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1. INTRODUCAO

Este trabalho tem como propésito tratar da modalidade de infracio
a direito de exclusividade de uso de bens protegidos pelo direito da
propriedade industnal’ — em especial o marcirio — conferido por
seus respectivos titulares, através de contratos, a licenciados ou dis-
tribuidores oficiais situados em determinados territérios, ou hloco
de territérios, comumente denominada de importagio paralela,

Apesar de o assunto proposto 4 ter merecido profundos e ndo menos
esclarecedores comentdrios de renomados especialistas no rame do
direito da propriedade mdustrial e intelectual’, especialmente em var-
tude dos sérios reflexos que a prética de i importagio paralela geram
no Ambito do Direito, permitimo-nos trazer, aqui, nossas impressoes
a respeito do tema, valendo-nos, para tanto, dos entendimentos con-
tidos em algumas das decisdes judiciais mais modernas.

Por tratar-se de assunto relativamente novo entre nds, especialmente
em virtude de sua recente regulamentacio no ordenamento juridico
pétro, passaremos, nicialmente, a analisar o principio da exaustio
em seus trés diferentes niveis {com enfoque na modalidade adotada
por nossa legislacio) para, em seguida, dissertar a respeito da pratica
de importagiio paralela e os seus efeitos, seja para o importador para-
lelo, para o licenciante, ou para o licenciade ou distribuidor exclusivo

1. O autor agradece a colaboragiio de Gabriel Francisco Leonardos,

2. Muito emhora as questes da importagio paralela ¢ do principio da exaustio dos direi-
tos também repercutirem no campo dos direitos autorais, conforime teremos a oportuni-
dade de ver no item 6 abaixo.

4

das mercadorias licenciadas no territério, tudo isto em paralelo com o
que vem sendo gradativamente solidificado por nossos trnbunais.

2. Do PrINCiPIO DA EXAUSTAO DOS DIREITOS DOS TITULARES
DE MARcCAS DE INDUSTRIA E COMERCIO

Para que se possa colocar a questio objeto do presente trabalho di-
retamente no ponto legal e comercial em que se encontra efetivamen-
te inserida, cumpre-nos, primeiramente, trazer algumas definices
acerca do principio da exaustdo dos direitos o, simplesmente, do
esgotamento do direito de propriedade industrial, que possul intima
e indissocidve] relagiio com a pratica de importacio paralela.

Assim, nas palavras de Alberto Bercovitz, “la doctring del agoia-
miento parle iradicionalmenic y segiin resulta de su propia denomi-
nacién de que una vez que se ha hecho uso de un derecho de propie-
dad industrial, ol introducir en el mercado un producto protegido por
él, ese derecho se ha agotado con referencia a ese producto, es decir,
que ya no se pueden hacer valer facultades derivadas de ese derecho
frente a quienes adguieran, use o negocien con el producto puede cir-
cular libremente en ¢l mercado, sin que puedan afectarle las faculta-
des que la ley confiere ol titular del derecho de propiedad industrial
que lo comercializé™,

3. Aexemplo de Elisabeth Kasznar Fekete, José Roberto D' Affanseca Gusméo, Cliudia
Marins Adiers, Gabriel Francisco Leonardos e Luiz Henrique do Amaral, cujos en-
tendimentos a respeito do tema serfo citados ae longo deste ensaio.

4, BERCOVIZ, Alberto. La propriedad industrial ¢ intelectual en el derecho comunita-
rio. In: TRATADO de derecho comunitario europeo (Estudio sistemdlica desde ¢! dere-
cho espariol). Madnd: Editorial Civitas, 1986. v. I1.
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Ja Elisabeth Kasznar Fekete, em seu irretocavel trabalho sob o titu-
lo “Importagées Paralelas: A Implementagio do Princfpio da
Exaustéo de Direitos no Mercosul, diante do contexto de globaliza-
¢éio”, publicado na Revista Mercosul, leciona, com clareza e pro-
priedade, que “[a exaustdo ou esgotamento de direitos] é o princi-
pio juridico destinado a disciplind-lo, segundo o qual a
exclusividade conferida pelo direito de propriedade industrial ou in-
telectual pode ser exercida pelo seu titular uma Gnica vez: no primei-
ro ato de comercializagio do produto ao qual estd associado. Por
esta razio, o principio é também chamado de ‘first sale doctrine’, ou
‘doutrina da primeira venda’, expressio menos usual. Uma vez co-
locado o produte no comércio, o direito de propriedade industrial
ou intelectual ‘esgotou-se’, no sentido de que ndo podera mais ser
invocado pelo titular para impedir as vendas subseqiientes™.,

De suma importancia também ¢ a precisa definigiio dada por José Ro-
berto D’ Affonseca Gusmao, em artigo intitulado “Importagio para-
lela pode ser desastrosa para o pais”, ao fixar que “o chamado esgo-
tamento do direito de propriedade industrial deve ser visto,
precisamente, neste contexto, como sendo uma das limitagges do exer-
cicio do direito de propriedade. Néo fosse assim, em tese, o titular do
direito sobre uma patente podenta exercer seu direito (se absoluto
fosse considerado), em cada uma das etapas do processo de comer-
cializagio. Em outras palavras, e fazendo-se um exercicio de argu-
mentagio no qual se considera essa hipétese (do direito absoluto)
como vahida, o titular do direito poderia, uma vez colocado o seu pro-
duto no mercado, mpedir a revenda comercial do mesmo. Poderia,
também, impor unilateralmente condigbes & comercializacdo (cobrar
royalties sobre cada ato posterior de venda), alegando estar apenas e
tio somente exercendo o seu direito absoluto, de forma absoluta”.

Virias outras defmigdes poderiam ser igualmente colacionadas
neste breve trabalho. Parece-nos, contudo, que a que melhor se en-
caixa no cerne da discussdo que aqui se inicia é aquela feita por
José Roberto D’Affonseca Gusméio, que, resumidamente, desta-
cou que o cardter absoluto de direito de propriedade industrial nio
se opera de forma integral e irvestrita, como a legislagio especifica

- by

5. Palestra proferida por Elisabeth Kasnar Fekete no XVII Semindrio Nacional de Pro-
priedade Intelectual, em 30.9.1997, em Porto Alegre, e publicada nos respectivos
Anais (pp. 76-102), editados pela Associagio Brasileira da Propriedade Intelectual.

deixa transparecer, comportando, a0 contrrio, certa limitagéo, o
que faz deste direito, portanto, relativo.

Com efeito, 0 que se verifica é que ainda que as normas atinentes & ma-
téria {no caso do Brasi, a atual Lei da Propriedade Industral - LPI,
Lein® 9.279/96), com amparo nos tratados internacionais atinentes ao
tema, garantam aos titulares de marcas de inddstria e coméreio o dire-
to de uso exclusivo de seus respectivos sinais em todo o territério nacio-
nal’, o fato € que tal direito de exclusividade ndo merece — e, por certo,
ndo pode — ser interpreiado de forma incondicional e absoluta, justa-
mente em razao do que estabelece o anteriormente definido principio da
exaustao dos direitos, conforme teremos a oportunidade de ver a seguir.

Antes de darmos prosseguimento, cabe-nos apenas esclarecer que
o sistema de esgotamento de direito de propriedade industrial pode
se operar em trés Ambitos territoriais distintos. Assim, tem-se, pri-
meiramente, a exaustao nacional, seguida da exaustdo de direitos
regional, e, finalmente, o esgotamento de direito ao nivel infernacio-
nal, sendo certo que cada uma dessas modalidades tem suas parti-
cularidades e consegiiéncias proprias, se)a no ambito do Direito,
seja nas relagdes comerciais entre as partes. Sendo, vejamos.

2.1, A exaustao nacional do direito marcério: o principio

adotado pela LPI

Em apertada sintese, a exaustao nacional de direitos acorre quando a
primeira venda do produto grafado com determinada marca ¢ efetua-
da diretamente pelo titular do direito, ou por terceiros com o seu con-
senfimento, no proprio terntério onde eles esto situados. Aplicando-
se tal principio, ndo pode este mesmo titular {ou o seu licenciado)
obstar-se & venda do produto, ou 3 sua revenda no mercado interno.
Diz-se, portanto, que imediatamente apés a inserco do produto no
mercado local, o direito de exclusividade do titular exauriu-se.

A este respeito, observe-se que o Brasil adotou justamente esta moda-
lidade de principio, valendo dizer que ocorrendo a primeira comercia-
lizaggo do produto em territério brasileiro, encerrou-se, imediatamen-
te, o direito do titular sobre aquela mercadoria, que podera ser vendida

6. O artigo 129 da LPI estabelece que a propriedade da marca adquirese pelo registro
validamente expedida, sendo assegurado ao titular o seu uso exclusivo em todo o terri-
tério nacional.
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e revendida por terceiros sem a sua prévia autorizagio ou infervengio.
E o que determina o artigo 132, inciso 111, da LPI, ao assim prever:

“O titular da marca néo podera impedir a livre circulagdo de pro-
duto colocado no mercado Interno, por s1 ou por outrem com seu
consentimento, ressalvado o disposto nos § 3° e § 4° do artigo 68”.

Levando-se em consideragdo a modalidade de esgotamento de dires-
tos optada pelo legislador nacional, dtvidas ndo ha de que a interna-
cionalizagio de produto idéntico (e genuino) neste mesmo terntério,
por tercetro sem autorizagio do titular do direito ou do licenciado ou
distrbuidor exclusivo local, infringir4 a regra esculpida no supracita-
do comando, ndio havendo que se falar, nesta hip6tese, em exaustio
de direitos. Portanto, em isto ocorrendo, estaremos diante da chama-
da importagio paralela, banida pelo artigo 132, inciso 111, da LPI.

Em palestra proferida por ocasido do XVIII Seminario Nacional
de Propriedade Intelectual, cujos anais foram publicados na Revis-
ta da Associagdo Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI,
Luiz Henrique do Amaral assim se posicionou ne tocante ao prin-
cipio consagrado na atual lei marcéna brasileira:

“A leitura contrariu sensu desses dispositivos (artigo 132, inciso I1I)
demonstra que esté proibida a importagio paralela de produtos, se
esses produtos ndo foram introcluzidos no mercadlo interne, ou seja, no
mercado brasileiro, com a autorizagfio expressa ou thcita do titular”,

Claudia Manns Adiers” ainda abordou, de forma precisa, que a
regra anteriormente mencionada e transcrita comporta algumas ex-
cegBes, como & o caso das previsdes contidas nos §§ 3° e 4° do ar-
tigo 68 da LPIL, que estipulam que no caso das marcas que forem
apostas em produtos objetos de patentes sob licenga compulséria, ou
as que forem grafadas para a importagio visando exclusivamente a
exploragdo da patente, o titular local da marca paralelamente impor-
tada ndo poderd argiiir a exclusiidade sobre o sinal distintivo,
desde que o produto tenha sido colocado no mercado internacional
diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento®,

Apenas para efeitos de argumentagdio, ressaltamos que muito embo-
ra o Brasil tenha incorporado em sua legislagio o principio da exaus-
tao nacional de direitos, quer nos parecer que uma excegio plena-
mente vidvel a este principio, ainda que nio prevista expressamente
na LPI, poder ocorrer no caso de o estado (qualidade) dos produ-
tos colocados pelo titular do direito no mercado, ou por terceiros com
a sua autorizagio, ¢ que venham a ser revendidos, tenha sofrido mo-

7. ADIERS, Cliudia Marins. As importagGes paralelas & huz do principio de exaustgo do di-
reito de marca ¢ seus reflexos nos direites contratual e concorrencial, Revista de Direifo Mer-
cantil, Industrial, Econdmico ¢ Financeiro, Sdo Paulo, n. 127, p. 127-164, julfset 2002,

8. Alids, sobre a questio do consentimento dado pelo tiwlar do direito — assunto extrema-
mente nebuloso no que se refere & questio objeto do presente trabalho -, dissertaremos
mais adiante,

9, Exemplo disto séo os chamados “reealls”, comumente realizados por montadoras de
cartos, que ao detectarem que uma determinada série de carros fol colocada no merca-
do com pegas defeituosas, inserem em veiculos de grande circulagio nacional antincios

- solicitanclo aos compradores de carros daquela série que levem os vefculos adquiridos a
lojas € oficinas credenciadas/autorizadas, a fim de que as pecas defeituosas sejam ime-
diatamente substituidas.

dificagdes ou alteragoes substanciais em sua estrutura ou composigéo,
de modo a gerar nisco de dano ou prejuizo aos consumidores.

De fato, este entendimento encontra respaldo nas garantias que o
titular da marca tem em preservar a integridade material ¢ a repu-
tagio dos produtos grafados por seu sinal, ex vi artigo 130, inciso
[I[, da LPL, além de evitar a sua responsabilizagio por eventuais
danos ou prejuizos causados a terceiros’ — em especial 3 sadde dos
consumidores — pela utiizacdo ou ingestdo desses produtos. Isto
porque o artigo 12 do Codigo de Defesa do Consumidor (Ler n®
8.078/90) prevé que o fabricante responde tanto quanto o impor-
tador, independentemente de culpa, pela reparagio de danos cau-
sados aos consumidores por defeitos dos produtos ou insuficién-
cia de informagdes sobre a sua utilizagdo e riscos.

2.2, As exaustoes internacional e comunitaria de direito
marcirio

A segunda modalidade de exaustao de direitos é a infernacional, que
nada mais é do que a contraposicio da nacional, e que estabelece que
apds a primeira venda do produto em qualquer pais pelo titular do di-
reito de propriedade industnal, ou por tercelros, com a sua anuéncia,
o controle sobre a mercadonia se exaure de maneira completa, impedin-
do o titular de obstaculizar as vendas ou as revendas subseqiientes de
seus produtos em quaisquer terntérios. Deflui, dai, que nos pafses que
seguem este modelo de legislagéio, como é o caso dos Estados Unidos,
a prética de importagio paralela, salvo raras excegfes, ¢ autonizada.

Por fim, temos o principio da exaustio regional (ou comunitdria) de
direitos, que tem como abrangéncia determinados blocos econémi-
cos formados por certos paises. O primeiro ¢ principal exemplo é a
Comunidade Européia, cujo Tratado de Roma previa a instauracéo
de um mercado comum baseado em um regime de livre concorrén-
cla entre as pessoas, empresas e entidades dos Estados-membros.
Nesse sentido, instaurou-se a supressio dos direitos aduaneiros e
das restrigbes quantitativas i enirada e i safda de produtos.

Ocorre que o referido tratado estatuiu que cada Estado devena le-
gislar sobre a propriedade industrial, mantendo, contudo, uma im-
prescindive] harmonia com as resolucdes tomadas e previstas no
Tratado de Roma. E fol justamente em razio da oscilagéo existen-
te entre cada uma das legislagdes internas dos paises pertencentes
ao referido bloco econdmico que os tribunais europeus, de uma ma-

10. Ewidente que a regra do artigo 12 aqui citado restringe a solidariedade entre o importa-
dor ¢ o fabricante a “defeitos” ocorridos nos produtos durante o prazo de garantia. En-
tretanto, em razio da atual tendéncia de nossos Trabunais o sentido de ampliar a0 méx-
mo o escopo de protegio aos consumiddores, entendemos que a hipdtese de comercializagio
de produto com “defeito” deve ser esticada para também compreender procutos com
“emalidade” deleriorada ou alterada, como € o caso de medicamentos, produtos alimenti-
cios, entre outros, que tm impacto irremediavelmente direto na satide dos consumidores,
Alis, o Superior Tribunel de Justiga, em itaportante decisio proferida no case PANASO-
NIC (REsp n° 63.981-5E julgado, em 11.4.2000, pela 4* Turma), confirmon que a sub-
sidiéria local da empresa fabricante do produto imporiado paralelamente por consumidor,
paa uso préprio, seria subsidianamente responsével pela reparacfio dos prejufzos causados
ao consumidor em virtude de defeito no produte, durante o perfodo de garantia.
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neira geral, t8m reconsiderado o alcance territorial da exaustio, em
particular, a limitagio de seu alcance internacional.

3. A CoNCORDANCIA POR PARTE DO TITULAR DO DIREITO:
ASPECTO CRUCIAL PARA SE DETERMINAR A LICITUDE, OU NAO,
DAS IMPORTACOES PARALELAS, SEGUNDO A DOUTRINAE A
JURISPRUDENCIA NACIONAL

Como 4 adiantado, a grande dificuldade que os nossos tribunais e
operadores do Direito tém enfrentado ao se depararem com ques-
toes como a importagio paralela de produtos genuinos se d4, em
geral, no campo da determinacio da abrangéncia e da existéncia do
consentimento técito (ou presumido) na comercializagio das mer-
cadorias por canas externos a rede de distribuicio origmal’',

Evidente que se o titular do direlto consentiu, de maneira taxativa,
que determinados produtos fossem mportados por certa empresa,
nao h que se falar em violagio A exclusividade de direitos e, con-
seqiientemente, em pratica de importagio paralela ilicita, j& que
houve uma permissio explicita para que tais produtos circulassem
junto a outros idénticos no mercado interno.

Ocorre, entretanto, que grande parte das vezes o problema da so-
lugho juridica no consentimento técito estd vinculado & prépria re-
lagdio comercial existente entre o detentor do direito de proprieda-
de industrial, de um lado, ¢ a parte que vende a mercadoria no
mercado estrangeiro, de outro.

Nesse tocante, as importagbes paralelas tém sido interpretadas pelos
tribunais brasileiros - & pela doutrina — como licifas, na medida em que
a empresa coligada ou licenciada do titular do direito no exterior tena
dado, ainda que em tese, um consentimento ticito para que um tercel-
ro colocasse produto idéntico no territdrio alheio, que, por forga de con-

11. A respeito da discussdo sobre consentimente ticito na Unido Européia, vide palestra
proferida por Gabriel Francisco Leonardos no XIX Semindrio Nacional da Associa-
¢éio Brasileira de Propriedade Intelectual, de 1999, in Anais, paginas 122-126,

12, Comoa intengé.o do importador parale|o gera|menteé CONCOITEr COM 08 pmdutos c0-
locados no mercado interno pelo licenciado ou distribuidor exclusivo local, tais em-
presas importadoras tém o costume de previamente conduzir ampla pesquisa de mer-
cado com o intuito de comprar de fontes licenciadas no exterior produtos idénticos
(e genufnos) por um baixe custo. Com isto, produtes iguais, fabricados por fontes

trato firmado entre o mesmo titular e um licenciado ou distnbuidor ex-
clusivo local, conferiria a este Gltimo o monopélio de exploragio de tais
direitos (L.e., a comercializagio e a distribuigio de artigos).

A fim de que possamos melhor explicar a incidéncia deste critério,
tomemos o seguinte exemplo: uma empresa A, localizada no tern-
torio Y, adquire, no exterior (territério X), mercadorias da marca
“CDE” diretamente da empresa B, que vem a ser controlada, li-
cenciada, distribuidora ou pertencente ao mesmo grupo econémico
da sociedade titular do direito sobre a referida marca.

Eista mercadona é subsegiientemente importada pela empresa A para
o seu ternitério (Y) sem a autorizacho prévia do titular do diveito, tam-
pouco do seu licenciado ou distribuidor exclusivo no ternitério Y.

Por fim, com a importagdo paralela dos produtos da marca “CDE”
pela empresa A, verifica-se a existéncia de produtos idénticos (e ge-
nufnos) no mercado do terntério Y, distribuidos ou vendidos, no
entanto, por empresas diferentes, ¢, na maiona das vezes, por pre-
gos absolutamente distintos',

Resulta, daf, que a empresa licenciada ou distribuidora exclusiva
no territério Y passa a ndo mais ser absoluta em seu territério con-
tratual, 4 que terd de competir diretamente com um terceiro que,
evidentemente, nao tem os mesmos encargos, deveres e obrigagﬁes
contratuais, tals como a compra de um lote minimo de produtos em
petiodos determinados, o regular pagamento de royalties, o desem-
bolso de taxas de publicidade e promogio dos produtos e marcas
licenciados, entre muitos outros.

Em realidade, o que se constata & que o importador paralelo acaba pe-
gando uma “carona” indevida em todo o investimento realizado pelo -
cenciade ou distribuidor exclusivo no desenvolvimento da cadeia oficial
de distnbuicio, o que pode inclusive ser fatal para o fiel cumprimento
do contrato e, consegiientemente, para o sucesso da licenca no pais”.

licenciadas, passam a concorrer diretamente no mercado interno. Na maioria destes
casos, o responsével pela importagio paralela leva vantagem em relagio ao licencia-
do ou distribuidor exclusiva, 34 que o preco final de seus produtos néic carrega os
elevados valores despendidos pelo licenciado ou distribuidor oficial na promaggo do
produto ¢ da marca no mercado, entre outros.

13. Hipétese esta, alids, ecorrida com o antigo distribuidor exclusivo da marca REEBOK
ne Brasil, conforme teremos a oportunidade de comentar mais adiante,
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Vejamos o quadro ilustrativo abaixo, que resume bem a questio
acima proposta

Territério X

Compra e
venda

—

de produto

Empresa titular

da marca "CDE" Empresa B

marca "CDE"

| onginal da l

Contrato de distribuigsio
ou de licenga exclusiva

de uso da marca "CDE"

Importagao paralela de
produtos da marca "CDE"

Territério Y

Licenciade ou
distribuider exclusivo
o territério Y

Empresa A

Produto original
idéntico importado
paralelamente por A
e vendido no mercado
do terniério Y,
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Concorréncia entre os produtos do licenciada ou distnbudor exclusivo no terniténo Y e
aqueles importados paralelamente por A ¢ vendidos no mesmo territério Y

Na hipétese acima sugerida, o entendimento moderno da doutrina
e da jurisprudéncia brasileira tem se firmado no sentido de confir-
mar como consentimento tacito a relagdo societdria ou comercial en-
volvendo, de um lado, o titular do direito, e, de outro, o vendedor
do produto original no exterior, considerando-se, assim, legitima a
importacdo paralela realizada.

A este respeito, permitimo-nos trazer esclarecedor julgado da 3
Camara de Direito Privado do Tribunal de Justica do Estado de
Sio Paulo, no caso envolvendo a importagiio de garrafas da vodca
polonesa WYBOROWA", em que ficou assentado que “no caso
vertente, hd a particularidade de a importagdo ter sido feita direta-
mente de um dos 25 fabricantes da referida vodca na Polonia”.

Sustentando o entendimento acima, o llustre Desembargador Car-
los Roberto Gongalvez ainda ponderou o seguinte:

14. Apelagio Civel n° 090.538.4/3, julgada pela 3* Céimara de Direito Privado do Trbunal de
Justica do Estado de Sso Paulo, em que foram partes, de um lado, Agros Holdmg S.A.,
como apelante, ¢, na qualidade de apelada, Gomez Carrera Impontagio e Exportagio Lida.,
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“Interessante destacar afirmagio pertinente da apelada, na defe-
sa da livre concorréncia, no sentido de que ‘se a 25 POLMOS
proibir is suas outras 24 licenciadas que utilizem a marca Wybo-
rowa, a ora apelante nio terd de quem adquirir vodca’ e, portan-
to, ndo terd o que fazer com o registro da marca no Brasil”,

Esta mesma linha de raciocinio foi igualmente adotada no acérdio
proferido pelo mesmo Tribunal de Justica, nos autos do recurso de
Apelagéio Civel n° 131.909.4/4-00, em que foram apelantes Ame-
rican Home Products Corporation, American Cyanamid Company
e Laboratdrios Wyeth-Whitehall, e apelada a empresa brasileira
LDZ Comércio Importagio e Exportagio Ltda. Frise-se, apenas,
que a primeira apelante é a produtora mundial do complexo vitam{-
nico CENTRUM, objeto da lide, enquanto a segunda ostenta a
qualidade de titular da marca no Brasil e a terceira ¢ a distnbuide-
ra exclusiva do mencionado produto no ternitério nacional. Naque-
la oportunidade, decidiu-se, & unanimidade de votos, que:
“A evidéncia, se o complexo vitaminico foi colocado no mercado a
partir da aquisigio feita junto & fabricante e titular da marca, a
ampla circulag@o, com a sua venda aos consumidores finais é decor-
réncia légica da operacdo oniginria, ndo se podendo invocar, des-
tarte, com fundamento no preceito cominatério perseguido, a regra

contida no citado artigo {32, inciso 111, da Lei n° 9.279/96".

Concluindo, ponderou-se que:

“(...) tomando-se em consideracio que a prépria fabricante teria
vendido seu produto para outra importadora e distribuidora,
possivel entrever que a apelante Wyeth-Whitehall nio detém a
indigitada exclusividade para revender ou comercializar os pro-
dutos CENTRUM no mercado interno, o que igualmente com-
promete a tese eshogada na insurgéneia”.

Recentemente, viu-se um caso, ainda pendente de decisio de ménto,
em que uma outra modalidade de consentimento tacito foi confirma-
da, tendo sido permitida a importagio paralela de mercadonias de
certa marca por determinada empresa, em detrimento da existéncia de
licenca exclusiva de uso do mesmo sinal em nome de terceiro, Tratou-
se da decisao liminar proferida pelo Juizo da 3* Vara Civel de Forta-
leza, nos autos da ago”, ainda em curso, ajuizada por GAC Impor-

. tacdo e Exportagio Ltda. em face de Diageo Brands BV e Diageo

Brasil Ltda., com o objetivo de assegurar o direito da autora de con-

tinuar a importar uisques da marca JOHNNIE WALKER.

O ponto interessante da lide reside no bem formulado argumento
lancado pela parte autora de que em virtude de esta hé muito vir
importando para o territério brasileiro grandes quantidades de gar-
rafas de uisque da marca em debate, inclusive com a anuéncia das
rés, devido ao relacionamento comercial que as envolveu no passa-
do, estar-se-la diante de verdadeiro consentimento tacito dado por
estas tiltimas, configurando-se licitas as importacdes realizadas pela
autora. Veja-se, abaixo, trechos dessa decisio:

15. Agto Ordindria v° 2005.0015.3787-5.

REVISTA DA ABPI — N° 81 — MAR/ABR 2006



AIMPORTACAO PARALELA FRENTE AO PRINCIPIO DA EXAUSTAQ DO DIREITO MARCARID - UMA ANALISE A LUZ DO ATUAL POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL BRASILEIRO

“A prova documental acompanhante da inicial comprova as su-
cessivas importagdes realizadas pela promovente, quando, por
diversas vezes, internou no territério nacional as marcas de uis-
que Licenciadas em nome da 2* promovida,

Neste proceder, e conforme os documentos juntados, importou do
Reino Unido, em marco de 1997, uma quantidade de 850 caixas
de whiskie Johnnie Walker Red Label. Voltou a importar em junho
de 1998, agui internado, diretamente da Islindia, 1.940 caixas de
whiskie Johnnie Walker Red Label, e 30 caxas de Old Par. No
ano seguinte, 1999, mais precisamente no més de junho, importou
novamente da Islindia uma quantidade de 1.940 caixas de John-
nie Walker Red Label e 30 caixas de Johnnie Walker Black Label.
Em setembro de 2001, mportou 750 caixas de Black & White da
Holanda. Também da Holanda, novamente em novembro de
2001, fez uma outra importagio no total de 970 caixas de Johnnie
Walker Red Label e 30 caixas de Johnnie Walker Black Label. Se-

guiu-se outra importagio em margo de 2002, diretamente do Reino
Unido, referente a 1,000 caixas de Johnnie Walker Red Label.

Ademais, a documentagdio testifica, também, de forma inequivo-
ca, que paralelamente as importagdes, constantes ¢ volumosas,
foram os negécios de compra e venda das bebidas, entabulades
entre a promovente ¢ a 2° promovida.

Inegavelmente, por ter a 2* promovida o controle das marcas de ufs-
que aqui no Brasil, a conclusio que se extral é que ela ndo tinha
como desconhecer a qualidade de importadora da promovente,
concernente 3s ditas marcas, incidindo sobre esse fato, como norma

juridica reguladora, o artigo 132, III, da Lei n° 9.279/96 (...).

Note-se — é importante observar — que o legislador faz. referéncia ao
substantivo “consentimento”, silenciando quanto ao aspecto formal do
ato (se thcito ou escrito). O fez, todavia, na pressuposicio de que os
negfcios comerciais, mormente em se cuidando de importagio, sdo
realizados & claras, com rigorosa fiscalizagio da Receita Federal, além
da ostensiva exposi¢io da mercadonia para venda ao consumidor, apés
0 desembarago aduaneiro, Basta, desse modo, o consentimento tacito,
e uma vez realizada a primeira importacéio, fica o titular da marca que
com ela consentiu impedido de vedar a livre circulagio da mercadona
colocada no mercado interno. Ademats, onde a let néo distingue, néo
¢ dado ao intérprete o direito de distinguir.

Como foram vérias as importaoes feitas ao longo de alguns anos,
é que gerana perplexidade, por exemplo, as promovidas alegarem
desconhecimento de tais negdcios internacionais, a fortior quando
com a promovente continuaram a negociar as mesmas bebidas”,

Nao bastasse a argumentagio acima, que, no nosso entender, cor-
retamente apontou a existéncia de consentimento ticito em razio
do relacionamento comercial prévio — porém, ndo mais existente —
da importadora e da licenciada exclusiva ne terntério nacienal, o
magistrado ainda se manifestou acerca do principio da fungdo so-
cial do contrato, que, ndo obstante a sua ruptura pelas empresas li-
tigantes, deveria ser prestigiado:

“Em segundo lugar, examino se & justa a recusa em vender, im-
putada 3 2* promovida.

Numa visio perfunctéria, entendo que néo.

()

O relacionamento comercial travado constantemente entre as
partes, envolvendo grande volume de compras, reproduz, pela
posigio de dominio das marcas de uisque comercializadas pelas
promovidas no mercade nacional, uma expectativa de negécios
ad futurem, que sé o madimplemento seria motivo para obstar.

Néo era intengéo das partes (promovente e 2° promovida), creio,
quando se enlearam em negoclagbes continuas h4 varios anos,
impor uma ruptura abrupta A relagiio comercial, que, & primeira
vista, era bem cordial.

(.)

O sentido de ‘funcdo social do contrato’, no caso em tablado,
enige do entendimento, a priori, de que a promovente agregou ao
seu patriménio o direito de importar as marcas de uisque, ndo
calhando, por 1sso, razéo plausivel para a recusa em vender.

‘Também, como a recusa em vender — refere a inicial — vem cau-
sando sucessivos prejuizos & promovente, ao deixar de expor &
venda as reconhecidas marcas de ufsque, como sempre o fez ao
longo dos anos passados, € que tenho-na como injustificavel, no-
tadamente quando os fatos deixam transparecer que a recusa é
conseqiiéncia das importacbes de hé realizadas, e que s6 no co-
mego de 2004 passaram a ser questionadas pelas promovidas”.

RICCI

& ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Marcas * Patentes » Direlto Autoral * Software * Transferéncia de Tecnologia
Avenida Indianépolls, 2504 - Cep 04062-002 - Sdo Paulo - SP

Telefone: (+55 11) 5581-5707

Fax: (+565 11) 276-9864

E-mail: ricci@riccimarcas.com.br
Home page: www.rlccipl.com.br

REViSTA DA ABPI — N° 81 — MAR/ABR 2006

4



AIMPORTAGAQ PARALELA FRENTE AQ PRINCIFIO DA EXAUSTAO DO DIREITO MARCARIO - UMA ANALISE ALUZ DO ATUAL POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL BRASILEIRO

Em vista das consideragbes acima, deferiu-se o provimento liminar
requerido na inicial para conceder A autora o direito de importar
garrafas de uisque sob as marcas em questéo, ainda impondo 3s rés
que se abstenham de opor obstdculos &s importacfes doravante
contratadas, sob pena de pagamento de multa diaria, assim como
para que a 2° ré cesse, de pronto, com a recusa em vender para a
autora os referidos produtos, devendo oferecer a esta as mesmas
condicfes de prazo e descontos que sempre concedeu, ndo discri-
minando-a das condicbes de venda oferecidas A concorréncia.

4, DA LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DE MEDIDAS
JUDICIAIS COM O FITO DE BARRAR IMPORTACOES PARALELAS

Das formalidades legais que os contratos de licenca de uso
exclusivo de marcas e de distribuicio exclusiva de produtos
devem preencher

E importante que se diga que o anteriormente mencionado caso
CENTRUM ainda cuidou de relevante questao para os operado-
res do Direito. Isto porque a referida medida contenciosa foi ongi-
nalmente movida contra a empresa revendedora dos produtos impor-
tados paralelamente (LDZ Comércio Importacio e Exportagio
Lida.), e nio contra a importadora da mercaderia {no caso a Impor-
tex [mportagéio e Exportagio Ltda.). Com base neste fato, o Tribu-
nal confirmou o dispositivo da sentenca que havia-determinado a
improcedéncia do pedido por impossibilidade juridica de aplicagio
da regra do artigo 132, inciso 11I, da LP], sustentando que:

“As autoras, pelo menos a pnmeira delas [produtora dos medica-
mentos, tinham a possibilidade de demonstrar ter sido indevida a
importacio pela empresa Importex; por certo hd controle de vendas
a permilir a verificagio dos compradores, bastava, portanto, escla-
recer adequadamente como fol efetivada a importagio e trazer aos
autos documentos a ela relativos para provar ter sido a operagéo de-
sautorizada. Nio tendo sido feito tal prova, deve-se presumir que a
mportagio foi regular e autonizada pela primeira autora.

{...) Nao tem sentido légico e fere a regra de hermenéutica a in-
terpretacio dada pelas autoras para o dispositivo invocado [artigo
132, inciso I1T], pois faz concluir serem necessénias duas autoriza-
¢oes do titular da marca; uma para colocar no mercado determina-
do produto; € outra para que esse mesmo produto possa circular.
O aspecto pratico desta afirmag@o esta na conclusio de que ndo
podem as autoras impedir a circulagio do produto, uma vez que a
primeira autora, ao vender seus produtos para a empresa Impor-
tex, autorizou a sua colocagio no mercado brasileiro”,

Entendemos que o raciocinio acima € absolutamente pertinente e
correto, porquanto o anteriormente ventilado dispositivo da LPI
determina, com clareza, que o titular do direito ndo pode “impedir
a livre circulagiio de produto colocado no mercado interno (...)".
Ora, a0 nosso ver, a fivre circulagio mencionada nesta norma cor-
responde 4 revenda da mercadona “cinza”, que, por seu turno, é

4

L I

importada paralelamente {“produto colocado no mercado interno™)
por agente alheio & cadeia oficial de distribuicgo.

Conclufmos, portanto, que a decisio proferida no case CEN-
TRUM seguiu fielmente o que dispde a norma da LPI, j4 que so-
mente o ato de importar paralelamente (e, consegiientemente, a
sua venda), ou seja, a iniroducdo da mercadoria no mercado inter-
ne, mas nao a revenda da mercadoria (i.e., a venda ou as vendas
subseqiientes feitas por aquele gie adquinu a mercadona do im-
portador paralelo), é que é proibida.

Ainda no tocante 3 legitimidade processual, cabe também observar
que, a nigor, somente o proprio titular do direito marcério efou o
seu licenciado exclusivo estdo legitimados a barrar, através de me-
didas judiciais, a importacAo paralela de mercadorias, muito embo-
ra virios acérdaos ja tenham confirmado a legitimidade ativa do
distnibuidor exclusivo, como ocorreu no caso CENTRUM,

[sto porque os contratos de distnibuicio exclusiva ndo implicam, ne-
cessariamente, em licencas de uso de marca. Sendo assim, para
vender produtos originais em determinado mercado, importados
diretamente do fabricante original ou de terceiros mediante autori-
zaglo deste fabricante original, néio ¢ obrigatéria a obtencéio de h-
cenga de uso de marca, mas t3o e somente de um contrato de dis-
tribuigdo, sem licenca de uso de marca.

Para que o distribuidor exclusivo tenha legitimidade ativa para
acionar terceiros que estejam vioclando a marca (seja através de pi-
rataria de produto ou de importagéo paralela), ele precisa ser tam-
bém licenciado ae uso da marca no territério objeto do contrato,
devendo constar desta licenca a autorizagio prevista no pardgrafo
tinico do artigo 139 da LPI, que determina que:
“Art. 139 - O titular de registro ou o depositante de pedido de re-
gistro podera celebrar contrato de licenca para uso da marca, sem
prejuizo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especifi-
cagdes, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou servigos.
Parégrafo tinico - O licenciado poderé ser investido pelo titular
de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuizo
dos seus proprios”.

Veja-se que a legitimidade ativa decorre da titularidade sobre determi-
nado direito e a substituigio processual somente & permitida quando
autonizada por lel, consoante o artigo 6° do Cédige de Processo Civil;
1o caso, a substituigio é permitida no pardgrafo dnico do artigo 139
da LPI e a condigiio nele imposta (1.e. a existéncia de um contrato de
licenga de uso de marca do qual conste a autonzagio para o licencia-
do agir em defesa da marca) deve ser plenamente observada.

Admitir que o distrbuidor exclusivo teria legitimidade para agir contra
terceiros seria afirmar que o contrato de distnbuigio exclusiva produz
efeitos contra terceiros, o que é um equivoco (res inter alios acta nec
nocet nec prodest - “o negdcio entre terceiros ndo aproveifa nem prejud;-
ca”). Isto se deve ao fato de o direito do disimbuidor exclusivo ser pes-
soal, decorrente de contrato, € ndo um direito real, erga omnes, como é
0 caso do direito oriundo de um contrato de licenca de uso de marca.
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Sendo assim, acreditamos que a discussio da licitude da atividade
do importador paralelo ndo deve se dar perante o distribwidor ex-
clusivo, e sim perante o titular da marca ou junto ao licenciado ex-
clusivo com autorizagio de agir contra terceiros, se houver.

Portanto, recomenda-se que nos contratos de distribuicio exclusiva
de produtos haja também cldusulas relativas ao licenciamento do
uso da marca, a fim de que o distrbuidor exclusivo ewite dificulda-
des quando agir em defesa do sinal, seja em casos de importagio
paralela, seja de piratana, conforme prescreve o anteriormente ¢i-
tado e transcrito paragrafo dnico do artigo 139 da LPL

De se notar que este entendimento, ainda que passivel de modificaco,
74 for aplicado em ao menos urm caso prético. Tratou-se do recurso de
Agravo de Instrumento n° 317.2114/4-00 interposto por Burden
Business Indtistria ¢ Coméreio Ltda., em que foi agravada [ L C In-
diistria ¢ Comércio Lida., contra a decisdo de primeira instincia que
deferiu a liminar pleiteaca pela agravada para buscar e apreender pro-

dutos da marca LG TONER, LG DRY INK e LG INK.

A despeito de a autora-agravada ser distrbuidora exclusiva dos refe-
ridos produtos em territério nacional, a 1* Cimara de Direito Priva-
do do Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo concluu que a -

minar inicialmente concedida deveria ser sustada, sob o argumento de

que o contrato de distribuigio exclusiva firmado entre a autora-agra-
vada e a empresa titular do direito (LG Corporation) ndo tem o con-
ddo de produzir efeitos contra terceiros, mas apenas entre as partes
contratantes. Vejamos, abaixo, trechos deste mportante julgado:
“Este agravo de instrumento foi interposto contra a r. decisio estam-
pada a fls. 77/78, que em autos de medida cautelar de busca e
apreensio deferiu a liminar, protbindo ainda a importagéo e a comer-
cializaciio dos produtos referidos na inicial, sob pena de multa didria
de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejufzo das demais sangfes.
()
Afirma, a requerente, ser distribuidora no Brasil dos produtos
LG TONER, LG DRY INK ¢ LG INK, alegando que as re-
queridas ndo estio adquirindo os produtos diretamente da fabn-
cante e sim de terceiros distribuidores coreanos, ‘exercendo,

16. Apelagio Civel n° 229.580-1/0, em que foi apelante Ava Industrial S/A ¢ apelada We-
moto Ind. e Com. Lida. Desembargador Relator Dr. Jorge Tannus.

assim, importagio paralela de mercadorias provenientes de outro
mercado, prejudicando o contrato de exclusividade firmado’.
Diz serem inconcebiveis os precos por elas praticados se adqui-
rissem os procutos diretamente do produtor.

O certo, contudo, é que inexiste, no mstrumento, prova satisfatéria
de eventual contrafaiio ou contrabando que justifique, desde logo,
a apreensdo das mercadorias comercializadas pela agravante.
Como 4 assinalado no despacho de fl. 100, h4 elementos ~ nio
impugnados na contraminuta — que indicam serem elas, em prin-
cipio, objeto de regular importagéo.

Por outro lado, conforme igualmente j4 ressaltado, o contrato de exclu-
svidade — inconfundivel com o de licenga de uso de marca — ndo pode
produzir efeitos em face de pessoas estranhas ao negécio juridico em
decorténcia do qual a alegada exclusividade tena sido concebida.

E o quanto basta para afastar a iminar concedida, descabendo
nessa estreita sede recursal aprofundar o debate sobre as ques-
toes levantadas”.

Nao ohstante a importante questio actma, hé ainda que ser dito
que contratos de licenga de uso de marcas ou de distribuigio exclu-
siva de produtos devem ser redigidlos em conformidade com o que
rezam as leis onde as obrigagdes e deveres serdo efetivamente rea-
lizados, de forma que tanto o licenciante como o licenciado/distr-
buidor possam fazer valer os seus direitos perante terceiros.

Assim, no exemplo brasileiro, para que um contrato de licenca de
uso de marca sea oponivel contra terceiros, deve ele ser levado a
avetbagio perante o [nstituto Nacional da Propriedade Industrial,
conforme determina o artigo 137 da LP], sendo este documento dis-
pensével para efeito de validade de comprovacio de uso da marca no
terntério brasileiro, no caso de contestagio a procedimento de cadu-
cidade instaurado por terceiros contra o registro do licenciante.

Essa obrigatoriedade, alids, j4 mereceu o devido acolbimento em
diversas decisdes judiciais relacionadas & questdo das importagbes
paralelas, valendo trazer A colagdo, a mero titulo exemplificativo, o

caso KAWASAKI*, em que o Tribunal de Justica do Estado de

Sﬁo Pau]o ObSEl'VOII que:
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“Consoante proclamou o MM. Juiz, a autora no tinha efetiva-
mente legitimidade para litigar contra o uso por terceiros da
marca KAWASAKI, com esteio, puramente, no contrato cele-
brado com a homénima norte-americana, até porque tais avengas
nem sequer foram registradas no INPI em atendimento ao dis-

posto no artigo 90 da Lei 5.772/71".

Ser embargo do entendimento delineado no voto acima, temos ve-
rificado que a restrigio imposta pelo mencionado dispositivo da
LPI vem merecendo, atualmente, uma interpretagio mais ténue
por parte de nossos julgadores, como forma de evitar que a buro-
cracia e o excesso de formalismo prejudique a livre e regular explo-
ragio dos bens protegidos pela propriedade industrial. Esta “nova
corrente” encontrou apoio, por exemplo, no Recurso Especial n°

466.360-SP, nos recursos de Apelacio Civel n° 128.569-4/4 e n°
138.575-4/7, e no Agravo de Instrumento n° 196.484-4/9, os trés
tltimos ortundos do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo.

Na terceira agio acima, a preliminar de ilegitimidade ativa da autora-h-
cenciada foi prontamente afastada pelo Tribunal, tendo sido invocado,
como base, o anteriormente citado caso PANASONIC, em que o Su-
perior Tribunal de Justica responsabilizou a subsidi4ria nacional da em-
presa estrangeira em razio de defeito ocornido em produto da mesma
marca, adquindo por consumidor, para uso priprio, no exterior:

“Nio parece justo encurtar o campo de atuagio das licenciadas
diante de préticas cada vez mais ousadas de contrafagio, porque
seria construir um modelo de esquemas incompativeis e inconcilis-
veis. Daf advém a modernizagdo do direito comercial, direcionada
ao resguardo dos interesses da sociedade brasileira legalmente au-
torizada, com exclusividade ou ndo, o direito subjetivo de batalhar
pelo respeito da onginalidade da mercadoria de origem externa a
que estd vinculada, sob pena de ter de assistir 3 deteriorizacio eco-
nbmica de seu contrato de licenga, que a cada golpe da concorrén-
cia predatéria que se instala sem fiscalizagdo de qualidade, preser-
vagio de prego, etc., vé sucumbir a base estrutural”.

De qualquer sorte, fica aqui a impressdo de que apesar de os con-
tratos de licenca de uso de direitos de propriedade industrial serem
necessariamente regidos pelas normas geras do Cédigo Civil e por
algumas disposicdes especificas da LP], as partes contratantes, em
particular o licenciado, devem verificar previamente se os deveres e
obrigagdes inseridos naquele instrumento particular preenchem as
normas legais instituidas pelo ordenamento juridico do pafs onde o
contrato serd executado.

Além disto, ndio € raro nos depararmos com clsusulas contratuats
abusivas e que podem suscitar a nulidade de obrigacdes ¢ deveres
que até entdo seriam apontados como imprescindivels 3 execugiio
do contrato em si. Exemplo disto € a questdo da importagio para-
lela frente ao direito da concorréncia, que, entre nds, é regida pela

Lei n° 8.884/94. Assim, “a legistacdo de propriedade industrial

protege a legalidade de concorréncia sob o enfoque privado, ou seja:

17. Claudia Marins Adiers, ob. cit.
18. Cléudia Marins Adiers, ob. cit.
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através da concessdo de registros ¢ licencas a determinados agentes
econdmicos, é possibilitado o direito de propriedade sobre ativos in-
tangiveis, garantindo uma exclusividade de exploragdo c protegendo
os fitulares do uso indevido efetuado por terceiros™",

Ressalte-se que a legislagio antitruste nio busca substituir o mer-
cado, mas tao-somente assegurar o seu regular funcionamento. A
lel que rege esta matéria estabelece como paradigma os principios
da livre iniciativa, livre concorréncia, defesa do consumidor ¢ re-
pressdo ao abuso do poder econdmico. Garantias estas, diga-se de
passagem, devidamente previstas em nossa lel maior.

Entretanto, tratando-se de exclusividade para a comercializagio de
bem que seja substituivel, vale dizer, nio se falando de caso de mo-
nopélio, cuja exclusividade geraria a auséncia de concorréncia, so-
negando ao consumidor o seu direito de escolha, tal exclusividade
revela-se licita, existente, valida e eficaz, uma vez que néio é dada 3
autoridade administrativa a imposicao de competicdo intra-marcas,
mas tio-somente assegurar a possibilidade de competigio inter-
marcas, sob pena de invadir-se indevida e abusivamente o campe
das decistes gerenciais privadas, substituindo os agentes economi-
cos em suas politicas empresariais. Nao havendo a dominacio do
mercado, a eliminagdio da concorréncia e o aumento arbitrdrio dos
lucros, a pactuago da exclusividade deve ser respeitada®.

5. RELEVANTES QUESTIONAMENTOS CONCERNENTES A0 TEMA

Da responsabilidade do titular do direito frente a prejuizos
causados aos seus Hcenciados ou distribuidores exclusivos

Com base nos arestos acima colacionados e comentados, e em vir-
tude da limitagio dos direitos de exclusividade de licenciados ou
distribuidores exclusivos quando se esté diante da relagio comer-
cial existente entre o detentor do direito, de um lado, € a parte que
vende a mercadoria no mercado estrangeiro, de outro, cafmos em
um emaranhado de questdes e discusses que envolvem as relagdes
comercials e contratuats, cabendo aqui trazer algumas delas'™;

(1) podem os licenciados vender os produtos para importadores do
mercado do titular dos direitos?

(i1) e no que se refere A venda de produtos objetos destes contra-
tos a terceiros ndo licenciados e sua importagio e comercializagio
no mercado estrangeiro?

(m) ea responsabllldade entre titular da marca e licenciado exclu-
sivo, quando o primeiro ndo toma as devidas atitudes necessérias
para impedir a exportaciio paralela de seus produtos?

(iv) como probir a revenda por terceiros compradores para o mer-
cado do titular do direito?

(v) a venda de uma consideravel quantidade de mercadorias pres-
supde o conhecimento ¢, assim, o consentimento implicito para a
sua revenda e venda?

19. Conforme Elizabeth Kasznar Fekete, em seu anteriormente citado artigo.
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“(vi) o importador brasileiro possui um dever de vigilincia quanto
s operages anteriores pelas quais passou a mercadoria por ele ad-
quirida, devendo ele perquirir se em algum momento a mercadoria
passou por empresa que estaria contratualmente impedida de re-
vendé-la para nosso pafs?

(vii} se a resposta ao item anterior for positiva, o gue um importa-
dor deve fazer para confirmar se um produto pode ou ndo pode ser
vendido internamente?

Para vanas dessas questdes existem diversos entendimentos, muitos
deles antagnicos, ¢ verdade, haja vista que a maténia em foco ainda
é recente em nosso ordenamento juridico, quica em nossos tribunais.

Entretanto, um dos posicionamentos que vem tomando corpo na juris-
prudéncia € aquele que determina que a omussio do titular da marca
em propugnar a realizagio de medidas de represséo s importagdes pa-
ralelas {agindo, assim, em favor de seus distribuidores e licenciados ex-
clusivos locais) enseja a responsabilidade do titular do direito pela ine-
ficicia da exclusividade que havia concedido, respondendo, mclusive,
pelas perdas e danos do distnbuidor ou licenciado exclusivo.

A titulo Hlustrativo, citamos o lapidar acérdio proferido pela 3* C3-
mara Civel do Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro,
nos autos da Apelagio Civel n° 1998.001.08797, que, ao nosso
ver, confirmou, de forma acertada, o entendimento do juizo senten-
ciante, fixando-se a responsabilidade da licenciante da marca
REEBOK pelo esvaziamento da empresa distribuidora exclusiva
local, em virtude da complacéncia daquela frente 2 entrada no ter-
ritério brasileiro de produtos originais através de empresas alheias
a cadeia oficial de distrnbuigdo. Por sua importincia, transcreve-
mos, a seguir, trechos deste irretocavel julgado:

“Pela magnitude do conjunto probaténio atrelado a este volumoso
processo, nao h4 a menor diivida que o insucesso da RBK decor-
reu de uma seqiiéncia de fatos e atos que aconteceram por culpa
exclusiva das rés, ora primeiras apelantes. (...) E que (...) o terr-
tério nacional, cuja distribuigio caberia exclusivamente 3 RBK,
foi invadido, naguele perfodo contratual de 1991, por produtos fa-
bricados pela REEBOK e aqui introduzidos irregularmente por
sua distrbuidora no Panama, a Techsport, que os vendeu 3s em-
presas Indunac e Belmiros.

Aludidas vendas irregulares comprovando a indevida invasio do
territério que era exclusivo da RBK, foram realizadas, em sua
totalidade, diretamente pela REEBOK ou por via de sua agen-
ciadora de pedidos, a Asco Merchandise [nternational Lid.

()

E nem se diga que o eventual redirecionamento dessas mercado-
rias, cuja entrega teria ocorrido em Colon, no Panam4, nio sig-
nifica que as mesmas posteriormente ndo entraram em territorio
brasileiro e aqui foram vendidas de maneira imprépria, prejudi-
cando a exclusividade de mercade conferida & RBK pelas rés,
que, lembre-se, sio suas acionistas.

()

Fécil ¢, porlanto, entender o motivo pelo qual a RBK acabou
ndo conseguindo atingir a meta, em 1991, de adquirir 200.000
pares de ténis: viu-se langada no meio de uma fortissima concor-
réncia predatéria que a impossibilitou de vender o produto que
distribuia com exclusividade em seu territério, face a presenga
desse mesmo produto oriundo de compras paralelas e contraban-
do, que, indiscutivelmente, eram do plero conhecimento da
REEBOK e por ela poderiam ser evitadas.

~ A culpa das rés pelo fracasso do negécio ¢, pois, incontroversa,
sem falar, é claro, na falta do dever de lealdade (...).

()

Verdade é que as rés foram diretamente responsdvels pelos pre-
Juizos experimentados pelos autores, j4 que nada fizeram, ¢ po-
diam fazer, para impedir a entrada no ternitério brasileiro, que

era exclusivo da RBK, de milhares de ténis REEBOK prove-

nientes de vendas paralelas e contrabando”.

Registre-se que a responsabilidade da titular do direito frente aos pre-
juizos causados ao seu licenciado ou distribuidor local também foi ob-
jeto de discussdo em um outre acérdio do Tribunal de Just:ga de Sdo
Paulo. Foi o que ocorreu no julgamento da Apelagio Civel n° 47.877-
4/0-00, em que a 6* Camara de Direito Privado asseverou que:

“(...) a licenciadora Nintendo € que deveria, no pais de origem,
estabelecer controles, se isso fosse o caso, para a exportagio aos
paises em que ela, licenciadora, concedeu exclusindade de co-
mercializacio de seus produtos. Em outras palavras, se a ré im-
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portou fitas de empresas regularmente estabelecidas, com a expe-
digiio de guias de importagio regulares e pagamento dos impos-
tos devidos, esse procedimento em nada afrontou direitos da ki-
cenciada, porque tais direltos nio vincularam a recorrida, mas a
apelante e a licenciadora Nintendo. Como foi dito antes, esta,
pelo contrério, deveria vir, antes do ajuizamento da agfo, notifi-
cada para examinar o caso para ‘revisdo imediata’, para usar a
mesma terminologia constante do contrato”.

Neste contexto, revela-se de suma importancia as medidas preventivas
que os comerciantes e importadores devem adotar antes de colocarem
no mercado nacional produtos de fabricagdo estrangeira, de modo a
evitar uma possivel responsabilidade pela violagio de direitos de ex-
clusividade de terceiros. Recomenda-se, como cautela, a realizagio
prévia de investigagio da origem do produto adquirido, a fim de que
seja apurada a possibilidade de sua revenda em territério alheio.

Outra ferramenta que pode ser de extrema valia € a afixagio de in-
formagio nas embalagens dos produtos informando que aquele ar-
tigo somente pode ser comercializado em determinados terntérios.

Independentemente das medidas acima, é recomendavel sempre
obter junto ao agente estrangeiro distribuidor da mercadoria que
serd posteriormente importada uma declaragio de que tais produ-
tos nio violam clausulas de exclusividade de uso de terceiros no ter-
ritério em que se daré a importagio, e que eventuals indenizagdes
com base na quebra desses direitos de exclusividade serdo suporta-
das unicamente pelo vendedor estrangeiro, ou até mesmo pelo titu-
lar do direito licenciado.

Eissas, entre outras, sio algumas das medidas que as empresas contra-
tantes devem levar em consideracio ao adquinir e licenciar direitos de
propriedade industrial, de forma que possam garantir a exclusividade
desses bens no territério delimitado pela abrangéncia do contrato.

6. OuTROS CASOS JUDICIAIS ENVOLVENDO IMPORTACAO
PARALELA DE PRODUTOS

No Brasil, ndo € rare ainda nos depararmos com decistes proferidas
em descompasso com os principios e posicionamentos destacados
neste trabalho, principalmente no sentido de permitir a importagio
realizada em virtude de a mercadoria “cinza” ser genuina (L., ndo
ser produto de contrafacio). Atribui-se a isto a ainda recente inova-
¢ao introduzida na atual legislagdio de propriedade industrial e que
estabeleceu os limites da exaustdo de direitos patentézios e marcarios.

Exemplo disto € o acérdo proferido pelo Tribunal de Justica do
Estado de Sao Paulo, nos autos da Apelagao Civel 191.817, pu-
blicado na Revista dos Tribunais, vol. 425/95, em que foram ape-
lantes Barber-Greene Company ¢ Barber-Greene do Brasil Ind. e
Com. Ltda., sendo apeladas Petragel Com. S/A ¢ Diapac Com. e
Importagzio Ltda. Naquela agéo, discutiu-se justamente a legitimi-
dade das apeladas em importar paralelamente produtos genufnos e
comercializa-los no territério nacional, frente A exclusividade de uso

i

I

de produtos idénticos por parte da segunda apelante, empresa sub-
sididria da primeira apelante.

A referida aciio foi origimalmente julgada improcedente, tendo o
6rgao ad quem desprovido, mais uma vez, a argumentagio das ape-
lantes, ressaltando que:

“(...) se as rés adquirem sem qualquer restrigio tais produtos da au-
tora estrangeira, evidente que terdo de anuncid-los em sua propa-
ganda comercial, através de seus impressos e aniincios. Esse proce-
dimento néo constitui violagio ou contrafagio de marca ou abuso
de nome de comércio, tanto mais que nao se trata de reproduggo da
marca da apelante ou do seu nome comercial, Sendo assim, deci-
diu bem a sentenga ao julgar improcedente a demanda”.

Como se v&, 0 julgado em comento ndo fez qualquer mengho dire-
ta acerca da prética de importagiio paralela perpetrada pelas rés-
apeladas, tendo sido fixado o equivocado entendimento de que por
se tratar de importacio de produtos legitimos, adquiridos no exte-
rior, ndo haveria que se falar em uso indevido de marca.

De forma diametralmente oposta ao entendimento acima, o mesmo
Tribunal de Justia, em decisio proferida nos autos do Agravo de
Instrumento 179.273-4/1-00, em que foi agravante Maclens Op-
tical Ltda. e agravado Sudop Ind. Optica Ltda., determimou que
os produtos apreendidos no estabelecimento da ré e que eram ale-
gadamente objeto de importagio paralela fossem liberados, restan-
do-se apreendidos apenas 20 exemplares de cada mercadoria, de
forma que a perfcia técnica pudesse, em momento oportuno, venfi-
car a alegada contrafagiio de marca.

No referido julgado, o Hlustre Desembargador Aldo Magalhses
ressaltou, no nosso entender, de forma precavida e correta, que:

“(...) a apreensio de todas as mercadorias, produtos, objetos, emba-
lagens, etiquetas s6 é possivel, a teor do artigo 209, parégrafo 2, da
Lei da Propriedade Industrial, nos casos de reprodugdio ou imitagao
flagrante de marca registrada, situagfio, ao menos a um primeiro e
nio definitivo exame, Inexistente na espécie, tanto que a propria au-
tora do processo cautelar, ora agravada, tergiversa a respeito, posto
que embora invoque o artigo 202 da Lei 9.279/96, que diz respei-
to & marca falsificada lufu sensu, narra fatos que configurariam uma
mmportagdo violadora de seus direitos de distnbuidora exclusiva que,
entretanto, ndo se confundem com falsificagio de marca”.

Pela leitura do supracitade acérdao, vé-se que o Relator definiu e
bem distinguiu as hipéteses de violacdo de marca registrada (repro-
dugiio desautorizada de sinal registrado em nome de terceiro, crime
previsto no artigo 189, mciso [, da LPI} e a violagdo da exclusivi-
dade de uso de marca por parte de empresa licenciada no territrio
nacional {conduta civilmente reprovavel, conforme inciso IIl do ar-

tigo 132 da LPI, ¢/c caput do artigo 129 da LPI).

Outros importantes julgados que s deram perante 0s nossos Tri-
bunats foram os casos SEGA, DATAPOINT, REDUCTIL e
PELTY, BROTHER, NIKE, NINTENDO, TABACOS
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HABANA, VICTORIAS SECRET e JOHNNIE WAL-

KER, que passamos a comentar abarxo:

Caso SEGA®: O Juiz de primeiro grau considerou que a existén-
cia de registro marcério no Brasil, bem como de contrato de ficen-
ca exclusiva de exploracio da referida marca, incluindo a fabrica-
¢io dos produtos e a sua venda no mercado nacional, seria o
suficiente para barrar a importaciio paralela de produtos pela em-
presa ré, mesmo tendo os produtos sido produzidos por empresas
no exterior, com o consentimento do titular da marca.

Portanto, em deciséo proferida antes da entrada em vigor da Lei
9.279/96, constata-se que a importacio paralela ndo era permiti-
da com base na propriedade do titular sobre sua marca, tampouco
em acordo de licenga exclusiva feito com empresa nacional.

Caso DATAPOINT: Nao obstante o fato de o tema aqui propos-

to dizer respeito unicamente aos direitos de propriedade industrial
— em especial o marcario —, entendemos conveniente citar impor-
tante julgado envolvendo a exaustio de direitos no que diz respei-
to & importagéo paralela de bens protegidos na esfera dos direitos
autorais ~ no caso, programas de computador

Tratou-se do recurso de Apelagiio Civel n° 265.570-1/8 apreciado e
julgado pela 8* Camara Civel do mesmo Tribunal de Justica de Sao
Paulo, em agfio onginariamente proposta por Datapoint Internatio-
nal, Inc., Datapoint Corporation e Datapoint do Brasil S/A Informé-
tica e Comunicagio em face de Banco Battistella S/A ¢ Transportes
Della Vope S/A. Naquela demanda, discutin-se a importagio para-
lela de programas de compittador, cujos direitos de exclusividade de
exploragdo no ternitério nacional eram da terceira autora-apelante.

Levando em consideragio o aqui discutido principio da exaustio
dos direitos, ficou decidido que:

“(...) no ha proibigio legal alguma de que um interessado ad-
qun‘a no.exterior um eqmpamento, 6 porque esse equlpamento
seja de distribuicdo exclusiva no Brasil, De outro lado, os direitos
autorais referentes aos softwares das autoras foram a estas devida

20, Medida Cautelar n° 1.088/92 e Agiio Ordindrian” 1.377/92, em curso perante a 26° Vara
Civel da Comarca da Capital do Estado de Séo Paulo. Autores: TecToy Ind. de Biingue-
dos Ltda. ¢ Taicorp - Com. e Empreendimentos Lida. Réu: JHK Com. e Imp. Lda,

¢ comprovadamente remunerados. Mas o direito 4 distribuicdo se
relaciona com o agente que concede essa distribuicio, nio se es-
tendendo a terceiros, inclusive & face do principio ‘res infer afios’,
certo como &, por seu turno, que na espécie €M causa as aquisl-
¢bes tanto dos chamados ‘hardwares’ quanto dos ‘softwares’ tive-
ram origem em fontes autorizadas, respeitados inteiramente os di-
reitos autorais porque adquiridos de distribuidores titulares desses
direitos, 0 que tornou legftimas as aquisicbes” .

E interessante notar que a decisio tomada no caso DATAPOINT
inquinou de nulidade a cldusula do contrato de licenga de uso de pro-
grama de computador que restringia a liberdade do licenciado de
transferir a licenca a terceiro. A particularidade é que tanto o hard-
ware quanto o software objetos da licena firmada entre as partes de-
veriam ser utilizados em conjunto, e um seria initil sem o outro,

Embora contratualmente o proprietario do hardware (e o licencia-
do do software) estivesse proibido de transferir um e outro a tercei-
ro, o Tribunal entendeu que tal proibicao era mvalida.

Percebe-se, assim, que toda a estrutura atual de licenciamento de
soffware de grandes empresas pode ser questionada sob a ética da
exaustio dos direitos.

Caso REDUCTIL e PELTY": Insurgiu-se a ré-agravante contra
a decisio de primeira Instincia que, nos autos de agio cominatéria
cumulada com pedido indenizatério que lhe foi movida pelas auto-
ras-agravadas, concedeu os efeitos da tutela para mpedi-la de impor-
tar o composto cloridrato mono-hidratado de sibuframina, cujos direi-
tos patentanios no Brasil tocam exclusivamente 3s autoras-agravadas.

Sustentou-se, nas razbes recursais, que a ré-agravante vem adquirin-
do legalmente no mercado externo o produto em questao, cujas im-
portagdes so controladas pela Agéncia Nacmnal de Vigilancia Sa-
nitaria - ANVISA, cumprindo todas as exigéncias daquele 6rgao.

Impondo-se a exclusividade de direitos das licenciadas sobre o
composto cloridrato mono-hidratado de sibutraming no Brasil, o
6rgéo julgador manteve a decisdo combatida, determinando que:

21. Agravo de Instrumento n° 396.358.4/2-00, julgado, em 2.8.2005, pela 10* Cimara
de Direito Prvado do Estado de Sao Paulo. Agravante: Gerbrés Quimica Farmacéu-
tica Ltda, Agravadas: Abbott Laboratérios do Brasil Lida. e outros.
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*0 laudo pericial anexado & acéio comnatéria e que vem trasla-
dado a fl. 207 e seguintes, confirma que os produtos apreendi-
dos junto A agravante seriam protegidos pela patente, Ja gue es-
tavam sendo comercializados,

Assim, néo havendo como se afastar, de plano, a verossimilhanca da
afirmagio das autoras, no sentido de que estaria ocorrendo a violagio
de dirertos relativos 3 Propriedade Industrial, impde-se a manutengio
da medida, pois estavam as titulares do registro legitimadas a adotar
providéncias para neutralizar os efeitos da violagio da patente, ex-
traindo-se da transgressio de direito uma presuncio de prejuizo”.

Caso BROTHER®: Em razio de um acordo de licenca exclusiva
para o uso da marca BROTHER, de propriedade da empresa ja-

ponesa Brother Industries Ltd., o tribunal entendeu que a importa-
¢io de produtos pelo réu nao seria legitima, na medida em que ha-
venia a necessidade do consentimento do titular da marca, conforme
prevé o inciso [II do artigo 132 da LPL Assim, naquele caso espe-
cifico, a importagdo paralela nao foi permitida, com base na falta de
consentimento do titular da marca e de sua licenciada no Brasil.

Caso NIKE?: Tratou-se de recurso de Agravo de Instrumento in-

terposto contra a decisio proferida pelo Juizo da [° Vara Civel da
Comarca de Santana do Livramento (RS}, que, nos autos da acéo
cautelar de busca e apreensdo movida pelas empresas Nike Inter-
national Lid. e Nike do Brasil Comércio e Participagdes Lida., de-
ferin pedido de liminar no sentido de apreender todos os produtos
da marca NIKE que se encontravam na aduana daquela localida-
de e dos que se encontravam na sede da requerida.

A medida cautelar de busca e apreensio fundou-se no fato de a
agravante nfo ser licenciada pela Nike International Ltd. para im-
portar, distribuir e comercializar produtos da marca NIKE no Bra-
sil ou em qualquer outro pafs, exclusividade esta que havia sido
concedida a Nike do Brasil Comércio e Participagdes Ltda., razéo
por que a importagio paralela procedida pela agravante ferina o
disposto no artigo 132, inciso I1I, da LPI.

No voto-condutor que manteve a liminar originalmente deferida
pelo Juizo a quo, o érgio julgador do Tribunal de Justica do Esta-
do do Rio Grande do Sul determinou que:

“De fato, ndo h4 prova de que a importagéo procedida pela
agravante conta com o consentimento da titular da marca,
tampouco fol a importagio realizada através de empresa auto-
rizada pela Nike International no territério uruguaio, pois a
mercadoria importada foi adquirida de Coltir Trading S/A, e
nao da sucursal da Nike Argentina S/A Suc. Uruguay, como

22. Decisio de Primeiro Grau confirmada pelo acérdio proferido pela 4* Camara Civel do
Tiibunal de Justiga do Estado de Sao Paulo, nos autos da apelagio civel 094.733-4/2-
0. Processa original: Agdo Ordindria n® 2.699/97.7, julgado pela 1 1* Vara Civel da
Comarca da Capital do Estado de Sio Paulo. Autor: Brother International Corpora-
tion do Brasil Ltda. Réu: Surlorran knd. Téxtil e Com. de Méquinas Lida.

23. Agravo de Instrumento n° 70002659688, julgo pela 6" Camara Civel do Tribunal de Jus-
tiga do Estado do Rio Grande do Sul. Agravante: Enterprise Ind. & Com. Imp. ¢ Exp.
Ltde. Agravacos: Nike do Brasil Com. e Participag@es Lida. ¢ Nike International Ltd,

"

afirmou a agravante. A empresa da qual a agravante adquiriu
os produtos que importou ndo estd autorizada pela NIKE a
promover exportagdes para o territorio brasileiro, em obser-
vancia aos direitos da licenciada exclusiva no Brasil,

Desse modo, ferindo a importagio realizada pela agravante, direi-
to protegido pela Lei da Propriedade Industrial, agiu com corre-
¢do o magistrado ao conceder a liminar para determinar a busca e
apreensao dos produtos comercializados pelo importador paralelo,
pois ausente autorizagio da titular da marca para a operagdo.

Observo, por fim, que no se trata de contrafagio, pois hé o re-
conhecimento de que o produto ¢ legftimo, mas de importagso
paralela, sem o consentimento do titular da marca, conforme ar-
tigo transcrito pelas agravadas a fl. 262,

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento”,

Caso NINTENDO*: A empresa Gradiente Entertainment Ltda.

se Imsurgiu, através de recurso de Agravo de Instrumento, contra a
decisdo do Juiz de primeira instincia que havia indeferido o pedi-
do liminar deduzido na inicial, para buscar e apreender produtos
da marca NINTENDO importados paralelamente pela empresa
ré. O referido recurso foi provido sob o seguinte fundamento:

“E que a agravante, dizendo-se Gnica representante autorizada a
difundir no Brasil determinados produtos importados da marca
NINTENDQO, requereu apreensio de outros, que estavam
sendo comercializados por empresa sem a devida licenga (...).

Veja VExa, que ndo se cogita, a0 menos é o que se depreende, do
uso desautorizado da marca, e muito menos contrafagio. Ota, é exa-
tamente o contrério. Cuida-se de comercializagiio ndo autorizada de
um produto patenteado, a qual é concedida com exclusividade a
uma empresa (autora) no Brasil. Os outros usos sdo desautonizados.
Ao menos é o que diz a inicial. Os documentos - fl. 72, item 2,
dizem: ‘A licenciadora concede pelo presente & Licenciada o direito
e a licenca exclusivos para importar, montar, comercializar e vender
as obras em conexio com o Produtos Licenciados no Terntério”

Logo, em principio, a autora, ora agravante, tem direito exclusi-
vo. (...) Conclui-se que, até prova contréria, as empresas nio au-
torizadas estio agindo ilegalmente. Ora, € preciso dar mais direi-
to a quem o prova. A demora e as dificuldades de nossa Justica
levam a negar o direito. Assim, cabe dar provimento ao recurso,
pata conceder a liminar ¢ deferir a busca e apreensio requerida”.

Caso TABACOS HABANAZ: Tratou-se de agio movida pelas
empresas Corporacién Habanos S/A Puro Cigar de Habana Re-

24, Agravo de Instrumento n° 199700201831, julgado, em 16.12.1997, pela 4* Cima-
1a Cive] do Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro. Agravante; Gradiente En-
tertainment Litda, Agravado: Karidani Com. de Importados e Nacionais Lida.

25, Apelagio Civel n” 2003.001.24496, julgado, em 9.3.2004, pela 8* Camara Civel do
Tribunal de Justiga do Estado do Rie de Janciro, Apelante: Tabacaria Fumo da Velha

Ltda. Apelados: Corporacién Habanos S/A Puro Cigar de Habana Representages
Lida. & Cemil Litd,

REVISTA DA ABPI — N° 81 - MAR/ABR 2006



A IMPORTACAO PARALELA FRENTE AQ PRINCIPIO DA EXAUSTAO DO DIREITO MARCARIO - UMA ANALISE A LUZ DO ATUAL POSICIONAMENTOQ JURISPRUDENCIAL BRASILEIRO

presentacdes Litda. ¢ Cemil Litd. em face da empresa Tabacaria
Fumo da Velha Lida., pela importagio paralela e venda de charu-
tos cubanos cujos direitos de exclusividade de comercializagiio no
territério brasileiro eram das segunda e terceira autoras-apeladas.
Na agdo, a ré-apelante alegou que os referidos produtos teriam sido
comprados da empresa Havanasul Importadora Ltda., e que esta
empresa sera a responsavel pela mercadoria apreendida.

Por unanimidade de votos, ficou decidido que:

“Os contratos entre as autoras, de distribuicio e comercializagio
dos produtos que tém a marca da 1% autora (Corporacién Ha-
banos S/A) lhes garantem exclusividade. Se a ré deseja comer-
cializar os produtos da 1" autora, deve compra-los licitamente.
(...) Por conta de tais consideragtes, nego provimento ao recur-
so. Mantenho, in tofum, a . sentenga monocrética que, na forma
regimental, é adotada como fundamentagio adicional”.

Caso VICTORIA'S SECRET: Este caso envolveu nio ape-
nas o suposto uso indevido da expressdo MISS VICTORIA
pela empresa ré-agravante, na forma de nomes empresarial e de
fantasia, mas, também, a importagéo paralela de produtos genui-
nos da marca VICTORIA'S SECRET, da autora-agravada,
para a sua comercializagio na loja da empresa ré-agravante. A
pedido da autora foi concedida ordem liminar para determinar a
cessagdo do uso da mencionada expressdo e para proceder A
busca e apreenséo de qualguer material - inclusive os genufnos -
que a contivesse.

Contra esta decisdo a ré interpds recurso de Agravo de Instrumen-
to, ao qual foi conferido efeito suspensivo para que a agravante pu-
desse usar a marca MISS VICTORIA e sua denominagio MISS
VICTORIA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA bem
como para que Ihe fossem restituidos os produtos apreendldos, par-
ticularmente por tratarem-se de artigos genuinos e legalmente ad-
quiridos de empresa licenciada da autora-agravada no exterior e
subsegiientemente importados.

26. Agravo de [nstrumento n° 081.299-4/00, julgado, em 9.9.1998, pela 8 Cimara de
Dieito Privado do Tribunal de Justica do Estado de Sio Paulo. Ageavante: Miss Vic-
toria Comércto de Vestudrio Lida. Agravado: V' Secret Catalogue, Inc,

Dando provimento parcial ao recurso, para limitar a apreensio de-
ferida s pegas indispensévels para eventual produgio de prova pe-
ricial, o Egrégio Tribunal de Justica de Sao Paulo ponderou que:

“A  agravada ¢ incontroversamente titular da marca
VICTORIA'S SECRET, mas também ¢ incontroverso que o0s
produtos que a agravante comercializa com o uso dessa marca sio
originais, ou seja, adquiridos diretamente da autora ou de tercei-
ros por esta autorizados, No particular, nao ha que se falar conse-
qiientemente em contrafagio de marca, cingindo-se a questio A
existéncia ou ndo de autonzagio da agravada para que a agravan-
te revenda seus produtos no Brasil com uso da marca onginal.
Assim sendo, nio h4 como admitirse desde logo, no pértico da
acio, a existéncia da autorizagiio, tanto mais que a agravada sus-
tenta a existéncia de autorizagdo, alis, insinuada pela quantidade
de produtos adquiridos a revelar o objeto da revenda”.

Permitimo-nos abrir aqui um paréntese para observar que além da
relagdo comercial ou societdria” envolvendo as partes em um litigio
concernente a pratica de importagio paralela, como forma de de-
terminar a existéncia de consentimento ticito, a doutrina mais es-
pecializada também tem defendido que a quantidade de produtos
adquiridos no exterior por terceiro estranho & cadeia oficial de dis-
tribuigio e posteriormente importados {paralelamente) constitui
uma forma de consentimento tacito.

Assim, no caso VICTORIA'S SECRET, o fato de a empresa ré-

agravante ter adquirido em uma fonte licenciada no exterior apro-
ximadamente cinco mil artigos (genufnes) da marca VICTO-
RIAS SECRET, de tamanhos variados, seria, por si sb,
obrigatério para levar o vendedor no exterior a checar o destino da
mercadonia, Se néo o fez, entio consentiu implicitamente que tais
produtos fossem colocados em um territério no qual j4 havia uma
licenga de exploragéo exclusiva de produtos desta marca.

Portanto, a doutrina — e, neste caso, a jurisprudéncia — tem firma-
do o entendimento de que, nessas circunsténcias, tal importagio
paralela ¢ licita.

27. Relacionamento este que pode ser atual, como visto nos casos WYBOROWA e CEN.
TRUM, ou ocorrido no passado, como no case JOHNNIE WALKER.
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Caso JOHNNIE WALKER?; Cuidou-se de agdo judicial movida
por United Distillers & Vintners Brasil Ltda., UDV Marketing e
Servigos Ltda. e United Distillers & Vintners Ltd. em face de Lici-
nio Dias & Cia Ltda. e Real Alimentos Ltda., na qual foi aduzido
que as duas primeiras requerentes sio empresas nacionals constitui-
das para exportar, importar, produzir ¢ comercializar no pafs bebidas
em geral, bem como representar os diversos produtos fabricados pela
empresa britnica United Distillers & Vintners Ltd. {terceira auto-
ra), entre eles ufsques assinalados pela marca JOHNNIE WAL.-
KER. J4 as rés passaram a importar e a distribuir localmente uisques
genuinos com a mesma marca JOHNNIE WALKER sem autori-

zagdo das requerentes, em verdadeira importaciio paralela.

Em irretocvel decisio de primeira insténcia, em que o principio
da exaustio dos direitos e a questdo da importagiio paralela segun-
do a LPI foram brilhantemente definidos e discutidos, o Exmo.
Juiz de Direito Antonio Fernando Aratjo Martins julgou proce-
dente a agdlo, para impor aos réus a obrigagio de cessar futuras im-
portagdes paralelas do uisque JOHNNIE WALKER, além de
pagar aos autores indenizacdo, em conformidade com os ditames
dos artigos 207 a 210 da LPI. Em razéo da clareza dos dispositi-
vos contidos na referida sentenca, tomamos a liberdade de transcre-
ve abaixo seus principais trechos:

“Pois bem, quis entender a parte ré, numa exegese s avessas,
que tal dispositivo contido no artigo 132 seria a:negaggio do ar-
tigo 130 e néio uma limitacdo dbvia.

Ora, apenas apés o distribuidor exclusivo introduzir o produto
no mercado interno € que este (distributdor exclusivo da marca)
ndo tem o poder de impedir a livre circulagéio do produto. O co-
merciante que o comprar para revenda, apds este produto estar
em nosso mercado, estard livre para comercializé-lo.

Simples a questdo, sem maior esforgo ou interpretagbes mirabo-
lantes, para ser compreendida.

A matéria vem, mnevitavelmente, a desaguar na questio do prin-
cipio da exausto de direitos para patentes e uso de marcas.

‘Tal principio, se baseia no conceito de que apés a venda nicial
do produto, o titular da patente ndo pode interferir na livre cir-
culagio do produto no territério onde vige a patente.

Temos que, atropelando esta venda inicial, por vias obliquas, aque-
le que pretender comerciar em nosso pafs produto de cuja marca
tenha outrem seu uso exclusivo, estard se incidindo naquilo que os
doutos na matéria “in examine”, acoimam de importagio paralela.

Nao somente aqui entre nés do Brasil, integrantes do Mercosul,
como 0s de outros blocos de comércio internacional, a questio da
importacio paralela é assunto de grande relevincia para aqueles
que detém direitos de propriedade industrial.

28. Agio Ordingria n° 122999, julgada pela i* Vara Civel de Recife. Autores: United
Distillers & Vintners Brasil Ltda., UDV Marketing e Servigos Lida. ¢ United Distil-
lers & Vintners Ltd. Réus: Licinio Dias & Cia Ltda. e Real Alimentos Ltda.

5

Diversos estudiosos tém procurado esclarecer a respeito da importa-
¢iio paralela, 4 luz da vigente LPL. Todos eles, indiscrepantemente,
guer analisando a questao sob a ética da comunidade econémica eu-
ropéia ou do mercosul, centram sua solugio na teoria da exaustio.

()

Entre nés, com o advento da nova Lei da Propriedade Indus-
trial, esta propriedade da marca é concedida através de seu re-
gistro no INPI. A averbagdo dos contratos de uso exclusivo de
r i i .
marca perante o INPI estende os efeitos “Inter parte”, equipa-
rando-os, como vimos, ao direito real, oponiveis contra todos.

Toda problemética resume-se pois na seguinte afirmagdo: intro-
duzido o produto no mercado nacional, ndo poder4 mais o titu-
lar da marca interferir na sua comercializago. Esta é a teoria da
exaustao predominante, tanto para os paises, como 0 nosso vin-
culado ao Mercosul, como, por exemplo, os da Unido Européia.

Nao seria despiciendo, nesta oportunidade, aduzir que, no caso dos
autos, o terceiro autor, produtor original do ufsque de marca
JOHNNIE WALKER, celebrara contrato de distribuicio e repre-
sentagio exclusiva com os dois primeiros requerentes, devidamente
registrado no INPY, ou seja, para que estes, e aperias estes, fizessem
mtroduzir em nosso territorio tal produto em suas diversas modali-
dades (blue, black, red, gold, etc.). Posto o produto por estes dois
no mercado, nfio poderia depois impedir aquele terceiro, ou estes
dois dltimos, que aqueles produtos, aqui introduzidos, fossem por
terceiros comercializados (no caso pelos réus).

E esta a questao.

E de se acrescer, destarte, como num corolario do que ja afirma-
mos, que o legislador da retro mencionada LP], ao introduzir em
seu artigo 132 o inciso IIf, adotou o principio do esgotamento ou
da exaustio, ou seja, apds a introdugio do produto no territério
nacional, ndo poderdo quer o produtor ou seus representantes ou
distribuidores legais impedir sua livre comercializagio em nosso
mercado. Depois dessa introdugiio oniginana do uisque, nada mais
poderiam os trés autores fazer para impedir que os réus ou outros
livrernente comercializassem tal produto em nosso pais. (...)

Arremate-se, pois que os autores, terceiro ou primeiro, em co-
laboragdo com o segundo que o seja, por forca de contrato de
distribuicdo exclusiva da marca JOHNNIE WALKER, devi-
damente registrado no INPI, que tem efeito “erga omnes”, de-
pois de fazer introduzir no Brasil este produto, niio mais o
pode impedir de circular, que seja redistribuido por este ou
aquele comprador (no caso, por um ou outro réu).

Por todos os argumentos acima expendidos é que venho a julgar
procedente as aces (cautelar e ordinria) propostas por Uni-

ted Distillers & Vintners Brasil Ltda., UDV Marketing ¢ Ser-
vigos Litda. e United Distillers & Vintners Lid., contra Licinio
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Dias & Cia Ltda. e Real Alimentos Lida., determinando que
0s réus abstenham-se definitivamente de importar, distribuir ou
comercializar originariamente, ou seja, até que quaisquer pro-
dutos da marca JOHNNIE WALKER, tenham sido coloca-
dos no mercado interno pelos autores. Condeno ainda os réus
1o pagamento das indenizagdes, perdas e danos e lucros cessan-
tes consoante disposicdes estatuidas nos artigos 208, 209 ¢ 210
da LPI, tudo a ser apurado em liquidagdo de sentenca {...)".

7. CONCLUSAO

Consoante restou largamente demonstrado no presente trabalho, a
LPI assegura aos titulares de marcas registradas perante o INPl o
direito de uso exclusivo dos seus respectivos sinais distintivos em
todo o territério nacional, diferenciando os seus produtos ou servi-
gos dos de seus concorrentes, fazendo com que a marca cumpra
com sua fungéio de indicagdio de procedéncia.

De acordo com o que reza o principio da exaustio dos direitos,
fatos ocorridos fora do territério, em um Estado estrangeiro, ndo
terdo por efeito exaurir, internamente, o direito exclusivo do titular,
significando dizer que o efeito da protecio concedida pela lei inter-
na limita-se ao territério em relagsio ao qual esta lei & aplicével.

A territorialidade absoluta dos direitos de propriedade industrial
encontra esteio no principio da independéncia, consagrado pelo ar-
tigo 4 bis da Convencio da Unigo de Paris, que, em suma, estabe-
lece que o exercicio de um direito no territério de um Estado ndo
repercute no direito existente em outro Estado, fornecendo base ju-
ridica A coibicio das importagdes paralelas®.

Portanto, a teoria da exaustdo dos direitos constitui-se na tentativa
de estabelecer os limites nos quais o titular do direito podera opor-
se & livre circulagio de bens que ostentam sua marca. A funcio
principal atribuida & marca ¢ a de garantir a identidade de origem,
cuja preservagio evita que seja fraudada sua imagem e reputagéo,
bem como a confianga do consumidor.

29, Clsudia Marins Adiers, em “Importagbes Paratelas e seus Reflexos no Direito Contra-
tual & Concorrencial”, publicado na Revista da ABPI, n. 64, maifjun 2003,

Nesta perspectiva, o que exaure ¢ o poder do titular de restrin-
gir a liberdade de circulagio dos produtos que ostentam a
marca, desde que a fungdo do direito exclusivo sobre a marca
tenha sido cumpnida.

De fato, ndo nos parece justo afirmar e defender a tese de que a
concessdo de um registro marcério confere ao titular o direito de
impedir, de forma absoluta, a livre circulaao das mercadorias que
ele proprio colocou no mercado. Alis, essa seria uma hipétese
quase impossivel, na medida em que o titular da marca nio teria
ferramentas o suficiente para controlar as indmeras vendas e re-
vendas que o seu produto original pode vir a sofrer no mercado de
diversos territérios.

Muito ao contrério, acreditamos que as barreiras legais a serem co-
locadas frente &s importagbes paralelas devem decorrer exclusiva-
mente dos termos previstos em acordos de concessio de exclusivi-
dade de uso em determinado territério. Cabem, af sim, postulages
com base nos principios contratuais, ou ainda na esfera da concor-
réncia desleal, especificamente quando violam sistemas exclusivos
ou seletivos de distribuiciio de mercadorias.

Como anteriormente visto, a LPI brasileira adotou o principio da
exaustao nacional de direito, valendo dizer que ocorrendo a primei-
ra venda de produto no territério brasileiro, seja ela feita pelo titu-
lar do direito ou por terceiro com o seu consentimento, o direito
sobre aquela mercadoria esgota~se imediatamente.

Em razdo de a lei nacional ter entrado em vigor h4 pouco menos
de dez anos, a questdo do consentimento tcito conferido pelo titu-
lar do direito, que, como visto nos arestos aqui colacionados, pode
se dar através de uma série de diferentes situacées, ainda ests situa-
da em terreno arenoso.

“E este breve trabalho tem justamente como finalidade trazer 3 tona

08 recentes pronunciamentos de nossos tribunais acerca da maténa
para que, no futuro, outros julgados possam ser proferidos, levando-
se em consideragdo os principios aqui colacionados e comentados.
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