({CH UNIVATES

CENTRO UNIVERSITARIO UNIVATES

CURSO DE DIREITO

A IMPORTACAO PARALELA FRENTE AS PRATICAS DE
CONCORRENCIA DESLEAL

Martha Schmidt

Lajeado, junho de 2014




Martha Schmidt

A IMPORTACAO PARALELA FRENTE AS PRATICAS DE
CONCORRENCIA DESLEAL

Monografia apresentada na disciplina Trabalho
de Curso Il - Monografia, do Curso de Direito,
do Centro Universitario UNIVATES, como
parte da exigéncia para a obtencdo do titulo de

Bacharela em Direito.

Orientadora: Prof. Ma. Thais Carnieletto
Madller

Lajeado, junho de 2014



Martha Schmidt

A IMPORTACAO PARALELA FRENTE AS PRATICAS DE
CONCORRENCIA DESLEAL

A banca examinadora abaixo aprova a Monografia apresentada na disciplina de Trabalho de
Curso Il - Monografia, do Curso de Direito, do Centro Universitario UNIVATES, como parte

da exigéncia para a obtencao do grau de Bacharela em Direito:

Prof. Ma. Thais Carnieletto Miiller - orientadora
Centro Universitario UNIVATES

Prof. Me. Renato Luiz Hilgert
Centro Universitario UNIVATES

Sra. Cristiane Reimers
Centro Universitario UNIVATES

Lajeado, 26 de junho de 2014



RESUMO

Embora a protegdo a propriedade intelectual e contraria a concorréncia desleal esteja prevista
na legislacdo brasileira e em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, a Constituicao
Federal consolida a ordem econdmica no principio da livre concorréncia, razdo pela qual
divergéncias sdo verificadas no tratamento da importacdo paralela na Justica Brasileira.
Assim, a presente monografia tem como objetivo analisar eventual caracterizagdo da
importacdo paralela como forma de concorréncia desleal. A metodologia deste estudo
qualitativo envolveu os tipos de protecdo da Propriedade Industrial, passando pela
identificacdo de aspectos relevantes da concorréncia desleal, até chegar ao foco principal do
trabalho, a importacéo paralela frente as praticas de concorréncia desleal. Para isso, foram
utilizadas técnicas bibliograficas, consistentes em doutrina, artigos de periodicos e materiais
de estudiosos encontrados em sites especializados, bem como técnica documental, que
consiste na analise da Constituicdo Federal, de legislacbes referentes a propriedade
intelectual, bem como de decisbes jurisprudenciais. A pesquisa revelou que a legislagédo
brasileira recepcionou no ordenamento juridico o principio da exaustdo nacional de direitos,
cuja interpretacdo estabelece que, via de regra, a importacdo paralela é vedada.
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1 INTRODUCAO

A protecdo aos direitos relativos a propriedade intelectual vem ganhando importancia no
atual ordenamento juridico brasileiro, nos dltimos anos. Com a promulgacgdo da Constituicdo
Federal de 1988, especialmente nos termos do artigo 5°, incisos XXVII, XXXVIII e XXIX, é
evidente a preocupacdo legislativa em assegurar os direitos de autor e conexos, bem como aos
criadores de inventos industriais, protecdo na utilizacdo de suas criacdes, marcas € aos nomes
de empresas. Portanto, a condi¢do constitucionalmente eleita pelo legislador como direito
fundamental torna a protecéo ao direito da propriedade intelectual direta e explicita.

Nesse contexto, torna-se imperioso o estudo da protecdo a propriedade intelectual,
uma vez que, a0 mesmo tempo em que a Constituicdo Federal consolida a ordem econémica
do pais na valorizacdo do trabalho e na livre iniciativa, assim previsto no artigo 170, inciso
IV, o ordenamento juridico impede o exercicio de determinadas praticas comerciais por

caracterizarem formas desleais de concorréncia.

Assim, verifica-se que, se de um lado, a legislacdo assegura ao criador/autor a
protecdo dos direitos em relacdo a sua criagdo/obra, criando uma espécie de monopolio (ao
menos temporario) de exploracdo econdmica, por outro, tem como principio a livre

concorréncia.

Nesse diapasdo, encontra-se a pratica da importacdo paralela, também conhecida como
comércio paralelo, que trata de mercadorias/servi¢os que, vendidos para fora de seu pais de
origem, retornam a ele sem autorizacdo do titular da propriedade intelectual. No entanto, o
presente estudo justifica-se em razdo de tal pratica ser objeto de divergéncias pelo tribunais

brasileiros, na medida em que se discutem os beneficios/prejuizos trazidos por ela, bem como



a sua legalidade frente a protecdo aos direitos da propriedade intelectual e a concorréncia
desleal.

Nesse sentido, o estudo tem por objetivo analisar a eventual caracterizacdo da
importacdo paralela como forma de concorréncia desleal. Assim, a presente monografia
discute o problema: ha pratica de concorréncia desleal na importacdo de mercadorias
protegidas por direitos de propriedade intelectual, que, vendidas para fora de seu pais de

origem, retornam a esse pais sem a anuéncia do titular do direito de propriedade intelectual?

Como hipétese para a solucdo do problema, tem-se que o titular do direito da
propriedade intelectual suporta custos a fim de garantir seus direitos sobre sua marca ou
produto comercializado. Investiu em tecnologia e inovagdo com o intuito de criar
produtos/servicos novos. Por isso, a pratica da importacdo paralela é proibida em
determinados paises, uma vez que o importador paralelo ndo suporta tais custos, encontrando-

se 0 produto protegido no territério nacional.

Tendo em vista o carater subjetivo do tema, a abordagem sera qualitativa, na qual
busca-se a compreensdo do tema e a interpretacdo dos dados encontrados para a realidade,
conforme explicam Mezzaroba e Monteiro (2009). Para isso, serd empregado o método
dedutivo, cuja realizacdo se dara por meio de técnicas bibliograficas, fundadas em doutrina,
artigos de periddicos e materiais de estudiosos da area encontrados em sites especializados,
bem como em técnicas documentais, que consistem no uso de legislacdo, em especial as leis
n° 6.610/98 e n° 9.279/96, tratados internacionais, a Constituicdo Federal de 1988 e

jurisprudéncia de Tribunais Superiores.

Dessa forma, o primeiro capitulo do desenvolvimento deste estudo tem como objetivo
especifico descrever nogbes gerais sobre propriedade intelectual, abordando, detalhadamente,
0s tipos de protecdo: direito autoral, patente de invento, modelo de utilidade, desenho

industrial, marca, indica¢Ges geograficas e obtencdo de cultivares.

No segundo capitulo, serdo identificados aspectos relevantes a concorréncia desleal no
ordenamento juridico brasileiro, conforme o segundo objetivo especifico. Primeiramente, sera
descrita a evolugdo historica da concorréncia desleal, passando por sua regulamentacdo na
Convencéo da Unido de Paris, bem como pela descri¢gdo dos requisitos que configuram essa

pratica.



Para finalizar, o terceiro capitulo tem como objetivo especifico apresentar o conceito
de importac&o paralela e o tratamento concedido aos produtos importados ao Brasil. A analise
dos aspectos econdmicos da importacdo paralela, bem como essa préatica frente ao principio
da exaustdo de direitos e a posicao adotada pela legislacédo e pelos tribunais brasileiros quanto

a eventual caracterizacdo do comércio paralelo como ato de concorréncia desleal.
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2 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Em que pese a legislacdo nacional prever diferentes modalidades de protecdo da
propriedade intelectual no ordenamento juridico, tanto na Constituicdo Federal como em leis
esparsas, antes de se adentrar a analise de cada uma delas é necessario discorrer sobre a
fundamentacéo do direito de propriedade intelectual, conforme explica Di Blasi (2010, p. 24):

A propriedade, no seu sentido lato, assegura ao proprietario o direito de usar, gozar e
dispor de seus bens, e reavé-los do poder de quem injustamente 0s possua — sendo
este direito o poder de uma pessoa sobre um bem, observando a funcdo social
prevista na Constituicdo da Republica Federativa do Brasil.

O direito de propriedade dos bens incorpéreos €, também, regido pelas mesmas
regras gerais do direito de propriedade, ressalvando a natureza dos bens juridicos e
incorpéreos, e as regras estabelecidas pela Lei de propriedade industrial de direito
autoral, e correlatas. Estas constituem o direito de propriedade intelectual. A
propriedade dos bens incorporeos é regida por regras especificas constituindo o
direito da propriedade intelectual. (grifos do autor)

Depreende-se do trecho citado acima, que a propriedade intelectual € um ramo do
direito que tem por objetivo conceder protecdo aos bens imateriais, industriais e autorais (e
correlatos), com valor econémico. E sobre a forma pela qual o bem adquire valor econdmico,

Jaguemim e Schrans apud Barbosa (2003, p. 19):

Em geral, um bem nédo adquire uma utilidade econdmica, ou ainda, uma coisa ndo se
converte em bem, sendo gracgas aos direitos que se tém sobre ela. Assim, uma certa
forma de propriedade esta na base das trocas. Esta propriedade confere, com efeito,
um controle do bem ou do servico, de forma que haja uma relacdo entre o fato de
adquirir e o de dispor. Assegura a possibilidade de excluir, até certo grau, a
utilizacdo por outrem. Além disso, comporta o direito de ser transferida. Quanto
mais estritos sdo os principios de exclusividade e de transferéncia da propriedade de
um bem, mais o valor comercial desse bem tendera a subir. Em suma, o verdadeiro
bem é menos a coisa do que os prdprios direitos.

Por essa razdo, o Cadigo Civil define os direitos do proprietario, no art. 1228; como a

faculdade de usar, gozar e dispor da coisa evidenciando que o proprietario tem o direito de
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reaver a coisa do poder de quem a tenha injustamente, por iSso: “as caracteristicas econdmicas
da propriedade serdo, assim, o controle sobre o bem [...], e a possibilidade de excluir a

utiliza¢ao por outrem”, conforme os dizeres de Barbosa (2003, p. 19).

Como justificativa para a necessidade de atribuir-se protecdo para os bens imateriais,

Barbosa apresenta a Teoria do Market Failure:

O pressuposto de uma teoria dos limites da propriedade intelectual, num contexto de
economia de mercado, é a assuncdo de que em primeiro lugar, a livre concorréncia
deve presidir todas as relacdes econdmicas; e que, em segundo lugar, é uma falha ou
impossibilidade de correto funcionamento da livre concorréncia em que consiste a
propriedade intelectual.

Assim, se um agente de mercado investe num desenvolvimento de uma certa
tecnologia, e esta, por suas caracteristicas, importa em alto custo de
desenvolvimento e facilidade de cépia, 0 mercado é insuficiente para garantir que se
mantenha um fluxo de investimento. Com efeito, a apropriacdo pelo concorrente da
nova solucdo técnica permite que este reduza as margens de retorno do primeiro
investidor. Quem ndo investe aufere, assim, maior prémio do que aquele que realiza
0s gastos com o desenvolvimento da tecnologia. Temos ai a imperfeicdo do
mercado, que desfavorece a continuidade do investimento em inovacéo
(BARBOSA, 2003, p. 72).

Com a preocupacao de assegurar o desenvolvimento econémico/tecnoldgico e impedir
que quem nao investe se locuplete as custas do criador, o artigo 5°, incisos XXVII, XXVIII e

XXIX, da Constituicdo Federal prevé:

Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade
do direito a vida, a liberdade, a igualdade, & segurancga e a propriedade, nos termos
seguintes:

[...]

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizacdo, publicacdo ou
reproducdo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII - sdo assegurados, nos termos da lei:

a) a protecdo as participacdes individuais em obras coletivas e a reproducdo da
imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalizacdo do aproveitamento econdmico das obras que criarem ou
de que participarem aos criadores, aos intérpretes e as respectivas representacdes
sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio temporéario
para sua utilizacdo, bem como protecdo as criagdes industriais, a propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais;

Basso (2011, p. 55), acerca da disposicdo constitucional sobre a Propriedade

Intelectual, explica o fato destes bens imateriais constarem no Titulo II:

Dessa forma, a protecdo aos inventos industriais, bem como as criag@es industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tornaram-se espécies de direitos elevadas pelo constituinte a condicdo
constitucionalmente reconhecida e indiscutivel de ‘direitos e garantias
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fundamentais’. A definigdo da marca como um direito de propriedade, na
Constituicao, é, portanto, de ordem direta e explicita.

Além do que dispde a Carta Magna, a legislacdo brasileira possui em seu ordenamento
as Leis n®9.610/98, n°® 9.279/96, n°® 9.456/97 e n° 9.609/98, consistentes, respectivamente, na
Lei de Direitos Autorais (LDA), Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei de Protecdo de

Cultivares (LPC) e Lei de Propriedade Intelectual de Programa de Computador.

Sobre os principios constitucionais aplicaveis a Propriedade Intelectual, Barbosa
(2007) ensina que sao aplicaveis a todos os tipos de potecdo o principio da inderrogabilidade
do dominio publico e o principio da especificidade das proteces. O primeiro, de acordo com
0 autor, diz respeito a finitude dos direitos relativos a Propriedade Intelectual, uma vez que a
propriedade, eventualmente, caira em dominio publico, apenas divergindo em seu termo final,
conforme legislacdo vigente (BARBOSA, 2007).

Acerca do principio da especificidade das prote¢cdes, 0 mesmo doutrinador ensina:
“Cada direito de propriedade intelectual tera a protecdo adequada a seu desenho
constitucional e ao equilibrio ponderado dos interesses aplicaveis, respeitada a regra de que sé

se pode apropriar o que nao esta no dominio publico” (BARBOSA, 2007, p. 51-52).

Além desses dois principios, que aplicam-se a todas as modalidades de propriedade
intelectual, o principio da exaustdo de direitos, mencionado por Basso (2011),

especificamente, sobre o principio da exaustdo de direitos e a doutrina da first sale.

Basso (2011, p. 04) acerca da define cada instituto, bem como a intima relacdo que

preservam entre si:

Dito de outra forma: o direito (0 poder) de excluir outros da venda ou distribuicdo
do produto ou servico protegido pela propriedade intelectual, sem autorizacdo do
titular do direito, é limitado a ‘primeira venda’ (first sale), porque com ela os
direitos do titular do bem se esgotam — se exaurem ali mesmo. Vé-se que o ato
comercial de disponibilizar o produto no mercado pela ‘primeira venda’, praticado
pelo titular do direito (diretamente ou por seu licenciado ou agente), traz implicito o
principio juridico da ‘exaustdo do direito’. Este principio é comum em todos os
sistemas legais (tanto nos direitos internos como nos instrumentos internacionais).
Isso equivale a dizer que, além das limitagcGes temporais, o controle dos direitos por
parte de seu titular sobre os objetos e servicos termina — encerra-se (exaure-se,
esgota-se) no momento em que este objeto ou servico, sobre o qual recai o direito de
propriedade intelectual, é posto no mercado pela primeira vez, first sold, pelo titular
do direito (ou com seu consentimento).

Disso deflui que a doutrina da first sale e o ‘principio da exaustdo de direitos de
propriedade intelectual’ sdo faces da mesma moeda, isto é, insepardveis. Aquela
vinculada a perspectiva comercial/geogréafica (de mercado), e esta a perspectiva
legal/juridica relativa aos limites do exercicio dos direitos. (grifos da autora)
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Desse modo, tem-se que, tanto o principio da exaustdo de direitos quanto a doutrina da
first sale, exercem a funcdo de limitadores dos direitos relativos a propriedade intelectual,
tendo em vista que, ocorrida a primeira venda do produto/servigo oferecido pelo titular do

direito (ou licenciado), esse perde os direitos sobre a propriedade intelectual.

Conforme explicitado acima, verifica-se que, embora a legislagcdo que disciplina a
formacdo desses direitos seja interna, seu exercicio ndo é necessariamente restrito ao &mbito
de seu pais de origem, como ensina Basso (2011, p. 09):

Contudo, ainda que a ‘territorialidade’ seja um principio norteador das marcas e
patentes, no que diz respeito a constituicdo dos direitos dos titulares (existéncia,

validade e eficacia), quando se trata do exercicio desses direitos , 0s paises ndo estdo
obrigados a restringir suas politicas de exaustdo aos limites do territdrio nacional.

Nesse sentido, vislumbra-se a existéncia de diferentes conceituacGes geograficas do
principio da exaustdo de direitos, fundamental ao entendimento do tema do presente estudo.
No que toca a exaustdo nacional, a citada pesquisadora afirma que os efeitos da exaustdo de
direitos somente atinge o pais do titular do direito (ou seu licenciado). Desse modo, quando
postos a venda, os direitos relativos a propriedade intelectual esgotam-se somente dentro do
territério nacional, ndo se podendo controlar sua revenda dentro desse espago. Perante 0s

demais paises, 0 agente remanesce como titular desses direitos.

A exaustdo internacional, a contrario sensu, diz respeito ao produto que, vendido
licitamente (pelo titular do direito ou licenciado) dentro ou fora dos limites nacionais, encerra
o direito do titular da propriedade intelectual. Segundo Basso (2011, p. 11-12), tem-se a
exaustdo regional, que:

[...] se encontra entre a nacional e a internacional, mas néo se aplica globalmente. A
exaustdo regional existe baseada e fundamentada em tratados, e impde-se apenas
entre os paises signatarios. Seu maior exemplo é o caso da Unido Europeia que
adota esse principio [...] O conceito de territério e a sua extensdo, para fins de
exaustdo de direitos, estdo limitados aos paises signatarios, dentro dos quais

prevalece a exaustdo internacional, enquanto as vendas de terceiros paises
submetem-se ao principio tipico da exaustdao nacional.

Imperioso salientar que, para cada modalidade de propriedade intelectual (patentes de
invencdo, marcas, direitos de autor e conexos), é possivel aplicar um conceito geografico
diferente de exaustdo de direitos (nacional, internacional e regional). Assim, dentro de um
mesmo territorio podem vigorar diferentes politicas referentes a exaustdo de direitos, adotadas

pelo governo de acordo com suas necessidades internas (BASSO, 2011).
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Feitas as consideracOes iniciais acerca da Propriedade Intelectual, imp&e-se adentrar
ao estudo dos tipos de protegéao.

2.1 Tipos de protecao da propriedade intelectual

Quanto ao objeto de estudo da propriedade intelectual, Di Blasi (2010, p. 24-25) o
classifica nas categorias artistica, técnica e cientifica. Acerca das criac@es artisticas, o autor
afirma que “englobam obras literarias, escritas ou orais; as obras musicais, cantadas ou
instrumentadas e as obras estéticas biodimensionais (desenhos, pinturas, gravuras, litografias,
fotografias etc.) ou tridimensionais (esculturas e obras de arquitetura)”. Tais criagdes recebem

protecao por meio da Lei n°® 9.610/98, que sera analisada posteriormente.

Quanto as criacdes técnicas, o doutrinador as define como invencdes, afirmando que
as regras de protegdo encontram-se estabelecidas nas leis de patentes elaboradas por cada pais
(DI BLASI, 2010, p. 25). No que toca a categoria cientifica, o autor as resume em descobertas

e, por isso, ndo sao passiveis de protecdo:

As concepcdes cientificas sdo, por esséncia, as descobertas nos diversos campos da
fisica, da quimica, da biologia, da astronomia, etc. A despeito da imensuravel
contribui¢cdo prestada a humanidade, a descoberta ndo ¢ passivel de ser protegida. O
autor de uma descoberta ndo faz jus a sua propriedade e, quando muito, é agraciado
pelas academias de ciéncia. O fato pode ser interpretado por ndo se considerar a
descoberta a criacdo de algo novo. Trata-se de um fendmeno natural, ignorado até
entdo. O autor teve o mérito de antecipar a sua revelacdo, ou conhecimento, a
humanidade. Trata-se de um descobridor, ndo de um criador, ndo tendo direitos de
propriedade (DI BLASI, 2010, p. 25).

Ainda, importa mencionar que referido autor classifica a propriedade industrial como
“uma espécie do género propriedade intelectual” (DI BLASI, 2010, p. 25), regulada pela Lei
n®9.279/96.

2.1.1 Direito Autoral

Em sintese, os direitos autorais sdo:

[...] um conjunto de normas legais e prerrogativas morais e patrimoniais
(econdmicas) sobre as criagdes do espirito, expressas por quaisquer meios ou fixadas
em quaisquer suportes, tangiveis ou intangiveis. Sdo concedidos aos criadores de
obras intelectuais e compreendem os direitos de autor e 0s que lhe sdo conexos. Eles
se inserem na &rea que algumas correntes doutrindrias chamam de Direitos
Intelectuais, embora seja mais conhecida com o nome de Propriedade Intelectual
(DIREITOS AUTORAIS, 2009, texto digital).
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Assim, vislumbra-se que os direitos autorais podem ser vistos sob dois aspectos: as
prerrogativas patrimoniais e as prerrogativas morais, conforme refere-se a Lei n°® 9.610/98,
também conhecida como Lei de Direitos Autorais (LDA): “Pertencem ao autor os direitos

morais € patrimoniais sobre a obra que criou” (art. 22).

Acerca dos direitos patrimoniais, Bittar (2005, p. 49) ensina que “consistem em um
conjunto de prerrogativas de cunho pecuniario que, nascidas também com a criagdo das obras,

manifestam-se, em concreto, com a sua comunicagdo ao publico”.

Para a exploracdo econdmica da criacdo € necessario prévia consulta ao autor, a fim de
que este forneca autorizacdo expressa para tal fim, tendo em vista que o artigo 4° da LDA
dispde que os negdcios juridicos sobre direitos autorais interpretam-se restritivamente, 0s
NOVOS US0s, Ndo previstos ou ndo existentes a época da contratacdo, permanecem com o autor
(BITTAR, 2005).

Sob o aspecto patrimonial, encontra-se tudo aquilo que se refere ao “aproveitamento
econdmico da obra”, que por ser um direito real, pode ser objeto de negociagéo e transmisséo.
Tais direitos, encontram-se tipificados no artigo 29 da Lei n® 9.610/98, exigindo a autorizacédo

prévia e expressa do autor para utilizacdo de sua obra (SILVA JUNIOR, 2013, texto digital).

Os direitos morais, por seu turno, “sdo reconhecidos em fung¢dao do esforco e do
resultado criativo, a saber, da operacdo psicoldgica, com a qual se materializa, a partir do
nascimento da obra, verdadeira externa¢do da personalidade do autor” (BITTAR, 2005, p.

46). A Lei n°®9.610/98, no artigo 24, elenca os direitos morais previstos ao autor:

Art. 24. Sdo direitos morais do autor:

I - o0 de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

Il - o de ter seu home, pseuddnimo ou sinal convencional indicado ou anunciado,
como sendo o do autor, na utilizagdo de sua obra;

I11 - o de conservar a obra inédita;

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificagfes ou a
pratica de atos que, de qualquer forma, possam prejudica-la ou atingi-lo, como autor,
em sua reputacdo ou honra;

V - 0 de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retirar de circulacdo a obra ou de suspender qualquer forma de utilizacdo ja
autorizada, quando a circulacdo ou utilizagdo implicarem afronta a sua reputagdo e
imagem;

VIl - o de ter acesso a exemplar Gnico e raro da obra, quando se encontre
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotografico
ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memoria, de forma que cause o
menor inconveniente possivel a seu detentor, que, em todo caso, seré indenizado de
qualquer dano ou prejuizo que lhe seja causado.
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Por sua natureza, os direitos morais sdo inaliendveis e irrenunciaveis; entretanto, 0s
direitos previstos nos incisos | a IV, transmitem-se aos sucessores em razdo da morte do autor
(artigos 24, 81° e 27, ambos da LDA).

Quanto a vigéncia da protecdo, enquanto os direitos morais sdo imprescritiveis
(BITTAR, 2005), os direitos patrimoniais sobre as obras artisticas, literarias e cientificas tém
protecdo durante toda a vida do autor, perdurando por 70 anos, contados a partir de 1° de
janeiro do ano seguinte ao seu falecimento (SILVA JUNIOR, 2013, texto digital), aplicando-
se igual prazo as obras postumas, tudo conforme artigo 41, caput e 8unico, da LDA. Em
relacdo aos direitos patrimoniais advindos de obras fotograficas e audiovisuais, a protecdo é
contada de 1° de janeiro do ano seguinte a sua divulgacdo (art. 44, LDA) e tem duracdo de 70

anos.

No caso de falecimento de qualquer participante da obra audiovisual, mesmo ainda
ndo concluida, podera ser a obra exibida para fins econdmicos, sendo a remuneragdo prevista

ao falecido destinada ao espolio ou seus sucessores (art. 92, §, tnico, LDA).

Bittar (2005, p. 23) ensina que para haver a protecdo da obra pelo direito autoral é
preciso que a criacdo seja dotada de originalidade: “deve ser integrada de componentes
individualizadores” a fim de que ndo seja confundida com outra preexistente. Acerca desse
requisito, o autor lembra que ndo se exige “novidade absoluta, eis que inexoravel ¢, de um
outro modo, o aproveitamento, até¢ inconsciente, do acervo cultural comum”, bastando a
“existéncia, pois, de contornos proprios, quanto a expressao € a composi¢do” para que a

criacdo seja protegida (BITTAR, 2005, p. 23).

A lista exemplificativa de obras protegidas pelo direito autoral encontra-se no artigo
7°, da Lei de Direitos Autorais:

Art. 7° S8o obras intelectuais protegidas as criagdes do espirito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangivel ou intangivel, conhecido ou
que se invente no futuro, tais como:

| - 0s textos de obras literdrias, artisticas ou cientificas;

Il - as conferéncias, alocucdes, sermdes e outras obras da mesma natureza;

I11 - as obras dramaticas e dramatico-musicais;

IV - as obras coreogréficas e pantomimicas, cuja execucao cénica se fixe por escrito
ou por outra qualquer forma;

V - as composi¢Bes musicais, tenham ou ndo letra;

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou nao, inclusive as cinematograficas;

VII - as obras fotogréficas e as produzidas por qualquer processo analogo ao da
fotografia;

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;

IX - as ilustracBes, cartas geograficas e outras obras da mesma natureza;
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X - o0s projetos, esbocos e obras plasticas concernentes a geografia, engenharia,
topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciéncia;

Xl - as adaptacdes, traducbes e outras transformacdes de obras originais,
apresentadas como criacdo intelectual nova;

XII - os programas de computador;

XIII - as coletaneas ou compilagdes, antologias, enciclopédias, dicionérios, bases de
dados e outras obras, que, por sua selecdo, organizacdo ou disposicdo de seu
conteldo, constituam uma criacdo intelectual.

Desse modo, & excecdo dos programas de computador, que tem protecdo prevista em
legislacdo especifica (Lei n® 9.609/98), e cujo registro se darad perante o Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual - INPI, as demais criaces podem ser registradas nos respectivos
0rgdos competentes: no Escritorio de Direitos Autorais (EDA) da Fundacdo Biblioteca
Nacional (FBN), para o registro de obras literarias, desenhos e musicas; no Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), para o registro de obras de engenharia,
arquitetura e urbanismo; na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
para o registro de obras de artes visuais; e na Escola de Musica da Universidade Federal do
Rio de Janeiro para o registro de obras musicais e de publicagdes. Vide leis n® 10.994/04 e n°
12.192/10 que tratam, respectivamente, sobre o depdsito legal de publicacbes e de obras
musicais na Biblioteca Nacional (FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL, 2006, texto
digital).

Acerca do tema, é importante lembrar que o registro ndo é obrigatério, tendo em vista
que este possui cunho declaratorio, e ndo constitutivo, razdo pela qual a obra, mesmo néo
tendo sido registrada possui protecio (FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL, texto
digital). Nesse sentido dispde o artigo 18 da LDA: “a protecdo aos direitos de que trata esta

Lei independe de registro”.

Ha de se salientar, ainda, que existe na LDA um rol de condutas que ndo constituem

ofensa aos direitos de autor, impondo limites a protecdo do direito autoral:

Art. 46. Néo constitui ofensa aos direitos autorais:

| - a reproducéo:

a) na imprensa diaria ou periddica, de noticia ou de artigo informativo, publicado em
didrios ou periédicos, com a mencdo do nome do autor, se assinados, e da
publicacéo de onde foram transcritos;

b) em diarios ou periddicos, de discursos pronunciados em reunides publicas de
qualquer natureza;

c) de retratos, ou de outra forma de representacdo da imagem, feitos sob encomenda,
quando realizada pelo proprietario do objeto encomendado, ndo havendo a oposicao
da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;

d) de obras literdrias, artisticas ou cientificas, para uso exclusivo de deficientes
visuais, sempre que a reproducdo, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema
Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatarios;
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Il - a reprodugdo, em um s6 exemplar de pequenos trechos, para uso privado do
copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

111 - a citacdo em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicacéo, de
passagens de qualquer obra, para fins de estudo, critica ou polémica, na medida
justificada para o fim a atingir, indicando-se 0 nome do autor e a origem da obra;

IV - 0 apanhado de licdes em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se
dirigem, vedada sua publicacdo, integral ou parcial, sem autorizacdo prévia e
expressa de quem as ministrou;

V - a utilizagdo de obras literarias, artisticas ou cientificas, fonogramas e
transmissdo de radio e televisdo em estabelecimentos comerciais, exclusivamente
para demonstragdo a clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os
suportes ou equipamentos que permitam a sua utilizagao;

VI - a representacdo teatral e a execugdo musical, quando realizadas no recesso
familiar ou, para fins exclusivamente didaticos, nos estabelecimentos de ensino, nao
havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII - a utilizacdo de obras literarias, artisticas ou cientificas para produzir prova
judicidria ou administrativa;

VIII - a reproducéo, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes,
de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plasticas, sempre que a
reproducdo em si ndo seja o objetivo principal da obra nova e que ndo prejudique a
exploragcdo normal da obra reproduzida nem cause um prejuizo injustificado aos
legitimos interesses dos autores.

Art. 47. S&o livres as parafrases e parddias que ndo forem verdadeiras reproducées
da obra originaria nem lhe implicarem descrédito.

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros publicos podem ser
representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e
procedimentos audiovisuais.

Além dos direitos autorais, a LDA normatiza, no artigo 89 e seguintes, a protecdo dos
direitos conexos, que, nas palavras de Bittar (2005, p. 152), sdo “os direitos reconhecidos, no
plano dos de autor, a determinadas categorias que auxiliam na criagdo ou na producédo, ou
ainda, na difusdo da obra intelectual”, que sdo 0s artistas intérpretes, os executantes, 0s
produtores fonograficos e as empresas de radiodifusdo, disciplinando especificamente 0s

direitos de cada categoria.

A protecdo a essas categorias € justificada por varias razdes: as criacdes no ambito
artistico, no caso dos artistas intérpretes e executantes, sdo criacdes intelectuais e enquanto
criacBes intelectuais, merecem prote¢do; auxiliam na divulgacdo da obra e “resguardam
interesses econdmicos de categorias que atuam na fixagdo e na colocacao de obras intelectuais
ao publico” (BITTAR, 2005, p. 154).

Normalmente, os titulares dos direitos conexos concedem a obra nova forma, havendo

a caracterizagdo de criagéo intelectual e a concessdo de protecdo pela LDA, por essa razéo,
eles tém direito:

a) A mencdo do nome, em qualquer interpretacdo ou execucdo; b) o impedimento a

gravacdes, reproducdes ou transmissdes ao produtor de fonogramas; c¢) a realizacdo

de fixacOes na radiodifusdo; [...] d) a autorizacdo de emissdes e a comunicagdo pela
televisdo; [...] e) a autorizacdo de reproducBes na radiodifusdo, a par de outras de
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ordem geral como o direito a integridade da interpretacdo; o direito de reivindica-la;
o de modifica-la, saldo restrigdes legais, e outros (BITTAR, 2005, p. 158).

Ainda sobre os direitos conexos, importa salientar a necessidade do titular do direito
conexo em obter a autoriza¢do do titular do direito autoral quando a nova forma da obra
estiver relacionada a atividade econémica, por isso, o intérprete deve ter autorizacdo do autor
do texto para interpretar a obra; a empresa para transmiti-la; o executor para vocaliza-la
(BITTAR, 2005).

Bittar (2005, p. 158) aponta limitacbes para os direitos conexos, em razdo da
necessidade da manter a nova forma da obra proxima a sua forma original:

Guiado por esse principio basilar, o universo do direito conexo apresenta, em

relacdo ao do direito autoral, as limitagbes consequentes, ficando, portanto, a criacdo

desse nivel sempre adstrita a original, no respeito a sua textura e a sua integridade, e

aos contornos balizados dos neg6cios juridicos com que a obra primigena se coloca
em cena, no ar, ou em suporte material, conforme o caso.

Por fim, insta mencionar que a Lei n® 9.610/98, em seu artigo 96, determina que “¢ de
setenta anos o prazo de protecdo aos direitos conexos, contados a partir de 1° de janeiro do
ano subsequente a fixacao, para os fonogramas; a transmissao, para as emissées das empresas
de radiodifusdo; e a execucéo e representacdo publica, para os demais casos”, o que significa

que, a protecdo de 70 anos é contada a partir da comunicagdo ao publico.

2.1.2 Patente de invento e de modelo de utilidade

Acerca da invencdo, Di Blasi (2010, p. 29) diz que “a invengdo pode ser entendida
como o bem incorporeo, resultado da atividade inventiva [...] Compreende-se por atividade
inventiva a disposi¢dao e o esforgo intelectual do homem para a criagdo”. Nesse sentido,
reproduz-se ipsis litteris:

A invencdo, embora possa aludir a um produto, aparelho ou processo, entre outros,
ndo é a representacdo corpdrea destes objetos. Trata-se de uma concepcao, isto é, um
conjunto de regras de procedimento, estabelecidas por uma pessoa ou um conjunto
de pessoas especiais — 0s inventores -, as quais utilizando-se dos meios ou elementos
fornecidos pela ciéncia possibilitaram a obtencdo de um bem corpéreo (por

exemplo: um produto, aparelho ou processo) que venha a proporcionar um avango
técnico substancial em relagdo ao estado da técnica (DI BLASI, 2010, p. 29).

No mesmo sentido, Labrunie (2007, p. 101) afirma que “uma caracteristica das
invencOes que seria buscar uma solucdo para um problema de ordem técnica observado pelos

inventores, 0s quais, na tentativa de resolvé-lo, criam algo até entdo inexistente”.
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Diante disso, pode-se afirmar que a invengdo ndo se constitui em um bem fisico, mas
em uma ideia (fruto da criatividade do homem), surgida a fim de proporcionar um progresso

em relacdo ao estado anterior do objeto inventado (DI BLASI, 2010).

Além das invencbes que dizem respeito a um produto, sdo objetos de protecdo 0s
processos, que consistem em “regras que estabelecem os meios técnicos para a obtencdo do
produto. Em outras palavras, podemos dizer que o produto é o bem final, enquanto o processo

€ 0 seu meio de obtencdo. Séo eles: usos, aplicacdes, métodos, etc” (DI BLASI, 2010, p. 35).

Na classificacdo elaborada por Di Blasi (2010, p. 36), ha, ainda, a possibilidade de se
proteger as invengOes de aparelhos, que, conforme ensina o0 autor, sd0 “invengdes
relacionadas aos aparelhos responsaveis pelo processo de obtengdo dos produtos”. E sobre o
assunto, o autor acrescenta que “no conjunto de fases de produ¢do realizadas por um unico
aparelho, ou no conjunto de aparelhos que geram um produto, apenas uma fase ou um

aparelho — ou todos eles — podem ser aperfeigoados, caracterizando novas invengdes”.

Sobre a patente de processo, Barbosa (2003) ensina que ha exclusividade somente
sobre 0 meio de producdo, de modo que o resultado somente resta protegido caso nao puder
ser produzido de outra forma. E nesse sentido o que prevé o artigo 42, §2°, da LPI: “ocorrera
violacdo de direito da patente de processo [...] quando o possuidor ou proprietario ndo
comprovar, mediante determinacdo judicial especifica, que o seu produto foi obtido por

processo de fabricacao diverso daquele protegido pela patente”.

Em relagdo a patente de produto, Barbosa (2003, p. 390) afirma que “a protegdo do
produto (a chamada reivindicacdo per se) garante ao titular a exclusividade do mesmo, que

como ele seja produzido”.

Em relagdo ao modelo de utilidade, o artigo 9° da Lei n°® 9.279/96, o classifica como o
“objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova
forma ou disposicéo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso
ou em sua fabricacdo”. Portanto, € toda forma nova, criada a partir de atividade inventiva, que
confira a um objeto de utilizacdo pratica, ou a parte dele, e de aplicacdo industrial, um
“aumento de sua capacidade de utilizagao” (DI BLASI, 2010, p. 39).
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Assim, a invencdo e o modelo de utilidade sdo oriundos da criagdo intelectual: em
ambas modalidades assegura-se protecdo juridica por meio da concessdo de patentes
(LABRUNIE, 2007).

A Lei de Propriedade Industrial prevé, no seu artigo 42, a protecdo conferida pela
patente:
Art. 42 A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes
propasitos:
| - produto objeto de patente;
Il - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1° Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros
contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

Di Blasi (2010, p. 44) afirma que “a concessdo de uma patente ¢ um privilégio
temporario outorgado pelo Estado aqueles que criam ou desenvolvem algo em beneficio da

sociedade”.

A protecdo patentéria ira viger pelo prazo de 20 anos, em relagdo a patente de
invencdo, e por 15 anos, em relacdo a patente de modelo de utilidade, sendo contado, em

ambos casos, a partir da data do depdsito, conforme disposto no artigo 40 da LPI.

E sobre a atuacdo estatal na garantia dos direitos concedidos pela obtencao da patente,
Di Blasi (2010, p. 44) é taxativo:

Isso possibilita, portanto, que o inventor exerca seus direitos em juizo, com o
objetivo de cessar a contrafracdo e, eventualmente, reaver possiveis prejuizos contra
terceiros que, sem consentimento, estejam, por qualquer meio, explorando sua
invengdo. Sem este privilégio, a simples cdopia do resultado final da invencéo, sem
dispéndios com a sua pesquisa, 0 seu desenvolvimento, construcdo de protétipos
etc., permite aos copiadores a venda do produto a pregos e qualidades bem inferiores
aos do auténtico inventor. Sem contar que estes copiadores irdo adquirir parte da
clientela destinada ao inventor.

Procedimentalmente, o pedido de patente deve ser direcionado ao Instituto Nacional
de Propriedade Industrial, em atendimento a Lei n°® 9.279/96. Deferida a patente, o titular
pode impedir 0 uso da invencdo/modelo por terceiros ndo autorizados (LABRUNIE, 2007).

2.1.3 Desenho Industrial

A Lei n°® 9.279/96, em seu artigo 94, define a modalidade desenho industrial como “a

forma plastica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa
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ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua

configuracdo externa e que possa servir de tipo de fabricacdo industrial”.

Nas palavras de Di Blasi (2010, p. 40), referida modalidade de propriedade industrial

“¢ um bem incorpdreo que constitui um meio de expressdo da criatividade do homem e que se

exterioriza pela sua forma ornamental, ou pelo seu padréo definido pela disposicdo de linhas e

cores, de um objeto suscetivel de utilizagdo industrial”. Acerca do conceito de desenho
industrial, o autor continua:

O desenho industrial confere uma configuracdo ornamental nova e especifica ao

produto, de modo a torna-lo inconfundivel pelo pablico consumidor. Por exemplo,

os desenhos industriais para carroceria de automdveis, recipientes de bebida,

embalagens, frascos de perfumes, produtos de higiene, eletrodomésticos, utensilios

do lar etc., devem ser dotados de caracteristicas especiais configurativas ornamentais

que induzam o consumidor a identificar a sua procedéncia industrial. Do mesmo

modo, um desenho de automével pode, de imediato, levar & mente do observador o
nome da fabrica que o produziu (DI BLASI, 2010, p. 40).

Assim, vislumbra-se que, para a caracterizacdo de um desenho industrial, € necessaria
a presenca dos requisitos novidade e originalidade. Tais condi¢Ges encontram-se definidas no
artigo 96 da Lei n°® 9.279/96, que dispde que “0 desenho industrial é considerado novo quando
nao compreendido no estado da técnica”, enquanto que o artigo 97 do mesmo diploma legal
prevé que “o desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuracéo

visual distintiva, em relagao a outros objetos anteriores” (SILVEIRA, 2007).

Além desses requisitos, Barbosa (2003) afirma que a suscetibilidade de
industrializacdo é essencial a concessdo da protecdo do desenho industrial, uma vez que
ausente esse requisito, tem-se a protecdo prevista pelo direito autoral (conforme explicado no
item 2.1.1).

O desenho industrial protegido pela Lei de Propriedade Industrial compreende,
conforme Di Blasi (2010, p. 40):

Assim como as invengdes, 0os modelos de utilidade e os desenhos industriais sdo
protegidos pelas leis da propriedade industrial. E bom frisar que, sob o manto
protetor destas, somente devem estar os designs aplicaveis de forma pratica nos
diversos segmentos da indistria. Os modelos e as obras de cunho puramente
artistico, como pinturas, entalhes, esculturas etc., sdo protegidos pelos direitos de
autor.

Entdo, somente serd considerado como desenho industrial os designs passiveis de

aplicacdo industrial, recebendo, assim, a tutela da propriedade industrial; enquanto as obras de
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caréter artistico receberdo a protecdo do direito autoral, conforme depreende-se da redagdo do
artigo 98 da Lei n°® 9.279/96.

Moro (2007, p. 327) apresenta trés diferentes teorias a fim de compatibilizar as regras
do desenho industrial e do direito autoral: “teoria da unidade da arte, teoria da
dissociabilidade e a posi¢do intermediéaria, que nada mais é do que a associacdo das

anteriores”, ressaltando que a teoria adotada pela legislagéo brasileira:

[...] ndo prevé a cumulacdo absoluta dos desenhos industriais ao direito autoral,
tendo-a como regime comum. Contudo, também néo veda a cumulacdo de ambas as
protecBes, pois em nenhum momento estabelece que um objeto sé pode ser
protegido por um Unico desses dois institutos.

Pode-se, com isso, inferir que a cumulagdo de protecBes nesses casos €
perfeitamente possivel, desde que a obra preencha todos os requisitos para cada uma
dessas protecbes (MORO, 2007, p. 330).

Cabe referir o que Silveira (2007, p. 290-292) explica sobre os desenhos industriais:

[...] reduzem-se a objetos de cardter meramente ornamental, objetos de gosto, como

se dizia no passado. A protecdo, no caso, restringe-se a nova forma conferida ao
produto, sem consideracdes de utilidade, podendo achar-se aplicada seja a um objeto
atil ou ndo. Tal forma, entretanto, deve achar-se desvinculada da funcdo técnica, isto
é, ndo pode consistir em uma forma necessaria para que o produto preencha a sua
finalidade, hipotese em que seria 0 caso de um modelo de utilidade. A nova forma,
de carater ornamental, aplica-se a qualquer classe de objetos, desde que possam ser
industrializados, caso contrario estariam fora do ambito de protecdo da Lei de
Propriedade Industrial.

Sobre a protecdo concedida a tal modalidade de propriedade industrial a Lei n°
9.279/96, em seu artigo 106, prevé que “depositado o pedido de desenho industrial e
observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, serd automaticamente publicado e

simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado”.

Desse modo, verifica-se que, “diversamente das patentes de modelo de utilidade, que
passam por um exame de mérito de todos os requisitos exigidos, no caso do registro de

desenho industrial, o exame é meramente formal” (MORO, 2007, p. 310). Por isso afirma:

A concessdo é, portanto, praticamente imediata, 0 que pode ser visto como positivo,
pois atende aos reclamos do mercado no qual ele se insere. Mas, por outro lado, a
falta de exame dos requisitos torna o registro fragil e vulneravel, ja que ndo se tem
certeza de que o desenho protegido cumpre os requisitos de fundo da protegdo. E
certo que o proéprio titular do registro, se tiver interesse, podera solicitar uma analise
dos requisitos a posteriori, de acordo com o disposto no art. 111 da LPI. Essa op¢éo
legislativa foi adotada na Lei n° 9.279/96; antes dela havia uma analise da existéncia
dos requisitos, determinantes para a concessdo da protecdo de desenho industrial
(MORO, 2007, p. 310-311).
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A protecdo concedida pelo registro do desenho industrial é semelhante a protecéo

patenteéria, conforme dispde o artigo 109 c/c artigo 42 da Lei n° 9.279/96, conferindo ao

“titular o direito de uso exclusivo e de impedir terceiro de produzir, usar, colocar a venda,

vender ou importar com esses propositos o produto objeto do registro, sem sua autorizag¢do”

(MORO, 2007, p. 311).

2.1.4 Marca

Em relacdo a marca, a Lei n° 9.279/96, em seu artigo 122, define como marcas

suscetiveis de registro “os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas

proibigdes legais”, o que levou Barbosa (2003, p. 803) a conceituar a marca como:

[...] o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim especifico de
distinguir a origem dos produtos e servicos. Simbolo voltado a um fim, sua
existéncia factica depende da presenca destes dois requisitos: capacidade de
simbolizar, e capacidade de indicar uma origem especifica, sem confundir o
destinatario do processo de comunicacdo em que se insere: o consumidor. Sua
protecdo juridica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a
possibilidade de se tornar um simbolo exclusivo, ou legalmente univoco, em face do
objeto simbolizado (grifos do autor)

Desse modo, além da marca distinguir produtos industriais e servicos profissionais de

mesmo género ou atividade semelhante, é, em relagdo ao seu titular, forma de constituir

clientela e, em relacédo

ao consumidor, um meio de orientd-lo no momento da compra, uma

vez que essa lhe fornece dados de procedéncia e condicdes de qualidade e desempenho (DI

BLASI, 2010); o que leva o autor a afirmar que, no aspecto econémico, a fun¢do da marca é

diferente:

Ela atua, em esséncia, no plano comercial: do ponto de vista publico, na defesa do
consumidor, evitando confusdo; e do ponto de vista privado, auxiliando o titular no
combate a concorréncia desleal e ao aproveitamento parasitario. Especialmente em
um momento no qual se verifica a globalizacdo do mercado internacional, a marca
assume papel fundamental na economia das nac¢des, sendo sua regulamentacéo dever
soberano dos Estados (DI BLASI, 2010, p. 293).

No entanto, € importante salientar que a marca ndo possui o atributo de determinar a

qualidade de um produto/servico marcado, a exce¢do da marca de certificacdo:

O que ndo temos duvidas é que a marca ndo tem uma funcdo de garantia da
qualidade dos produtos ou servicos com ela assinalados (com exce¢do das marcas de
certificacdo ou de garantia, como veremos). A garantia de qualidade poderd, quando
muito, ser uma funcédo derivada. O consumidor pode escolher um certo produto com
determinada marca em funcdo da sua qualidade, mas é apenas uma qualidade
esperada, resultante, por exemplo, das experiéncias anteriores ou da publicidade.
Todavia o comerciante ou industrial titular da marca ndo esta obrigado a manter essa
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qualidade, embora tenha interesse se quer conservar clientela (ALMEIDA, 1999, p.
335-336).

Feitas tais consideracdes, cumpre discorrer brevemente acerca dos requisitos
necessarios a constituicdo da marca, quais sejam, a distintividade, veracidade e novidade
relativa (BARBOSA, 2003). O primeiro diz respeito a qualidade do signo (da marca) em
distinguir determinado produto/servico do dominio comum. A veracidade é requisito, uma
vez que a marca ndo pode levar o consumidor ou o concorrente ao engano. Por fim, a
novidade relativa é o “requisito de que a marca tem de se distinguir dos outros signos ja
apropriados por terceiros; ou mais precisamente, € a exigéncia de que o simbolo possa ser

apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros” (BARBOSA, 2003, p. 807).

2.1.5 Indicacdes geograficas

Dentre as modalidades de propriedade industrial elencadas na Lei n° 9.279/96,
verifica-sem as indicaces geograficas, classificadas, pela propria Lei, em seu artigo 176, em

indicacdo de procedéncia e denominacao de origem. Nesse sentido, dita legislacdo define:

Art. 177. Considera-se indicacdo de procedéncia o nome geogréfico de pais, cidade,
regido ou localidade de seu territorio, que se tenha tornado conhecido como centro
de extracdo, producdo ou fabricacdo de determinado produto ou de prestagdo de
determinado servico.

Art. 178. Considera-se denominacéo de origem o nome geografico de pais, cidade,
regido ou localidade de seu territdrio, que designe produto ou servico cujas
qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio
geogréfico, incluidos fatores naturais e humanos.

Em ambas figuras, exige-se o estabelecimento do responsavel pela extracdo, producédo
ou fabricacdo do produto ou do prestador do servico, no local designado. No caso da
denominacdo de origem, o responsavel deve, ainda, atender aos requisitos de qualidade, como
¢ o caso da producdo de vinhos, em que, segundo Barbosa (2003, p. 913), “os regulamentos
pertinentes ndo sO indicam os exatos locais de plantio (demarcagdes as vezes com minucia de

metros), mas também a insolacdo, a qualidade da cepa, a distancia entre as vinhas, etc”.
Sobre a denominagéo de origem, o0 autor continua:

Assim, entre os elementos a serem apresentados no caso de designacdo de origem
esta a descricdo das qualidades e caracteristicas do produto ou do servico, a
descricdo do processo ou método de obtencdo do produto ou servico, [...] 0s
elementos que comprovem a existéncia de uma estrutura de controle sobre os
produtores ou prestadores de servi¢os, bem como sobre o produto ou servico e prova
de que os produtores ou prestadores de servigos estejam la estabelecidos e operando
(BARBOSA, 2003, p. 913).
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No tocante & protecdo concedida, verifica-se a existéncia de exclusividade subjetiva,
uma vez que a todos os produtores e prestadores de servico estabelecidos no local, e somente
a eles, é facultado o uso da indicacdo geografica. No entanto, de acordo com Barbosa (2003,
p. 915) “o uso de indicagdo geografica notoriamente vinculada a um artigo ou um servico [...]

ndo sera ponto caracteristico de nenhuma marca ou propaganda” (grifos do autor).

E 0 que dispde o artigo 181 da Lei n® 9.279/96: “0 nome geografico que ndo constitua
indicacdo de procedéncia ou denominagdo de origem podera servir de elemento caracteristico
de marca para produto ou servigo, desde que ndo induza falsa procedéncia”. Nesse sentido,
Almeida (1999, p. 345) esclarece:

Mas quando é que existe falsa indicacdo de procedéncia? Julgamos que ndo existe
quando o nome geografico usado como marca € arbitrério e de fantasia em relagéo aos
produtos em causa. S&o exemplos classicos de <<Polo Norte>> para bananas, de
<<Alasca>> para tabaco ou <<Evereste>> para leite em p06. Nestes casos ndo existe
qualquer possibilidade de o publico interpretar o termo geografico como sendo a
verdadeira origem dos produtos. Tais produtos nunca poderiam ser produzidos ou

fabricados no local indicado como marca, e para o publico tal nome geografico pode
gerar diversas associa¢fes, mas nunca a ideia de origem.

E continua, afirmando que ndo se verifica falsa procedéncia quando verificado outro
significado conhecido para o nome geografico, bem como “quando o nome geografico ¢ o de

uma pequena vila, cidade ou outro local praticamente desconhecido” (ALMEIDA, 1999, p.

346).

Quanto ao registro das indicacGes geograficas, o artigo 182, 8§ Unico, da Lei n°
9.279/96, dispde que o INPI estabelecera as condicdes exigidas para o registro. Nesse aspecto,
Barbosa (2003, p. 916) destaca que o registro de indicacdo geografica ndo possui carater
constitutivo, pois “o direito nasce do conhecimento do local como origem da atividade
econbmica, e ndo do registro, ainda que esse possa ser requisito quanto aos efeitos das
indicacBes na via administrativa (por exemplo, para impedirem, ex officio, registro de
marcas)”. No caso da denominacdo de origem, hd ainda a necessidade de prova de
determinados requisitos de qualidade ou caracteristicas, permanecendo o carater declaratorio

do registro.
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2.1.6 Obtencéo de Cultivares

Assim como ocorre com a propriedade industrial, a base constitucional da obtencao de

cultivares encontra-se no artigo 5° inciso XXIX, da Constituicdo Federal, mencionado

anteriormente:

Desta forma, além dos inventos industriais, o texto constitucional prevé a
possibilidade de protecdo, sempre dentro dos pardmetros do interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais, de cria¢fes industriais.

[.]

Quais serdo tais criacdes? Serdo elas criaces. Aqui, como na hipdtese anterior, nao
se trata de protecdo a descobertas. E serdo elas industriais, ou seja, praticas numa
acepcdo econdmica. Assim como da fundamento a construcdo da lei ordinaria, a
Carta também lhe da limites e constitui obrigac@es correlativas. Em grande parte, a
protecdo dos cultivares compartilna do estatuto constitucional das patentes [...]
(BARBOSA, 2003, p. 726).

Nesse sentido, a Lei n® 9.456/97 institui a Lei de Protegéo de Cultivares, definindo

como cultivar:

Art. 3° Considera-se, para os efeitos desta Lei:

[.]

IV - cultivar; variedade de qualquer género ou espécie vegetal superior que seja
claramente distinguivel de outras cultivares conhecidas por margem minima de
descritores, por sua denominacdo prdpria, que seja homogénea e estavel quanto aos
descritores através de geracGes sucessivas e seja de espécie passivel de uso pelo
complexo agroflorestal, descrita em publicacdo especializada disponivel e acessivel
ao publico, bem como a linhagem componente de hibridos;

Em outras palavras,

Uma cultivar é resultado de melhoramento em uma variedade de planta que a torne
diferente das demais em sua coloracdo, porte, resisténcia a doencas. A nova
caracteristica deve ser igual em todas as plantas da mesma cultivar, mantida ao
longo das geragBes. Embora a nova cultivar seja diferente das que a originaram, ndo
pode ser considerada geneticamente modificada, 0 que ocorre é uma nova
combinacgdo do seu préprio material genético (BRASIL, 2010, texto digital).

Do conceito de cultivar previsto na Lei n® 9.456/97, depreendem-se 0s requisitos

essenciais para atribuir-se protecdo as cultivares: “a distintividade, homogeneidade e

estabilidade (técnicos); a novidade (juridico); e a utilidade (econémico). Além disto, requer-se

ainda que a cultivar seja provida de uma denominagado propria” (BARBOSA, 2003, p. 732).

Outro requisito é o da utilidade, vislumbrado no artigo 3°, que menciona que a cultivar

deva ser “passivel de utilizagdo pelo complexo agroflorestal”, entendendo-se como tal “o

conjunto de atividades relativas ao cultivo de géneros e espécies vegetais visando, entre
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outras, a alimentacdo humana ou animal, a producgdo de combustiveis, 6leos, corantes, fibras e

demais insumos para fins industrial, medicinal, florestal e ornamental” (art. 3, XVIII, LPC).

Quanto a denominacéo, requisito essencial a concessao da protecdo prevista na Lei n°
9.456/97, deve a cultivar possuir uma Unica denominagdo, que pode “estar associada a uma

marca industrial ou comercial ou a um nome comercial ou ainda a uma denominagao similar”

(GARCIA, 2004, p. 100).

Nesse ponto cabe destacar que a Lei veda a denominagdo de cultivar somente por
forma numérica; proibindo também aquela designacdo que ressalte atributos comuns a outras
cultivares e que evidencie “caracteristicas intrinsecas com a finalidade de destaque comercial
frente as demais cultivares da mesma espécie, bem como (aquela que destaque) a procedéncia
da cultivar” (GARCIA, 2004, p. 100), tudo conforme 0 artigo 15 da LPC:

Art. 15. Toda cultivar devera possuir denominagdo que a identifique, destinada a ser
sua denominacdo genérica, devendo para fins de protecdo, obedecer aos seguintes
critérios:

| - ser Unica, ndo podendo ser expressa apenas de forma numérica;

Il - ter denominagdo diferente de cultivar preexistente;

Il - ndo induzir a erro quanto as suas caracteristicas intrinsecas ou quanto a sua
procedéncia.

Os incisos V, VI, VII e VIII do artigo 3° da LPC trazem a definicdo dos demais
requisitos destacados:

Art. 3° Considera-se, para os efeitos desta Lei:

[]

V - nova cultivar: a cultivar que ndo tenha sido oferecida a venda no Brasil hd mais
de doze meses em relacdo a data do pedido de protecdo e que, observado o prazo de
comercializacéo no Brasil, ndo tenha sido oferecida & venda em outros paises, com o
consentimento do obtentor, ha mais de seis anos para espécies de arvores e videiras
e ha mais de quatro anos para as demais espécies;

VI - cultivar distinta: a cultivar que se distingue claramente de qualquer outra cuja
existéncia na data do pedido de protecédo seja reconhecida;

VII - cultivar homogénea: a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial,
apresente variabilidade minima quanto aos descritores que a identifiqguem, segundo
critérios estabelecidos pelo 6rgdo competente;

VIII - cultivar estavel: a cultivar que, reproduzida em escala comercial, mantenha a
sua homogeneidade através de geracdes sucessivas;

Tem-se, assim, o0 requisito novidade descrito no inciso V; o requisito distintividade, no
inciso VI; a homogeneidade, no inciso VII e a estabilidade, no inciso VIII. Para a melhor
compreensdo do tema, Barbosa (2003, p. 732) afirma que a “homogeneidade implica em que
varios exemplares de uma mesma variedade tenham similaridades suficientes entre si para
merecer sua identificacao varietal”. E exemplifica que “¢ preciso que todos os tipos de tulipa,

proposto como cultivar, tenham os descritores relevantes” (grifos do autor).
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Acerca da estabilidade, Barbosa (2003, p. 732) ensina que resta verificada quando
“apds varias séries de reprodugdo ou propagacdo, a variedade mantenha suas caracteristicas

descritas”.

E nesse sentido que o artigo 3°, inciso 11 da LPC, estabelece:

Art. 3° Considera-se, para os efeitos desta Lei:

[.]

Il - margem minima: o conjunto minimo de descritores, a critério do 6rgao
competente, suficiente para diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar
essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas;

Conforme depreende-se da leitura do artigo 3° inciso IV da LPC, verifica-se a
presenca de “descritores”, cuja finalidade é esclarecida por Garcia (2004, p. 85):

A protecdo de uma cultivar somente é admissivel se ela for distinta, homogénea e

estavel. No entanto, para ser possivel avaliar esses requisitos o legislador estipulou a

criagdo de descritores, que tém como finalidade identificar a planta. Esses

descritores podem ser a cor da planta, a espessura, sua resisténcia a um determinado
inseto, ou seja, caracteristicas que diferenciam uma cultivar de outra.

Tais descritores serdo criados pelo érgdo competente, no caso, o Servico Nacional de
Prote¢dao de Cultivares (SNPC), “que estabelecerd as caracteristicas basicas do conjunto de
‘descritores’ necessarios para diferenciar uma nova cultivar ou um cultivar derivada das
demais cultivares ja conhecidas” (GARCIA, 2004, p. 85).

Quanto ao alcance da protecdo das cultivares prevista na Lei n® 9.456/97, o artigo 2°
determina que:

A protecdo dos direitos relativos a propriedade intelectual referente a cultivar se

efetua mediante a concessdo de Certificado de Protecdo de Cultivar, considerado

bem mdvel para todos os efeitos legais e Unica forma de prote¢do de cultivares e de

direito que podera obstar a livre utilizagdo de plantas ou de suas partes de
reproducdo ou de multiplicacdo vegetativa, no Pais.

Assim, o0 modo pelo qual busca-se a protecdo do direito intelectual das cultivares por
meio da Lei n® 9.456/97 ¢ pelo direito de melhorista, impossibilitada sua prote¢do por meio de
patentes (GARCIA, 2004). Importa mencionar que melhorista, conforme dispde o artigo 3°, I,
da LPC ¢ “a pessoa fisica que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das

demais”.

Nesse ponto deve-se destacar, que, muito embora o direito de melhorista “refere-se ao

trabalho realizado por ele, por suas ideias, seu conhecimento cientifico, de produzir uma nova
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variedade”, a LPC estabelece a propriedade intelectual como um bem modvel em razdo do

valor patrimonial que possui o direito do inventor (GARCIA, 2004, p. 88).

Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais acima citados, o pedido de protecéo,
que deve referir-se a somente uma cultivar, devera ser formulado diretamente ao SNPC. Este,
por sua vez, realizard uma andlise técnica, verificando a viabilidade de concessdo da protecao.
(GARCIA, 2004).

Caso o pedido seja deferido, a cultivar terd protecdo de 15 anos (exceto videiras,
arvores frutiferas, arvores florestais e arvores ornamentais, cuja protecdo é de 18 anos) até a
planta cair em dominio publico, com vigéncia a partir data da concessdo do Certificado
Provisorio de Protecéo (art. 11, LPC).

Assim, concluido o estudo acerca dos tipos de protecdo da Propriedade Intelectual, o

capitulo seguinte tratara sobre as praticas de Concorréncia Desleal.
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3 A CONCORRENCIA (DES)LEAL

Em que pese a Constituicdo Federal ndo estabelecer, de forma expressa, a existéncia
de condutas que consistam em concorréncia desleal, a protecdo contra a concorréncia desleal
desenha-se no artigo 170 do referido diploma legal, que prevé os principios gerais da ordem
econdmica, tais como a livre concorréncia e a defesa do consumidor (JABUR, 2007).

A partir da nocdo de liberdade, prevista no artigo 170 da Constituicdo Federal,
encontra-se a protecdo a concorréncia leal, conforme esclarece Barbosa (2003, p. 291):

Quando cada concorrente entra num mercado especifico, encontra ai certos padroes

de concorréncia, mais ou menos agressivos, que vdo definir sua margem de risco.

Embora tais padrdes possam alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar, ha

padrdes esperados e padrdes inaceitaveis de concorréncia. Dentro de tais padroes,
pode-se formular uma expectativa razoavel de receita futura (grifos do autor).

Assim, a fim de se proteger a “expectativa razodvel de um padrdo de competi¢do”
(BARBOSA, 2003, p. 293), o ordenamento juridico prevé, no artigo 2° da LPI, a tutela da
concorréncia desleal: “a protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial, considerado o
seu interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais, efetua-se

mediante: [...] V - repressdo a concorréncia desleal”.

Doutrinariamente, a concorréncia ilicita divide-se em duas classificacOes:
concorréncia desleal, que é o objeto de estudo do presente trabalho; e a ilicitude competitiva,
chamada de infragcdo da ordem econdmica, que nédo serd abordada (COELHO, 2009).

Os prejuizos causados pela concorréncia desleal estdo adstritos ao universo do
empresario, vitima da pratica irregular, razdo pela qual o legislador ndo determinou

instrumentos de repressdo administrativa a tais atos, restringindo-se aos de cunho penal e
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civil. Na infragdo da ordem econdmica, ha a ameaca de “estruturas da economia de mercado,
e, portanto, um universo muito maior de interesses juridicamente relevantes sdo atingidos”
(COELHO, 2009, p. 190).

No entanto, diferenciar a concorréncia leal da concorréncia desleal ndo é tarefa
simples, uma vez que em ambas ha o objetivo do empresario de prejudicar seus concorrentes.
Conforme afirma Coelho (2009, p. 191) “a intencionalidade de causar dano a outro

empresario ¢ elemento presente tanto na concorréncia licita como na ilicita”.

E ensina que o que diferencia a concorréncia leal da desleal sdo 0os meios empregados
pelo empresario para a captura da clientela: “h& meios idéneos e meio inidéneos de ganhar
consumidores, em detrimento de concorrentes. Serd, assim, pela andlise dos recursos

utilizados pelo empresario, que se podera identificar a deslealdade competitiva” (COELHO,

2009, p. 191).

A relagéo existente entre a propriedade industrial e a concorréncia desleal, por sua vez,
é verificada por Gama Cerqueira apud Jabur (2007, p. 344):
[...] a repressdo da concorréncia desleal confunde-se com a propriedade industrial
sob o ponto de vista dos principios em que se baseiam. Ou, melhor dito, a represséo
da concorréncia desleal constitui o principio basico da propriedade industrial, ao

mesmo tempo em que esta constitui a concretizagdo daquele principio, na legislacdo
positiva.

Sobre essa relagéo, Jabur (2007, p. 346) continua:

Né&o se deve, todavia, confundir concorréncia desleal com propriedade intelectual.
Pode, com efeito haver acdo contra concorréncia desleal independentemente da
existéncia de direito da propriedade intelectual e vice-versa. A violacdo de um
direito de propriedade intelectual prescinde da configuracdo de concorréncia desleal.

E importante mencionar que a matéria possui grande relevancia encontrando-se no
artigo 195 da LPI as condutas que caracterizam crime de concorréncia desleal, possuindo
cunho de protecdo ao consumidor (uma vez que este também é prejudicado com tais praticas),
razdo pela qual se prevé a protecdo contra métodos coercitivos ou desleais como direito
basico do consumidor (art. 6° do CDC), além de consistir em principio da Politica Nacional
das Relagdes de Consumo, prevista no Codigo de Defesa do Consumidor (JABUR, 2007):

Art. 4° A Politica Nacional das Relagcbes de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, salde e
seguranca, a protecdo de seus interesses econdmicos, a melhoria da sua qualidade de

vida, bem como a transparéncia e harmonia das relacdes de consumo, atendidos 0s
seguintes principios:
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[...]

VI - coibicdo e repressao eficientes de todos os abusos praticados no mercado de
consumo, inclusive a concorréncia desleal e utilizacdo indevida de inventos e
criacBes industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam
causar prejuizos aos consumidores;

A presente monografia, no entanto, foca nas praticas de concorréncia desleal como
forma de captura desonesta de clientela, pela 6tica do empresario somente, afastando o estudo
da concorréncia desleal em relacdo ao consumidor. Dito isso, visando a melhor compreenséo
do tema, impende discorrer brevemente acerca da origem historica da teoria juridica da

concorréncia desleal.

3.1 Historico

O inicio do desenvolvimento do comércio deu-se no periodo medieval, mediante o
funcionamento das corporages e das guildas. No entanto, o principio da livre competicdo era
desconhecido, uma vez que a producdo era rigidamente regulada por essas duas instituigdes
primitivas de comércio. Como consequéncia dessa rigida disciplina, a incidéncia de
monopolios tornou-se tdo acentuada, que tal modelo de comércio restou insustentavel
(REQUIAO, 2007).

Com a Revolugdo Industrial foi concebida a liberdade de comércio de forma irrestrita,
“tendo os economistas classicos, surgidos pouco antes, feito acentuadamente a apologia da
livre concorréncia, elevada a categoria de lei natural, pedra angular da economia capitalista”
(REQUIAO, 2007, p. 351).

Ressalta-se que a doutrina liberal foi dominante durante o século XIX, assegurando a
livre concorréncia como medida necessaria. Entretanto, aos poucos, percebeu-se que “devido
aos abusos da exploracdo capitalista, logo se compreendeu que o0 excesso de liberdade
resultaria facilmente em opressdo” (REQUIAO, 2007, p. 351). Nesse contexto que surgiu a
teoria da concorréncia desleal, por meio do Merchandise Marks Act, em 1877, positivando a
protecdo da clientela. Essa teoria baseia-se “na necessidade de protegdo dos direitos dos

concorrentes, que uma acgao contraria a moral ou a lei possa ferir” (BITTAR, 1989, p. 35).

Posteriormente, veio a Convengdo da Unido de Paris (1883) e a Convencéo da Unido
de Berna (1886), que se destacam por serem 0s primeiros documentos a apresentarem um Vviés
juridico, tendo em vista que, antes delas, as convencdes visavam a fins meramente técnicos,

administrativos, politicos, econdmicos ou militares (BASSO, 2000).
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De acordo com a doutrinadora, “as convengdes proporcionaram que a ordem juridica
internacional comegasse a se voltar diretamente para os individuos, onde quer que ele
estivesse, a fim de lhe reconhecer direitos fundamentais e protegé-los, o que configura a
propria nogdo de Direito”. Ainda, destaca que ambas convengdes “implicam a rentincia dos
estados a faculdade de regular de forma independente uma matéria de extrema importancia e

de interesse, em principio, eminentemente individual” (BASSO, 2000, p. 108-109).

3.2 A concorréncia desleal na Convencdo da Unido de Paris para a Protecdo da

Propriedade Industrial

Segundo Jabur (2007), em que pese a matéria de concorréncia desleal ndo ter sido
incluida, especificamente, quando da elaboracdo da Convencdo da Unido de Paris
(Dec.1263/94) — primeiro Tratado Internacional sobre Propriedade Industrial - , em 1883, a

redacdo do documento sofreu alteragdes, culminando no atual texto, que segue:

ARTIGO 10.°-bis

1) Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da Unido
protecdo efetiva contra a concorréncia desleal.

2) Constitui ato de concorréncia desleal qualquer ato de concorréncia contrario aos
usos honestos em mateéria industrial ou comercial.

3) Deverdo proibir-se especialmente:

1.° Todos os atos suscetiveis de, por qualquer meio, estabelecer confusdo com o
estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um
concorrente;

2.2 As falsas afirmacdes no exercicio do comércio, suscetiveis de desacreditar

0 estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um
concorrente;

3.2 As indicagdes ou afirmac@es cuja utilizacdo no exercicio do comércio seja
suscetivel de induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de fabrico,
caracteristicas, possibilidades de utilizacdo ou quantidade das mercadorias.

Assim, a partir desses padrdes minimos de protecdo, Barbosa (2003, p. 294) refere
que, de acordo com a citada Convencéo, as préaticas desonestas podem ser classificados como

atos confusorios, atos tendentes ao descrédito e atos tendentes ao erro.

Antes de se adentrar a analise de cada tipo de ato, cabe lembrar que, conforme ensina
Soares (2004, p. 12), os limites da Convenc¢do da Unido de Paris “terminam naquele
enunciado e, em verdade, ndo podem ir além, posto que cabe aquela Convencéo apenas e tao
somente o estabelecimento dos principios basicos”, de modo que se estes restarem acolhidos

pelo Pais, cabera ao Estado desenvolvé-los e especifica-los por meio de lei penal ou civil.
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No caso do Brasil, ap6s varias mudancas legislativas (em relacdo a matéria de
propriedade industrial), atualmente vigora a Lei n°® 9.279/96, que, em seu artigo 195,

disciplina as praticas de concorréncia desleal.

3.2.1 Atos confusorios

De acordo com Jabur (2007), atos confusorios sdo aqueles que tendem a causar
confusdo entre os concorrentes, no que tange ao estabelecimento, produtos ou servi¢os. No
mesmo sentido, define Costa (2011, texto digital): “A confusdo caracteriza-se, em uma analise
global, por meio de préticas tendentes a captar, ilicitamente, clientela alheia, aproveitando-se

da imagem do concorrente, mediante assemelhacdo indevida”.

Importante lembrar que a confusdo pode dar-se por meio de quaisquer sinais
distintivos, nos aspectos ortograficos, fonéticos, visuais e mediante cores similares, que,
quando absorvidos pelo concorrente, sdo suscetiveis de induzir o consumidor ao erro
(COSTA, 2011).

Jabur (2007) refere que as condutas previstas no artigo 195 da LPI, enquadradas nessa

categoria, sdo as dos incisos IV, V, Vl e VIII:

Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

[.-]

IV - usa expressdo ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar
confusdo entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insignia
alheios ou vende, expde ou oferece a venda ou tem em estoque produto com essas
referéncias;

VI - substitui, pelo seu préprio nome ou razdo social, em produto de outrem, 0 nome
ou raz&o social deste, sem o0 seu consentimento;

[-]

VIII - vende ou expde ou oferece a venda, em recipiente ou invélucro de outrem,
produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da
mesma espécie, embora ndo adulterado ou falsificado, se o fato ndo constitui crime
mais grave;

No que toca a conduta descrita no inciso 1V, ha de se ressaltar que a LPI n&o prevé
registro especifico a tais sinais, de modo que, a verificacdo da préatica ilicita basta a
identificacdo do uso precedente da expresséo ou sinal indevidamente utilizado ou imitado por
concorrente (DOMINGUES, 2009).

Em relacdo a conduta prevista no inciso V, Jabur (2007) entende que a primeira parte

do disposto enquadra-se como ato confusério, enquanto que a segunda parte (referente a
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venda, exposicdo, oferecimento a venda e manutencdo em estoque de produtos com nome
comercial, titulo de estabelecimento ou insignia alheios), adapta-se a categoria de atos

tendentes ao erro.

Acerca da substituicdo tratada no inciso VI, o intuito do agente que coloca seu préprio
nome ou razdo social em produto de outrem, sem 0 seu consentimento, € o de se beneficiar
“com o bom conceito que o produto em que a substitui¢do foi efetuada goza no mercado, sua

boa aceitacao pelos consumidores” (DOMINGUES, 2009, p. 616).

Por fim, a pratica prevista no inciso VIII é assim analisada por Domingues (2009, p.
620):
O inciso VIII do art. 195 da Lei n® 9.279/96 refere-se a duas hipdteses distintas: na
primeira, o crime consiste em vender, expor ou oferecer a venda produto adulterado
ou falsificado, em recipiente ou involucro de outrem. Na primeira hipdtese, o caso
mais comum é vender, expor ou oferecer & venda uisque e outras bebidas finas e
perfumes estrangeiros adulterados ou falsificados, acondicionados em recipientes ou
involucros originais. Na segunda hipotese, o agente utiliza embalagens, involucros,
recipientes originais de outrem para negociar com produto da mesma espécie,
embora ndo adulterado ou falsificado. Na eventualidade do recipiente utilizado ser

registravel como desenho industrial, o crime cometido é o previsto nos artigos 187 e
188.

Resume Costa (2011, texto digital), que “caso algum concorrente tente se beneficiar
por algum sinal distintivo do patriménio imaterial de outrem, de maneira que cause a
confusdo entre os produtos ou estabelecimentos, bem como a subsequente inducdo do

consumidor ao erro” se verificara ato de concorréncia desleal.

3.2.2 Atos tendentes ao descrédito

Os atos tendentes ao descrédito dizem respeito as “falsas afirmacdes feitas com o fim
de desacreditar o concorrente, seus produtos ou servicos. Parte da doutrina refere-se a eles
como atos denigratorios” (grifos do autor) (JABUR, 2007, p. 354). Neste caso, 0 objetivo ¢ a
captura da clientela do concorrente por meio da “depreciagdo do empresario rival e de seus
produtos, bens ou servigos que séo colocados a disposi¢cdo no mercado, tendo por objetivo

prejudicar a reputacdo de um concorrente ou seu negocio” (COSTA, 2011, texto digital).

De acordo com o autor acima mencionado:

Entende-se por denigragdo todo ato capaz de gerar dano de cunho moral ao
patrimdnio imaterial ou ao proprio titular do empreendimento através da divulgagdo
de publicidades que pautem por alusdes, comparacdes, confronto direto dos produtos



37

ou colocados a disposi¢do maliciosamente, a fim de afastar a clientela, ou ainda pela
veiculacdo de propaganda enganosa mesmo sem carater comparativo em detrimento
do concorrente, que seja apta a induzir o consumidor ao erro (COSTA, 2011, texto
digital).

No entanto, nem toda publicidade comparativa constitui ato de concorréncia desleal; é
importante lembrar que, se as informagdes divulgadas aos consumidores forem veridicas,
inexistindo a possibilidade de o consumidor ser enganado, a publicidade comparativa € meio
idoneo de conquista de clientela. Somente se verificard a existéncia de concorréncia desleal
quando houver “a veiculagao de informagdes falsas em detrimento de concorrente, em

prejuizo da imagem dele junto aos consumidores” (COELHO, 2009, p. 367).

A conduta tipificada no artigo 195, inciso Il da LPI representa um exemplo de ato
denigratorio: “presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informagdo, com o fim de obter
vantagem”. Essa “falsa afirmagdo acerca de concorrente [...] tem como pressupostos
especificos para sua configuracdo, em especial, a existéncia de efetivo contexto depreciativo e
a adogéo de meios fraudulentos para o desvio da clientela” (grifos do autor) (JABUR, 2007, p.
354-355).

Nesse ponto, Domingues (2009, p. 612) acrescenta que “a lei ndo exige que a falsa
informacdo prestada ou divulgada seja capaz de causar prejuizo ao concorrente, bastando que
a falsa informacéo haja sido prestada ou divulgada com o fim de obter vantagem” (grifos do

autor).

Para Barbosa (2003), inclui-se no rol de condutas tendentes ao descrédito, a prevista
no inciso I do artigo 195 da LPI, que prevé que comete concorréncia desleal quem “publica,
por qualquer meio, falsa afirmacdo, em detrimento de concorrente, com o fim de obter
vantagem”. Tal disposicao diz respeito a “falsa alegacdo efetuada no exercicio do comércio,
suscetivel de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou
comercial de um concorrente” (DOMINGUES, 2009, p. 611).

3.2.3 Atos tendentes ao erro
Os atos tendentes ao erro consistem nas “indicagdes ou alegacdes suscetiveis de

induzir o pablico em erro sobre a natureza, modo de fabricacéo, caracteristicas, possibilidades

de utilizagdo ou quantidade das mercadorias” (JABUR, 2007, p. 356).
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Neste caso, observam-se as condutas descritas nos incisos VII e XIII do artigo 195 da
LPI:

Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

[-]
VIl - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distingdo que néo
obteve;

[-]

XIII - vende, expbe ou oferece a venda produto, declarando ser objeto de patente
depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que ndo o seja, ou
menciona-o0, em anuncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou
registrado, sem o ser;

Consideram-se atos tendentes ao erro: atribuir-se recompensa ou distin¢do, que nao

obteve, como meio de propaganda, conforme Domingues (2009, p. 618-619):

Distingdes ou recompensas conferidas em exposi¢des e outros certames industriais
constituem prémios que recomendam ao publico os produtos que as obtiveram. Por
tal razdo, os titulares das mesmas as empregam como meio de propaganda,
mencionando-as em papéis, rotulos e invélucros. Se assim ocorre, a divulgacdo de
falsas recompensas como meio de propaganda constitui ato de concorréncia desleal,
que prejudica ndo apenas os verdadeiros titulares de referidas recompensas, mas
também os demais concorrentes e consumidores em geral iludidos que sdo com a
propaganda mendaz (grifos do autor).

Com relacdo ao inciso XIIl do artigo 195 da LPI, verifica-se a impossibilidade de
declarar que o produto vendido, exposto ou oferecido a venda, ou mencionado em andncio ou
papel comercial, é patenteado quando, na realidade, ndo o é. Mais do que isso, constitui crime
de concorréncia desleal declarar que esse produto € objeto de pedido de patente ou de registro
guando ndo ha sequer requerimento depositado junto ao INPI (DOMINGUES, 2009).

Em outro sentido, é o pensamento de Jabur (2007), que defende uma interpretacao
restritiva, pois a Lei somente disciplina a titularidade da protecdo patentearia e do desenho

industrial, carecendo de previsao equivalente a falsa titularidade de marca.

Todavia, cabe lembrar que o artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial prevé, ainda,
outras condutas que caracterizam a pratica de crimes de concorréncia desleal, classificados
por Jabur (2007) como atos atentatdrios a organizacdo do concorrente (que dizem respeito a
divulgacdo de segredo ou know how, bem como as praticas de espionagem, divulgacdo de
resultados de testes, etc) e outros atos desleais. No entanto, tal matéria ndo possui relevancia

para o presente estudo, razdo pela qual ndo se aprofunda a pesquisa nesse ponto.
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3.3 Requisitos para a configuracéo da concorréncia desleal:

Em que pese os crimes de concorréncia desleal estarem previstos na LPI, Barbosa
(2003, p. 297) afirma que “a nocao de deslealdade nao se limita a lista dos crimes do artigo
195 da LPI”, tendo em vista que a mesma lei assegura ao prejudicado “o direito de haver
perdas e danos e o ressarcimento de prejuizos causados por atos de violagdo de direitos de

propriedade industrial e atos de concorréncia desleal ndo previstos nesta lei” (art. 209, LPI).

Sobre as condutas que podem caracterizar atos de concorréncia desleal, cumpre
salientar sua classificacdo em duas categorias: especifica e genérica. A concorréncia desleal
especifica, diz respeito aquelas condutas tipificadas como crime, taxativamente, no artigo 195
da LPI, e analisadas no topico anterior; e a genérica, corresponde a responsabilidade
extracontratual e caracteriza-se por meio de condutas nédo tipificadas (que ddo ensejo ao
direito de indenizagé&o por perdas e danos), conforme disposto no artigo 209 da LPI, sendo,
assim, sancionadas apenas no ambito civil (COELHO, 2009). Entretanto, o conceito de
concorréncia desleal deve ser analisado considerando-se o caso, como defende Jabur (2007, p.
347):

Dado o ja referido carater onimodo da concorréncia desleal, observa a generalidade
dos autores a impossibilidade de se estabelecer um conceito e hipéteses fechadas,
restritas, de configuragdo de deslealdade concorrencial. Prevalecem, assim, na

doutrina e na legislagdo, conceitos e nogdes ‘elasticos’, que serdo aplicados
casuisticamente.

A compreensdo dos atos que podem ser tidos como desleais depende da andlise dos
requisitos para a configuracdo da concorréncia desleal proposta por Bittar (1989, p. 40): “a)
desnecessidade de dolo ou de fraude, bastando a culpa do agente; b) desnecessidade de
verificacdo de dano em concreto; ¢) necessidade de existéncia de colisdo; d) necessidade de

existéncia de clientela; e e) ato ou procedimento suscetivel de repreensdo” (grifos do autor).

3.3.1 Desnecessidade de dolo ou de fraude, bastando a culpa do agente

Assim, basta-se averiguar a conduta praticada pelo agente, diversamente de quando se
age com dolo, em que o agente comete 0 ato buscando determinado resultado. Na
concorréncia desleal, importa somente o ato praticado, uma vez que o resultado (dano) advém

apenas de uma “abstengdo do dever de cuidado, a negligéncia”, 0 que significa dizer que €
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prescindivel a verificacdo da inten¢do do concorrente quando do cometimento da conduta
(COSTA, 2011, texto digital).

3.3.2 Desnecessidade de verificacdo de dano em concreto

N&o se exige a concretizacdo do dano, pois, “na ag¢do de concorréncia desleal o que
importa é a configuragéo e interrupcdo dos atos indevidos, pouco importando 0s prejuizos que
foram causados, que poderdo ser ressarcidos posteriormente caso comprovado o dever de
indenizar” (COSTA, 2011, texto digital).

3.3.3 Necessidade de existéncia de colisao

A colisdo de interesses, por sua vez, trata da “identidade de negécios e no
posicionamento em um mesmo territério, isto €, envolvendo um mesmo mercado relevante”
(MOTTA, 2001, texto digital). Aqui, cabe a analise da colisdo de interesses sob dois aspectos:
a do ramo de atuacdo dos concorrentes, que, segundo Jabur (2007), consiste na producédo ou

comercializacdo de igual produto ou servigco, bem como a localizacdo geogréafica dos agentes.

Sobre o assunto, Costa (2011, texto digital) apregoa:

Esse pressuposto significa que ndo é possivel a concorréncia, mesmo que leal, entre
um empresario do ramo de informética e outro pertencente ao ramo de alimentacéo,
por exemplo, uma vez que nao existem interesses conflitantes entre os mesmos. Para
a caracterizacdo da concorréncia desleal é requisito indispensavel que os
competidores atuem no mesmo setor de negdcios e disputem também o mesmo
mercado, ou pelo menos tenham condic6es de disputa-lo.

Barbosa (2003, p. 285), em sentido contrario, entende que deva se verificar a
similitude quanto a finalidade para o consumidor, ao invés da similitude dos produtos:

A identidade objetiva pressup6e uma analise de utilidade do bem econémico: havera

competicdo mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporgao

pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e

utilizando os exemplos classicos, a manteiga e a margarina, o café e a chicoria, 0

alcool e a gasolina. E necessario que a similitude objetiva seja apreciada em face do
consumidor relevante.

Com relagdo a definicdo do ambito geogréfico, Barbosa (2003, p. 287), defende a
incidéncia de “fatores geograficos, tecnologicos e principalmente historicos”, a exemplo de
“uma padaria, especializada em pao francés, atendera seu bairro, ndo competindo com outra

em bairro distinto; uma pizzaria de entrega em domicilio tera um mercado maior”, o que
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significa que o consumidor de um bairro, a principio, ndo se deslocard ao outro bairro para

comprar 0 mesmo produto.

3.3.4 Necessidade de existéncia de clientela

Quanto a necessidade da existéncia de clientes, ressalta-se que “o elemento
fundamental da concorréncia, sua esséncia mesmo, € o intuito de alargar a clientela, em
prejuizo de concorrentes dedicados ao mesmo segmento de mercado” (COELHO, 2009, p.

190).

Logo, a busca pelo aumento do nimero de clientes € o objetivo da atividade comercial,
tendo em vista que “quanto maior a clientela maior sera o lucro, o crescimento e 0 sucesso
dos negocios e € a partir do momento que existe a captacdo injusta da clientela que havera a

configuragdo da concorréncia desleal” (COSTA, 2011, texto digital).

Sobre a efetiva existéncia de clientela, parte da doutrina compreende ser necessaria a
existéncia de “relacdo de efetiva concorréncia entre os agentes quando da pratica do ato
desleal, ndo se aceitando que a relacdo de concorréncia seja meramente potencial ou futura”
(JABUR, 2007, p. 368). O autor, entretanto, reconhece a existéncia de posi¢édo divergente:

Diferentemente, outros autores, como Celso Delmanto, entendem que a conexao
concorrencial ndo é apenas a presente, podendo ser também a futura ou potencial:

‘[...] Alguém que ainda se prepare para iniciar a disputa (exemplos: um inddstria em
construcdo, uma loja em instalagdo), mesmo ndo tendo no momento clientela efetiva
(s6 potencial), ja € um rival de fato e pode ser sujeito ativo dos delitos. Ou, no
reverso, ser vitima de um competidor atuante. Embora o concorrente futuro ndo seja

um disputante em relacdo ao publico consumidor, ele ja o € em ligacédo aos rivais na
ativa’ (JABUR, 2007, p. 368).

Nesse sentido, € o posicionamento adotado por Barbosa (2003, p. 284) quando
menciona que “o que se verifica [...] com base no interesse potencial de entrar no mercado, é a
sancdo de comportamento agressivo de agente econdmico, na iminéncia ou com o proposito
de ingressar na competi¢ao”, podendo, assim, ser punido por praticas de concorréncia desleal

0 agente que ainda ndo tenha entrado no mercado (com clientela somente em potencial).
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3.3.5 Ato ou procedimento suscetivel de repreenséo

O ato ou procedimento suscetivel de repreensdo deve ser compreendido como
“auséncia ou [...] desrespeito a preceitos de direito ou de moral, em funcdo dos pressupostos
enunciados” (BITTAR, 1989, p. 42).

Nesse caso, a conduta que foge dos “padrdes esperados de conduta naquele mercado
em questao” (JABUR, 2007, P. 373) praticada com deslealdade pelo concorrente, frustrando a
“expectativa razoavel de receita futura” (BARBOSA, 2003, p. 290), razdo pela qual “mesmo
no caso de crimes listados no art. 195, ndo se deve ceder a tentacdo de considerar os tipos
como abstratos; ndo satisfeito o prius da deslealdade, faltara um elemento crucial do crime,
eis que inexiste o objeto da protecdo penal” (BARBOSA, 2003, p. 297).

Para a verificacdo da deslealdade, Jabur (2007) indica que deve haver analise féatica,
tomando como base as condutas esperadas em determinado mercado, mencionando ser
impossivel a listagem de todas préticas desleais, o que leva Barbosa (2003, p. 293-294) a

dizer:

O que venha a ser lealdade ou deslealdade na concorréncia resulta da conformidade
ou ndo do comportamento do competidor ao padrdo esperado. Assim, ndo se apura
s6 o dolo do competidor — especialmente no caso de um crime de concorréncia
desleal — mas a existéncia de deslealdade.

[-]

Para que se configura deslealdade na concorréncia o pardmetro ndo € legal, mas
fatico. E preciso que os atos de concorréncia sejam contrarios aos ‘usos honestos em
matéria industrial ou comercial’ (Convencdo de Paris, art. 10-bis) ou a ‘praticas
comerciais honestas’ (TRIPs, art. 39) —sempre apurados segundo o contexto fatico
de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo. Os textos internacionais fixam
parametros basicos para o que seja, em principio, desleal, mas em cada caso a
ponderagdo do ilicito sera feita contextualmente. (grifos do autor)

A partir das considerac6es aqui elaboradas, sera formulada, no proximo capitulo, uma

andlise sobre o fendbmeno da importacao paralela frente as préaticas de concorréncia desleal.
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4 IMPORTACAO PARALELA COMO FORMA DE CONCORRENCIA

As inovac0es tecnoldgicas, a globalizacdo e a valorizacdo da atividade econdmica ddo
margem a criacdo de praticas que visam a obtencdo de mais lucro, com menos gasto, e em
menos tempo. Nesse contexto, insere-se a importacdo paralela, na qual mercadorias/servicos,
vendidos para fora de seu pais de origem, retornam a ele sem autorizacdo do titular da

propriedade intelectual ou do seu licenciado.

Apds a analise feita no capitulo anterior relativa a concorréncia desleal, resta discorrer
acerca do fenémeno da importacéo paralela e de sua (i)licitude. Tal discussao da-se em razao
de o ordenamento juridico prever, por um lado, sobre a protecéo a livre concorréncia como
um principio da ordem econémica, e por outro, sobre a repreensao as praticas de concorréncia

desleal.

Verifica-se a auséncia de uniformidade no posicionamento dos tribunais brasileiros,
uma vez que o julgamento demanda uma anélise das circunstancias de cada caso, a luz da

legislacdo vigente, conforme se vera a seguir.
4.1 Conceituacao juridica do fenémeno da importacéo paralela

De acordo com o explicitado no primeiro capitulo, os direitos da propriedade
intelectual sdo limitados no tempo (conforme disposicdo legislativa) e no espaco, frente a
teoria da exaustdo de direitos e a doutrina da first sale, que limita a primeira venda o direito
de controle sobre o produto. A importacdo paralela, também conhecida como comeércio
paralelo, guarda relagdo com esses conceitos, uma vez que diz respeito a “produtos ou

servicos que, vendidos primeiramente fora de seu pais de origem (de fabricacdo, por
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exemplo), retornam a esse pais por meio de importacao — feita por outro que ndo o titular da
propriedade intelectual” (BASSO, 2011, p. 10).

Para Adiers ([2002], texto digital) as importa¢des paralelas “abrem uma oportunidade
de negadcio, consistente na compra no mercado, cujo preco € praticado em nivel inferior, para
posterior venda em um outro mercado, em que o prego esteja em um patamar superior”. Para
a autora, a importacao paralela pode dar-se em trés contextos:

No primeiro, uma empresa nacional compra ou licencia os direitos de uma marca
estrangeira para fabricar e vender certos produtos, enquanto um importador traz 0s

mesmos produtos ostentando uma marca idéntica e os vende com um prego inferior
dentro do mercado doméstico (ADIERS, [2002], texto digital).

Como a empresa local ndo possui um “controle global sobre sua marca”, a introdugao
dos produtos no pais do titular do direito pode ser realizada por um estrangeiro, ou outra parte
que tenha adquirido o produto fora do pais. Nesse caso, os produtos possuem uma “fonte

independente da empresa local” (ADIERS, [2002], texto digital).

Pode acontecer, também, a seguinte situacdo: “o titular da marca no mercado local
licencia uma terceira parte estrangeira para usar e registrar sua marca em um pais estrangeiro
e, este Ultimo, exporta os produtos para dentro do mercado local do licenciador”, gerando
produtos originados do exterior, produzidos pelo estrangeiro licenciado. Ha casos, ainda, de
que a “firma estrangeira incorpora uma subsididria local e entdo registra sua marca com o
nome de uma subsidiaria, ou cede os direitos de registro para a subsidiaria” (ADIERS, [2002],

texto digital).

Outra situacdo, que também pode acontecer, diz respeito:

[...] a importacdo paralela pode ocorrer quando o licenciado de uma marca € uma
empresa afiliada, ou € controlada pelo titular da marca, que ¢ uma companhia
estrangeira coligada. A importacdo paralela ocorre quando o Gltimo importa 0s
produtos para dentro do mercado local do licenciado, competindo com a companhia
afiliada (ADIERS, [2002], texto digital).

Importante lembrar o que afirma Basso (2011, p. 10): “esses produtos ndo séo
‘contrafeitos’, mas também a importagdo paralela ndo traz consigo atestado de que ndo ha
violagdo da propriedade intelectual do titular do direito”, o que quer dizer que mesmo sendo
produtos originais, a sua importacdo pode violar os direitos do titular em um determinado

local geografico.
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4.2 Regras para importacao de bens

A andlise do processo de importacdo € de grande relevancia ao esclarecimento da
questdo abordada na presente monografia, tendo em vista verificar-se que, € por meio desse

processo, que entram no pais os produtos importados paralelamente.

Por questdes didaticas, o estudo das regras para a importacdo de bens sera divido em
trés modulos: tratamento administrativo, tratamento aduaneiro e tratamento tributario

(Sistema Harmonizado de Designacéo e de Codificacdo de Mercadorias).

4.2.1. Tratamento administrativo

Inicialmente, quando o agente pretende importar uma mercadoria ao Brasil, deve
verificar, junto ao Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), o tratamento
administrativo despendido & importacéo de tal mercadoria, verificando eventual exigéncia de

licenciamento.

O SISCOMEX foi instituido pelo Decreto n® 660, de 25 de setembro de 1992 e
consiste em “um sistema informatizado responsavel por integrar as atividades de registro,
acompanhamento e controle das operacdes de comércio exterior, através de um fluxo Unico e
automatizado de informagdes” (BRASIL, [entre 2010 e 2014], texto digital). Dessa forma:

[...] 6rgdos de governo intervenientes no comércio exterior podem, em diversos
niveis de acesso, controlar e interferir no processamento de operagdes para uma
melhor gestdo de processos. Por intermédio do préprio Sistema, o exportador (ou o

importador) trocam informagcGes com o0s 6rgdos responsaveis pela autorizacdo e
fiscalizacdo (BRASIL, [entre 2010 e 2014], texto digital).

Quanto a eventual exigéncia de licenciamento, a sistematica administrativa divide-se
em: (a) importacGes dispensadas de licenciamento, (b) licenciamento automaético, (c)
licenciamento ndo-automatico, conforme dispde o artigo 12 da Portaria n® 23, de 14 de julho

de 2011, do Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comeércio Exterior (MDIC).

Via de regra, as importacdes brasileiras ndo demandam licenciamento, necessitando,
apenas, que os importadores providenciem o registro da Declaracdo de Importacéo (Dl), junto
ao SISCOMEX, a fim de dar inicio aos “procedimentos de Despacho Aduaneiro junto & RFB
(Receita Federal do Brasil)”, conforme artigo 13 da citada Portaria. Entretanto, algumas

importagdes necessitam de licenciamento “nos casos em que a legislacdo exija a autorizacéo
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prévia de Orgdos especificos da Administracdo Publica para a importagdo de determinadas
mercadorias, ou quando condigdes especificas devam ser observadas”. Nesses casos, 0O
importador deve obter uma Licenca de Importacdo com a antecedéncia prevista na legislacéo
(BRASIL, [entre 2011 e 2014], texto digital).

Quando as importacdes demandam licenciamento automaético (vide o artigo 14 da
Portaria n°® 23 do MDIC) é possivel o licenciamento ser efetuado apés o embarque da
mercadoria no exterior, anteriormente a realizacdo do despacho aduaneiro de importacdo
(BRASIL, 2011).

As importac¢des cujo licenciamento é ndo-automatico, estdo previstas no artigo 15 da
Portaria n° 23 do MDIC:

Art. 15. Estdo sujeitas a Licenciamento Ndo Automatico as importacdes:

I - de produtos relacionados no Tratamento Administrativo do SISCOMEX e
também disponiveis no endereco eletrénico do MDIC para simples consulta,
prevalecendo o constante do aludido Tratamento Administrativo, onde estdo
indicados os 0Orgdos responsaveis pelo exame prévio do licenciamento néo
automatico, por produto;

Il - efetuadas nas situacdes abaixo relacionadas:

a) sujeitas a obtencdo de cotas tarifaria e ndo tarifaria;

b) ao amparo dos beneficios da Zona Franca de Manaus e das Areas de Livre
Comérecio;

c) sujeitas a anuéncia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnolégico (CNPQ);

d) sujeitas ao exame de similaridade;

e) de material usado, salvo as exce¢des estabelecidas nos 88 2° e 3° do art. 43 desta
Portaria;

f) originarias de paises com restricBes constantes de ResolucGes da Organizacdo das
NacGes Unidas (ONU);

g) substituicdo de mercadoria, nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda n°
150, de 26 de julho de 1982;

h) operagdes que contenham indicios de fraude; e

i) sujeitas a medidas de defesa comercial.

Para esses produtos, o licenciamento devera ser realizado antes do embarque da
mercadoria, conforme dispde o artigo 17 do mesmo documento, uma vez que este somente
sera autorizado quando a licenga for deferida pelo 6rgéo anuente. De acordo com o Ministério
do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior (BRASIL, [entre 2011 e 2014]), existem
15 6rgdos anuentes no sistema de importagdo de mercadorias: Agéncia Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), Agéncia Nacional
do Cinema (ANCINE), Comando do Exército (COMEXE), Departamento de Operacdes de
Comércio Exterior (DECEX), Departamento de Policia Federal (DPF), Departamento
Nacional de Produgdo Mineral (DNPM), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), Agéncia Nacional do Petr6leo, Gas Natural e


http://www.aneel.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/
http://www.ancine.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://www.exercito.gov.br/
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=245%20
http://www.dpf.gov.br/
http://www.dnpm.gov.br/
http://www.ibama.gov.br/
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Biocombustiveis (ANP), Conselno  Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnoldgico (CNPq), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), Instituto Nacional
de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial (INMETRO), Ministério da Agricultura,
Pecuaria e Abastecimento (MAPA), Ministério da Ciéncia e Tecnologia (MCT),
Superintendéncia da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).

Quando a mercadoria estrangeira chega ao porto brasileiro, sua entrada é informada a
Receita Federal do Brasil; apds, é enviada ao recinto alfandegado e sua disponibilidade é
informada a RFB. As mercadorias sujeitas a inspecao da ANVISA e do MAPA necessitam de
diferente tratamento enquanto os importadores dos produtos que ndo necessitam dessa
inspecdo, podem, de imediato, registrar a Declaracdo de Importacdo e encaminhar a
documentacdo a RFB (BRASIL, [entre 2011 e 2014]).

Os produtos que devem ser inspecionados exigem que o importador solicite aos 6rgdos
de controle a fiscalizacdo da mercadoria no recinto alfandegado. Procedida a inspecdo, 0s
6rgdos anuentes deferem a Licenca de Importacdo pendente no SISCOMEX. Apos esse
procedimento, o importador pode registrar a Declaracdo de Importacdo e encaminhar a
documentacdo a RFB (BRASIL, [entre 2011 e 2014], texto digital).

4.2.2 Tratamento Aduaneiro

Quando a mercadoria chega ao Brasil, ela deve passar por um procedimento
denominado Conferéncia Aduaneira, realizado pela Receita Federal, que tem como finalidade:
[...] identificar o importador verificar fisicamente a mercadoria e a corre¢do das

informacdes relativas a sua natureza, classificacdo fiscal, quantificacdo e valor, e

confirmar o cumprimento de todas as obrigagdes (fiscais e outras), exigiveis em

razdo da importacdo. Ou seja, a conferéncia aduaneira compreende tanto os aspectos

documentais relacionados ao despacho de importagdo quanto os aspectos fisicos

relacionados a mercadoria (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, [entre 2006 e
2014], texto digital).

Referida conferéncia aduaneira é realizada por meio de selecdo parametrizada, na qual
a Declaracdo de Importacdo é selecionada por cores: verde, amarela, vermelha e cinza
(RECEITA FEDERAL DO BRASIL, [entre 2006 e 2014], texto digital). Essa declaracéo
deve ser formulada pelo importador no SISCOMEX apresentando as especificacfes
determinadas por instrucdo normativa, “de acordo com o tipo de declaragdo e a modalidade de

despacho aduaneiro” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, [entre 2006 e 2014], texto digital).


http://www.anp.gov.br/
http://www.cnpq.br/
http://www.correios.com.br/
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.agricultura.gov.br/
http://www.mct.gov.br/
http://www.suframa.gov.br/
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As cores determinam tratamento diferenciado: a) quanto aos produtos cuja Declaragéo
de Importagao é de cor verde o “sistema registra o desembarago automatico da mercadoria,
dispensados o exame documental e a verificacdo fisica da mercadoria” NoO entanto, a
Declaracdo de Importacdo “selecionada para canal verde, no SISCOMEX, podera ser objeto
de conferéncia fisica ou documental, quando forem identificados elementos indiciarios de
irregularidade na importagdo” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, [entre 2006 e 2014],
texto digital).

b) no canal de cor amarela, “deve ser realizado o exame documental ¢, nao sendo
constatada irregularidade, efetuado o desembaraco aduaneiro, dispensada a verificacdo fisica
da mercadoria” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, [entre 2006 e 2014], texto digital).

c) no caso de Declaracdo de Importacdo vermelha, “a mercadoria somente ¢é
desembaracada ap0s a realizacdo do exame documental e da verificacdo fisica” (RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, [entre 2006 e 2014], texto digital).

d) para a mercadoria descrita na Declaracéo de Importacédo cinza “deve ser realizado o
exame documental, a verificacdo fisica da mercadoria e a aplicacdo de procedimento especial
de controle aduaneiro, para verificar indicios de fraude, inclusive no que se refere ao preco
declarado da mercadoria” (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, [entre 2006 e 2014], texto
digital).

Apbs os procedimentos previstos acima, a mercadoria é desembaragada. Com o
desembaraco aduaneiro é registrada a conclusao da conferéncia aduaneira. O desembaracgo da
mercadoria € registrado no SISCOMEX, com a emissdo eletrébnica de documento de
importacdo, quando sera autorizada a entrega da mercadoria ao importador, mediante a
comprovacao do pagamento do Imposto sobre Circulagdo de Mercadorias e Servigos (ICMS),

salvo disposicdo em contrério (BRASIL, 2009).

4.2.3 Tratamento Tributario

Os tributos incidentes na importacdo de mercadorias estrangeiras no territorio nacional
sdo: Imposto de Importagéo (I1), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuicdo
para o PIS/PASEP E COFINS, Adicional de Frete para a Renovacdo da Marinha Mercante
(AFRMM), CIDE-Combustiveis, Imposto sobre Circulagdo de Mercadorias e Servicos
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(ICMS) e Taxa de Utilizagdo do SISCOMEX. O célculo dos citados impostos serd formulado

de acordo com o valor aduaneiro da mercadoria estrangeira (BRASIL, [entre 2009 e 2014]).

Acerca do valor aduaneiro, o artigo 76 do decreto 6.759/09 determina que “toda

mercadoria submetida a despacho de importacdo esta sujeita ao controle do correspondente

valor aduaneiro”. O parégrafo Unico do citado artigo, por seu turno, dispde que esse controle

“consiste na verificagdo da conformidade do valor aduaneiro declarado pelo importador com

as regras estabelecidas no Acordo de Valoracdo Aduaneira”.

O Acordo de Valoracdo Aduaneira foi formulado no ambito do Acordo Geral de

Tarifas e Comércio (GATT — General Agreement on Tariffs and Trade) e acerca disso tem-se

que:

O Acordo sobre a Implementacdo do Artigo VII do GATT, comumente denominado
de Acordo de Valoragdo Aduaneiras do GATT (AVA-GATT), resultou de varias
negociacOes efetuadas no &mbito da Rodada Téquio, entre 1973 e 1979. As normas
sobre valoracdo aduaneira, dispostas no AVA-GATT, estabelecem que o valor
aduaneiro da mercadoria importada deve ser determinado mediante a aplicacéo
sucessiva e sequencial, do primeiro ao Gltimo, de seis métodos de valoracdo. O
primeiro e principal baseia-se no “valor da transago”, isto ¢, no prego efetivamente
pago ou a pagar pela mercadoria importada. O segundo método somente pode ser
aplicado na impossibilidade de utilizacdo do primeiro, e assim sucessivamente.

Na Rodada Uruguai de Negociagdes Comerciais Multilaterais, concluida em 1994, o
Acordo tornou-se parte integrante do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio - GATT, passando a ser obrigatério para todos os membros da
Organizacdo Mundial de Comércio - OMC, criada nessa rodada de negociacfes
(BRASIL, [entre 2003 e 2014], texto digital).

Sobre os valores aduaneiros, o artigo 77 do Decreto 6.759/09:

Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoracéo
utilizado (Acordo de Valoragdo Aduaneira, Artigo 8, paragrafos 1 e 2, aprovado pelo
Decreto Legislativo n° 30, de 1994, e promulgado peloDecreto n°® 1.355, de 1994; e
Norma de Aplicagdo sobre a Valoracdo Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7°,
aprovado pela Decisdo CMC n° 13, de 2007, internalizada pelo Decreto n° 6.870, de
4 de junho de 2009): (Redagdo dada pelo Decreto n° 7.213, de 2010).

I -0 custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no territorio aduaneiro;

Il - os gastos relativos a carga, a descarga e a0 manuseio, associados ao transporte da
mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I; e

111 - 0 custo do seguro da mercadoria durante as operac@es referidas nos incisos | e
.

Assim, encerra-se a analise do procedimento de importacdo aos quais sao submetidos

os produtos introduzidos no territorio brasileiro, passando-se, a seguir, a analise dos aspectos

econdmicos da importacao paralela.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/D6870.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/D6870.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7213.htm#art1
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4.3 Aspectos econdmicos da importacéo paralela

N&o é somente no ambito juridico que o fendmeno da importacdo paralela tem
importancia; economicamente, essa pratica tem seus desdobramentos, 0s quais serdo a seguir
detalhados.

Desde 1997, as implicacGes advindas da importacdo paralela e da exaustdo de direitos
passaram a ser preocupacdo internacional, uma vez que, nesse periodo, restricdes ao livre
comércio, por qualquer razdo, seriam contrarias aos objetivos do GATT/OMC e
injustificaveis, por ndo terem valor de bem-estar econdmico. Nesse sentido, na fase pos-
OMC, foram elaborados estudos na tentativa de justificar a abertura da importagéo paralela e

do seu papel na liberalizacéo do livre comércio (BASSO, 2011).

Verifica-se que o objetivo do GATT/OMC ¢ a “abertura do mercado por meio do
comércio e da concorréncia livres”, de modo que a importacdo paralela auxilia na obtencao
desse resultado quando “busca encorajar a concorréncia entre os produtores e trazer maiores
beneficios para os consumidores”, ao passo que “o principio da exaustdo apenas nacional ndo
se enquadra nesse esquema ao criar barreiras artificiais, dividindo mercados” (BASSO, 2011,
p. 156).

Ressalta-se que a importacdo paralela evita a criacdo de mercados segmentados,
impedindo a atribuicdo de diferentes precos para 0 mesmo produto nos diversos paises nos
quais este € comercializado pelo titular da propriedade intelectual, que, nesse caso, teria

controle absoluto da circulacdo da mercadoria protegida (BASSO, 2011).

Outro argumento seria de que o principal beneficio dessa pratica ao consumidor

consistiria na diminuicéo do preco das mercadorias importadas, paralelamente:

Se um varejista encontra o produto a preco mais baixo nos Estados Unidos da
América do que na Alemanha, certamente ira importar o produto daquele pais e ndo
deste ltimo. Isto fard com que o preco cobrado do consumidor seja menor e, assim,
esse varejista também compete com outros e 0s pregos vao se acomodando aos
interesses dos consumidores. Abrir 0 mercado nacional para importacdo paralela
pode ter efeito muito positivo no bem-estar dos consumidores (BASSO, 2011, p.
176).

Assim, a abertura promovida pelo comércio paralelo condiz com a “premissa
fundamental da teoria basica do comércio paralelo internacional, que ¢ a ‘liberalizacdo das

trocas’, e ambas encorajam a producdo mais eficiente de produtos e servi¢os para o beneficio
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dos consumidores” uma vez que os bens e servicos serdo disponibilizados a pregos inferiores

aos varejistas e, por consequéncia, aos consumidores (BASSO, 2011, p. 176).

Por essa corrente o principio da exaustdo nacional choca-se com o interesse da
propriedade intelectual, que é o de proteger apenas o direito e 0s bens relacionados ao titular

desses direitos, uma vez que, na exaustdo nacional, o titular estende “o seu direito exclusivo

sobre todo o sistema de distribuigdo” (BASSO, 2011, p. 157).

Ainda, defendem que ndo ha perda dos beneficios econdmicos pelo titular da

propriedade intelectual, tendo em vista que:

[...] os bens importados paralelamente foram produzidos com o seu consentimento e

vendidos no exterior, de modo que ele recebeu o retorno econdmico disso, ainda que
ndo seja aquele arbitrariamente imposto por ele para cada territorio (BASSO, 2011,
p. 157).

Por fim, argumentam, ainda, que o comércio paralelo traz beneficios aos paises em

desenvolvimento:

Sob a perspectiva da teoria do comércio internacional, menores custos de trabalho e
producdo implicam ‘vantagem comparativa’ de muitos paises em desenvolvimento.
A capacidade desses paises de atrairem investimentos estrangeiros diretos, com base
nessa vantagem comparativa, € muito importante para o desenvolvimento de suas
economias. Dai por que regras que restringem a importacao paralela podem limitar a
obtencdo de vantagens dos paises em desenvolvimento. A segmentacdo de mercados
permite que os produtores de paises desenvolvidos impecam as importacfes de bens
com precos mais baixos para mercados com pre¢os mais altos (BASSO, 2011, p.
177).

Contudo, nas pesquisas realizadas na fase pés-OMC percebeu-se que:

[...] as teses que tentaram maximizar o grau de eficiéncia, no que concerne ao nivel
de precos e melhoria para o consumidor, foram logo contestadas e colocadas & prova
na medida em que outros estudos demonstraram que a importacdo paralela deve ser
impedida, pois um fabricante, ao vender um produto para 0s 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 precos no México também subirdo, desequilibrando o mercado. A
importacdo paralela para esses casos é forte ameaca para as politicas estratégicas de
precos (BASSO, 2011, p. 63).

Desse modo, verificou-se que a entrada desses produtos, paralelamente, acabou
prejudicando o produtor original, uma vez foi este quem arcou com 0s custos iniciais da

producéo e viu seu mercado sendo captado. Entéo, se tal pratica for inibida, havera maiores



52

ganhos aos produtores e maiores investimentos em tecnologia, gerando novos bens e servigos

e, com isso, beneficiar o consumidor (BASSO, 2011).

No caso de eventual discriminacdo de precos e segmentacdo de mercado, consistentes
na pratica de elevar os precos em determinados mercados, argumenta-se, na tese contraria ao
comércio paralelo que:

Precos mais altos podem resultar, também, de maiores investimentos em marketing,
feitos pelo titular do direito naqueles paises e ndo em outros, haja vista as diferencas
de custos, além das politicas de cambio ou de controle de precos de determinado

governo. Nesses casos, precos diferentes néo refletirdo discriminagdo no sentido de
caracterizar préatica anticompetitiva (BASSO, 2011, p. 179).

A autora menciona, sobre o principio da exaustdo nacional de direitos:

[...] pode contribuir para o bem-estar dos consumidores se funcionar como uma
estrutura de cobranca de precos na qual estes variam conforme os diferentes grupos
e suas demandas. Isso porque permite a cobranca de precos mais baixos em paises
pobres, por exemplo, 0 que ndo aconteceria no sistema da exaustdo internacional (no
qual os produtores iriam escolher distribuir seus produtos somente em mercados em
que a importacdo paralela fosse proibida, o que resultaria ma diminui¢do do bem-
estar econdmico global) (BASSO, 2011, p. 159).

Os defensores desse principio (e contrarios a importacdo paralela) afirmam que,
mesmo que a importagdo paralela gere pregos inferiores, estes ndo seriam “resultado de forgas
competitivas do mercado”, uma vez que “existem governos que limitam a taxa de retorno
sobre determinados produtos”. Os precos seriam artificialmente menores por meio de
intervencdo estatal, gerando concorréncia injusta, que seria evitada com a adocdo da exaustdo
nacional (BASSO, 2011, p. 159).

H4, ainda, outras arguicdes favoraveis a adocdo do principio da exaustdo nacional de
direitos, tais como a manutencdo da qualidade do produto/servico, uma vez que “produtos
importados paralelamente podem ndo ter as mesmas especificacdes que as exigidas no
mercado do pais para onde é importado”, além de questdes envolvendo o transporte e a

conservacao das mercadorias (BASSO, 2011, p. 179).

Outrossim, Basso (2011) destaca a existéncia de servicos pré e pds-venda, ausentes no
comeércio paralelo; a facilidade de se verificar a existéncia de copias ilicitas em um mercado
onde a importacdo paralela é proibida; bem como, a diminuicdo dos esforcos do
produtor/licenciado na elaboragdo do diagnostico acerca da demanda do produto e maior

precisao na previsao de lucros:
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Assim como os produtores, cada licenciado deve concentrar seus esforgos em
diagnosticar e prever, 0 mais corretamente possivel, a demanda do produto
licenciado no pais onde ele deve ser suprido. A demanda dos consumidores, para
fins de compra para revenda e estoque do produto, depende de intimeros fatores,
dentre os quais as condi¢fes econdmicas do pais [...] Os titulares de direitos da
propriedade intelectual ndo podem fazer muito para ajudar os licenciados a reduzir
as incertezas causadas por esses fatores. Contudo, 0 maior fator que causa incertezas
sobre a demanda para um produto licenciado pode ser controlado pelo titular de um
direito de propriedade intelectual. Esse fator € a ameaca da importagao paralela. Se o
titular do direito de propriedade intelectual reduz essa ameaga, o licenciado néo
precisa despender recursos adicionais coletando informagdes sobre as condigdes do
mercado e outros paises e, especialmente, sobre as atividades de outros licenciados e
do proprio licitante (BASSO, 2011, p. 180).

Outro argumento contrario a importacéo paralela é o de que ha prejuizo aos paises em
desenvolvimento, pois, “se os bens dispostos no mercado de um pais em desenvolvimento
podem seguir livremente para os paises desenvolvidos (no free-trade), os produtores véo frear

e evitar a cobrancga de precos mais baixos nos paises mais pobres” (BASSO, 2011, p. 156).

Do ponto de vista econémico, verifica-se a existéncia de argumentos que embasam a

adocdo de legislacdo que permite, bem como a que proibe a préatica do comércio paralelo.

4.4 A importacao paralela frente ao principio da exaustao de direitos

Conforme visto anteriormente, a existéncia de regras minimas de protecdo a
propriedade intelectual, conforme dispde o Acordo TRIPS (Dec. 1355/94), deixa a faculdade
de adotar o regime de exaustdo de direitos desejado, desde que fundamentado nos principios
do citado acordo. Os paises signatarios do Acordo TRIPS podem, inclusive, adotar diferentes
politicas para as diferentes modalidades de propriedade intelectual (marcas, patentes, direitos
de autor,...) (BASSO, 2011)

Antes de se proceder a uma analise mais detalhada da politica adotada pelo Brasil e
seus desdobramentos, cumpre perpassar a implicagdo dos diferentes conceitos geogréaficos de
exaustdo de direitos na pratica da importacdo paralela. Na exaustdo nacional de direitos (na
qual o direito do titular da propriedade intelectual extingue-se apds a primeira venda dentro
do produto/servigo em territdrio nacional) a importacdo paralela é proibida. (BASSO, 2011)
Nesse sentido, diz a autora:

A revenda do produto ou servico somente pode ser feita dentro daquele espago
geografico determinado. Uma vez que o titular tenha feito a primeira venda dentro
desse territorio determinado, ndo pode mais controlar as revendas subsequentes

dentro daquele espaco territorial/nacional. Certamente, por meio da revenda, o
produto pode ir para outro pais, mas ndo podera retornar ao pais de origem onde se
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deu a primeira venda. Ou seja, ndo pode ser importado paralelamente. Diz-se
‘paralelamente’, porque sem autorizagdo do titular e porque o produto ja se encontra
naquele mercado” (BASSO, 2011, p. 11)

Se 0 pais adota a exaustdo internacional de direitos, a importacédo paralela é permitida,
tendo em vista que os direitos do titular da propriedade intelectual esgotaram-se quando da
primeira venda, ainda que ocorrida fora do territorio nacional. (BASSO, 2011)

Caso a exaustdo seja regional de direitos (como é o caso da Unido Europeia), e as
importagdes paralelas sejam permitidas, 0 sdo somente quanto aos produtos/servicos postos a
venda dentro daquele espaco geografico definido como bloco econdmico ou Estado Regido.
(BASSO, 2011). Explicita a doutrinadora:

Dessa forma, considerando o exemplo da Unido Europeia, se um produto é posto no
mercado francés, pelo titular da propriedade intelectual (ou com seu consentimento),
os direitos dele esgotaram-se neste momento e o produto pode ser revendido em (e
para) qualquer pais membro da Unido Europeia. Até mesmo da Grécia, por exemplo,
pode ser (re)importado para a Franca. O que ndo pode acontecer € o produto, que por
meio de revendas chegue ao Brasil (ou outro pais ndo membro da Unido Europeia),
sair deste pais e, por revenda, retornar a Franca — pais de origem do produto. Nesta
hipotese, o titular do direito pode, pelos meios legais disponiveis na Franca, impedir
a importacdo paralela. Reconhece-se, portanto, a exaustdo de direitos apenas dentro
do espaco comunitario. Para os produtos que vém de fora deste espaco, é proibida a
importacéo paralela (BASSO, 2011, p.12)

Torna-se imprescindivel a analise do conceito geografico do principio da exaustdo de
direitos, adotado por cada pais, a fim de se verificar a legalidade da pratica da importacao
paralela. No ambito internacional, convém mencionar aspectos relevantes em relacdo ao
Acordo TRIPS, que, conforme exposto acima tem por objetivo garantir aos Estados membros
padrdes minimos de protecdo a propriedade intelectual sem, no entanto, impor obstaculos ao
desenvolvimento do comércio, contribuindo para a inovacao tecnoldgica. E o que se verifica a
partir da leitura do artigo 1.1 do referido acordo, no qual faculta-se aos membros a adogéo de
niveis superiores de protecdo a propriedade intelectual (BASSO, 2000):

1.10s Membros colocardo em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderao,
mas nao estardo obrigados a prover, em sua legislacdo, protecdo mais ampla que a
exigida neste Acordo, desde que tal protecdo ndo contrarie as disposicBes deste
Acordo. Os Membros determinardo livremente a forma apropriada de implementar

as disposicdes deste Acordo no ambito de seus respectivos sistema e pratica
juridicos.

Nesse compasso, interessa mencionar que o Acordo TRIPS, em seu artigo 16.1, atribui
um nivel de protecdo minimo para as marcas comerciais, com a adocao do regime de exaustdo

internacional, uma vez que, em sua redagéo, reconhece que (BASSO, 2011):
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16.1 O titular de marca registrada gozara do direito exclusivo de impedir que
terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operacdes comerciais sinais idénticos
ou similares para bens ou servicos que sejam idénticos ou similares aqueles para os
quais a marca esta registrada, quando esse uso possa resultar em confusdo. No caso
de utilizacdo de um sinal idéntico para bens e servicos idénticos presumir-se-a uma
possibilidade de confusdo. Os direitos descritos acima ndo prejudicardo quaisquer
direitos prévios existentes, nem afetardo a possibilidade dos Membros reconhecerem
direitos baseados no uso.

Dessa redacdo, percebe-se a presuncdo de confusédo no caso da utilizagdo de sinais
idénticos usados para produtos/servicos idénticos. O Acordo TRIPS presume essa confusao,
que, no entanto, podera ser afastada mediante prova em contrario. Afastada a possibilidade de

confusdo, a importacéo paralela é permitida pelo Acordo TRIPS (BASSO, 2011).

No que tange a protecdo patentedria, cabe, inicialmente, transcrever os artigos 28.1 e 6
do Acordo TRIPS:

28.1 Uma patente conferira a seu titular os seguintes direitos exclusivos:

(a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu
consentimento produzam, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem (6) com
esses propositos aqueles bens;

(b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu
consentimento usem o processo e usem, coloquem a venda, vendam, ou importem
com esses prop6sitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo.
(Nota 6 da letra “a”) Esse direito, como todos os demais direitos conferidos por esse
Acordo relativos ao uso, venda, importacdo ou outra distribuicdo de bens, esta
sujeito ao disposto no Artigo 6

6 Para os propdsitos de solucdo 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 exaustdo dos direitos de propriedade intelectual.

Esse artigo dispde que os direitos referidos estdo sujeitos a aplicacdo do disposto no
artigo 6 que, por sua vez, “impede o uso do Sistema de Solugdo de Controvérsias com relacao
a exaustdo e, por outro lado, deixa os Estados-membros livres para determinar as regras e

politicas internas relativas ao tema” (BASSO, 2000, p. 31),

Basso (2011) entende que o dispositivo deixa aos estados-membros a faculdade de
seguir o regime de exaustdo nacional, internacional ou comunitaria e, diferentemente do que
acontece com as marcas (artigo 16.1, Acordo TRIPS), “o direito de proibir a importagao
paralela de produtos patenteados [...] ndo esta sujeito a um standard minimo fixado pelo
TRIPS” (BASSO, 2011, p. 31).

Referida autora admite a existéncia de entendimento contrario: para o artigo 28.1 do
Acordo TRIPS no sentido de que haveria obrigacdo dos estados-membros em conceder aos
titulares da patente o direito exclusivo de proibir que terceiros produzissem, colocassem a

venda, vendessem, usassem ou importassem 0s produtos patenteados ou advindos de
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processos patenteados. E que tal situacdo ndo se altera em razdo do referido artigo dispor
acerca da aplicabilidade do artigo 6 do Acordo TRIPS (que informa que as controvérsias
sobre exaustdo de direito ndo serdo resolvidas pelo procedimento de Solucdo de Controversias
da Organizacdo Mundial do Comeércio - OMC) (BASSO, 2011).

Em relacdo a protecdo da modalidade de desenhos industriais, o artigo 26 do TRIPS

assegura:

26.1 O titular de um desenho industrial protegido tera o direito de impedir terceiros,
sem sua autorizagdo, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou
incorporem um desenho que constitua um copia, ou seja substancialmente uma
copia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins
comerciais.

26.2 Os Membros poderdo estabelecer algumas excecdes a protecdo de desenhos
industriais, desde que tais excecGes ndo conflitem injustificavelmente com a
exploracdo normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem
injustificavelmente o legitimo interesse do titular do desenho protegido, levando em
conta o legitimo interesse de terceiros

Quanto ao titular desse direito, ele possui o direito de impedir que terceiros pratiquem
atos que tenham por fim a obtencéo de lucro (criar, vender ou importar) por meio de desenho
protegido. No entanto, a referida regra admite excecdo desde que ndo haja prejuizo
injustificado do legitimo interesse do titular do desenho, conforme verifica-se no artigo 26.2
do Acordo TRIPS (BASSO, 2011). No entendimento de Basso (2011, p. 33-34):

Examinando conjuntamente os paragrafos (1) e (2) do art. 26, pode-se concluir que
equivalem a exaustdo nacional, seguindo a logica das patentes de invencéo,
examinadas acima. Isso porque o titular tem (i) o direito de impedir terceiros, sem
sua autorizagdo, de fazer, vender, ou ‘importar’ artigos que ostentem, incorporem ou
reproduzam um desenho protegido, e (ii) nenhuma disposicéo de direito interno, que
excepcione os direitos do titular, pode prejudicar injustificadamente seu legitimo
interesse protegido. Disso se conclui que esses dois pardgrafos do art. 26 sdo
bastante abrangentes a ponto de comportar o direito do titular do desenho de proibir
a importacdo paralela de produto que ele ndo autorizou e que contenha ou reproduza
seu desenho protegido naquele territorio de destino da importacao.

Logo, diante da leitura do artigo 26, o regime a ser adotado em relacdo a protecéo dos
desenhos industriais é o da exaustdo nacional; entretanto, o artigo 6° do Acordo TRIPS deixa
a liberalidade dos Estados-membros qual o regime de exaustdo de direitos a ser por eles
adotado. Tal conflito é verificado por Basso (2011, p. 34):

Contudo, como tantas vezes enfatizado, muito embora essa seja a conclusdo que se
extrai da racionalidade do art. 26, os Estados-membros estéo livres para estabelecer

suas regras e politicas sobre exaustdo dos direitos sobre os desenhos industriais,
como disposto no art. 6°.
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Quanto aos desenhos industriais, € importante salientar que, diversamente do que
ocorre com as marcas e patentes, o direito de impedir terceiros de usar, vender, (...) ndo é um
direito exclusivo do titular do desenho industrial. Desse modo, o TRIPS permite “a protegao
também no ambito da concorréncia desleal, que ndo supde a exclusividade. 1sso porque a
protecdo ao titular do desenho industrial estd vinculada aos atos realizados com fins

comerciais sem seu consentimento” (BASSO, 2011, p. 33).

Caso a exaustdo de direitos esteja relacionada com os direitos de autor e conexos, 0
artigo 13 do Acordo TRIPS prevé que os membros restringirdo as limitagdes aos direitos
exclusivos a determinados casos especiais, que ndo conflitem com a exploragdo normal da
obra e ndo prejudiquem injustificadamente os interesses legitimos do titular do direito. Além
dessa disposic¢do, a Convencdo de Berna tem artigo no mesmo sentido, a saber:

9.2 As legislacBes dos paises da Unifo reserva-se a faculdade de permitir a
reproducdo das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal

reproducdo nédo afete a exploracdo normal da obra nem cause prejuizo injustificado
aos interesses legitimos do autor.

Diante disso, verifica-se a possibilidade dos estados-membros de restringir a protecéo
aos direitos autorais e conexos. Essa limitacdo justifica-se na busca pelo “equilibrio entre os
interesses privados (dos autores e empresas cujas atividades dependem destes direitos) e
publico de acesso as obras protegidas” (BASSO, 2011, p. 34). No entanto, essas limitacGes
ndo podem, deliberadamente, serem introduzidas no ordenamento juridico. Por essa razdo, a
Convencdo da Unido de Berna e o Acordo TRIPS/OMC foram fundamentais para a
elaboracdo dos critérios definidores de condutas ilicitas praticadas contra os direitos autorais
(BASSO, 2011).

Durante a Convengéo da Unido de Berna, em 1967, foi criada a regra do “Teste dos
Trés Passos” (three-step-test) (posteriormente trazida ao Acordo TRIPS), que deve ser

observada para a criagdo de quaisquer restricdes aos direitos autorais e Conexos:

Assim, pelo disposto no art. 13 do TRIPS, nada impede que o autor tente bloquear a
importacdo paralela de uma obra sua, se ele ndo estiver de acordo com a sua
reintrodugdo naquele mercado. Para tanto, bastaria a alegacdo do ‘Teste dos Trés
Passos’, isto ¢: (i) de que a importagdo paralela ndo se trata de um ‘caso especial’,
(i) de que o bem importado paralelamente ira conflitar com a exploracdo normal de
sua obra e (iii) trard prejuizos, injustificados, aos interesses legitimos do titular do
direito. A regra exige que 0s trés passos (ou requisitos) sejam preenchidos, ndo
podendo faltar um ou outro. Como se Vé, o principio da exaustdo nacional parece
acomodar-se bem na racionalidade desse artigo (BASSO, 2011, p. 37).
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Em que pese verificar-se no cenario mundial a existéncia de legislacdo que discipline
0 tema da propriedade intelectual, constata-se que ndo ha uniformidade no entendimento
doutrinario acerca da legalidade da importacéo paralela, frente ao que dispde o Acordo TRIPS
acerca da adocdo de regimes de exaustdo de direitos para as diferentes modalidades de

propriedade intelectual.

4.3 As praticas de concorréncia desleal e a importacéo paralela

A legislacdo disciplina a abrangéncia dos direitos da propriedade intelectual, que
restringe-se, em regra, a exaustdo nacional de direitos, na qual é considerada ilicita a
importacdo paralela. No entanto, ha particularidades que permitem que essa pratica seja
considerada legal; nesse contexto, ha de se analisar a possibilidade do comércio paralelo

caracterizar ato de concorréncia desleal.

No ambito dos direitos de autor e conexos, a protecdo garantida ao autor de obra
literaria, artistica ou cientifica, por meio da LDA:

[...] a LDA regula os direitos patrimoniais dos autores e, consequentemente, as

prerrogativas dos titulares de direitos autorais em relacdo as suas obras,

possibilitando aos autores extrair beneficios financeiros por seus esforcos e
divulgacdo de seus trabalhos ao pablico (BASSO, 2011, p. 73).

Percebe-se que a LDA adota a légica internacional (Teste dos Trés Passos) para
assegurar os interesses econémicos dos titulares dos direitos autorais, naquilo que diz respeito

a reproducdo literal de obra, quanto a sua adaptacao:

Art. 46. Néo constitui ofensa aos direitos autorais:

[-]

VIII - a reproducéo, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes,
de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plasticas, sempre que a
reproducéo em si ndo seja o objetivo principal da obra nova e que nédo prejudique a
exploragdo normal da obra reproduzida nem cause um prejuizo injustificado aos
legitimos interesses dos autores.

Do artigo anterior é possivel extrair a presenca dos trés requisitos limitadores a ofensa
a direitos autorais: (a) a reprodugé@o em si ndo seja o objetivo principal da obra nova; (b) que
ndo prejudique a exploracdo normal da obra reproduzida e (C) que ndo cause prejuizo
injustificado aos legitimos interesses dos autores. Assim, se for verificada, no caso concreto, a

presenca desses trés requisitos na importacgdo, ela serd considerada licita (BASSO, 2011).
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Nesse ponto, vale lembrar que a regra deve ser aplicada aos direitos de autor - que,
além do direito de reprodugdo, engloba os direitos de “reproducdo, traducdo, adaptacdo e
modificagdes gerais” -, bem como os direitos conexos (BASSO, 2011). Diante disso, verifica-
se que a preocupacao internacional quanto a protecdo dos direitos autorais assume importante
papel na elaboracgdo da legislacdo brasileira, uma vez a Regra dos Trés Passos, analisada no
topico anterior, é o critério que define quais condutas sdo passiveis de reclamacao pelo titular
dos direitos autorais no Brasil (BASSO, 2011).

Em relacdo aos direitos sobre as patentes, os artigos 42 e 43 da Lei n® 9.279/96
preveem que a exaustdo nacional de direitos é a aplicada a referida modalidade de
propriedade intelectual:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar & venda, vender ou importar com estes
propositos:

| - produto objeto de patente;

Il - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado

Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica:

[-]

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver
sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu
consentimento.

Diante dessa previsdo, Basso (2011, p. 70) esclarece:

E clara a mengio ao ‘mercado interno/nacional’, isto ¢, o titular da patente nio pode
impedir terceiro, sem seu consentimento, de (re)vender produto posto no mercado
interno pelo titular ou com seu consentimento. O legislador ndo se refere a ‘qualquer
mercado’, e sim ao ‘mercado interno’.

Conclui-se que o titular do direito patenteario pode impedir terceiro, sem 0 seu
consentimento, de produzir, usar, vender, etc, o produto objeto da patente, desde que colocado

no mercado interno por ele ou por seu licenciado, aplicando a exaustdo nacional de direitos.

Da mesma forma, os desenhos industriais também recebem protecdo no territorio
nacional, uma vez que o artigo 109, § tnico, da LPI determina que “aplicam-se a0 registro do
desenho industrial, no que couber, as disposic¢Ges do art. 42 e dos incisos I, Il e IV do art. 43”.

Vale lembrar o que preconizam os incisos I, Il e 1V do artigo 43 da citada legislacéo:

Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica:

| - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, em carater privado e sem
finalidade comercial, desde que ndo acarretem prejuizo ao interesse econdémico do
titular da patente;

Il - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade experimental,
relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou tecnoldgicas;

]
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IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver
sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu
consentimento.

Igualmente, acerca do direito das marcas, Adiers ([2002], texto digital) afirma “que no

Brasil a regra ¢ a de exaustdo interna, ou nacional, para o direito de marca”, concluindo que:

Nédo ha referéncia as importacGes paralelas nos arts. 189 e 190, no Capitulo dos
Crimes contra as Marcas, razdo pela qual ndo ha tipificagdo penal, constituindo-se
tal pratica, em nosso ordenamento juridico, um ilicito civil. Poder-se- ia vislumbrar
em tal pratica atos de concorréncia desleal, tipificados como crime na Lei, art. 195,
inciso 11, posto que, devido a obtencdo de vantagens concorrenciais pela violacdo
de contratos, caracterizar-se-ia a utilizacdo de meio fraudulento (ADIERS, [2002],
texto digital).

Ressalta-se que, de acordo com o artigo 132, Ill, da LPI, o direito brasileiro adota o
regime da exaustdo nacional de direitos: “Art. 132. O titular da marca ndo podera: [...] Il -
impedir a livre circulagdo de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com

seu consentimento, ressalvado o disposto nos 88 3° e 4° do art. 68 [...]".

Desse modo, o titular do direito pode impedir a livre circulacdo de seu produto, no

mercado interno, sem o Sseu consentimento.

Pode-se afirmar que o titular do direito marcario somente sofrerd as limitacGes
previstas no artigo 132, Ill, da LPI, caso sejam verificados os requisitos: (a) colocacdo do
produto no mercado interno, (b) colocacdo do produto no mercado interno pelo titular da
marca ou com Seu consentimento e (c) consentimento inequivoco. Ausente qualquer um
desses requisitos, o titular da marca ndo tem seus direitos limitados, podendo impedir o
comércio paralelo de seu produto (BASSO, 2011), como demonstram as recentes decisdes do

Superior Tribunal de Justica (STJ):

DIREITO MARCARIO. RECURSOS ESPECIAIS. MARCA. BEM IMATERIAL
COMPONENTE DO ESTABELECIMENTO. USO SEM A ANUENCIA DO
TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. CONCORRENCIA DESLEAL.
RECONHECIMENTO DA VIOLAGCAO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. OBRIGACAO DE INDENIZAR. APURACAO DA EXTENSAO
DOS DANOS EM LIQUIDACAO DE SENTENCA. POSSIBILIDADE.
IMPORTACAO PARALELA E RECONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS
SEM A ANUENCIA DO TITULAR DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A marca é importante elemento do aviamento, sendo bem imaterial, componente
do estabelecimento do empresario, de indiscutivel fei¢do econdmica.

2. Como o Tribunal de origem reconhece a existéncia de violacdo do direito de uso
da marca, em observancia ao artigo 209 da Lei 9.279/96, independentemente de ter
sido demonstrada a exata extensdo dos prejuizos experimentados pela autora,
descabe o julgamento de improcedéncia dos pedidos exordiais, pois a apurago pode
ser realizada em liquidac&o de sentenca. Precedentes.

3. A marca é fundamental instrumento para garantia da higidez das relacbes de
consumo. Desse modo, outra no¢do importante a ser observada quanto a marca é o
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seu elemento subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar a marca ao
produto ou servigo, evitando, por outro lado, o desleal desvio de clientela.

4. As importacGes paralelas licitas sdo contratos firmados com o titular da marca
no exterior, ou com quem tem o consentimento deste para comercializar o produto.
Tendo o Tribunal de origem apurado ndo haver autorizacéo, pela titular da marca,
para a importacdo dos produtos, o artigo 132, inciso Ill, da Lei 9.279/96, néo
socorre a recorrente.

5. Tolerar que se possa recondicionar produtos, sem submissdo ao controle e aos
padroes adotados pelo titular da marca - que também comercializa o produto no
mercado -, significaria admitir a inequivoca confusdo ocasionada ao consumidor
que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a
determinado padréo de qualidade e confiabilidade que associa ao signo.

6. Conduta que, por outro lado, ndo atende aos objetivos da Politica Nacional de
Relacdes de Consumo, consoante disposto no artigo 4°, incisos I, 111 e VI, do Cédigo
de Defesa do Consumidor, que sobrelevam aos interesses da parte.

7. Recursos especiais parcialmente conhecidos para, na extensdo, dar parcial
provimento apenas ao da autora, para restabelecer o decidido na sentenga, inclusive
no que tange aos dnus sucumbenciais, devendo a extensdo dos danos ser apurada em
liquidacdo por artigos. Negado provimento ao recurso da ré. (REsp 1207952 / AM,
Quarta Turma, Superior Tribunal de Justica, Rel. Min. Luis Felipe Saloméo, julgado
em 23/08/2011, publicado em 01/02/2012) (grifou-se).

Por meio da decisdo acima citada, verifica-se que ha possibilidade da importagéo
paralela ser licita. No entanto, para tornar a importacdo paralela pratica licita, é necessario
verificar a existéncia de autorizacao do titular do direito da propriedade intelectual (no caso
acima, do direito de marca); se este consentimento ndo restar comprovado, 0 comércio

paralelo € ilicito.

Nesse sentido, Adiers ([2002], texto digital) explica que “a importacdo paralela,
especialmente quando ela ocorre em violagdo a um sistema de distribuicdo exclusiva ou
seletiva, pode ser banida justificando-se através dos critérios que regem a repressao a
Concorréncia Desleal”. E necessario o consentimento do titular do direito de marca, uma vez
que, sem tal consentimento, o comércio paralelo sera obstaculizado por caracterizar-se pratica

de concorréncia desleal.

Lotze (2007, texto digital) afirma que ha possibilidade do consentimento do titular da

marca ser tacito:

A concordancia por parte do titular do direito é, portanto, aspecto fundamental para
se determinar a licitude ou ndo das importacBes paralelas. Nao obstante, serd
necessario analisar o caso concreto para verificar se houve ou ndo consentimento,
ainda que tacito, entre o titular da marca e o que vende o produto no estrangeiro.
Nossos tribunais tendem a considerar legitima a importacdo paralela quando ha
autorizacdo tacita.

Tal entendimento, acerca do consentimento tacito, € aceito pelo STJ:

A importacédo paralela de produtos originais, sem consentimento do titular da marca,
é proibida, conforme dispde o artigo 132, inciso Ill, da Lei 9.279/96. No entanto, a
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falta de oposicdo do dono da marca, por longo periodo, pode caracterizar
consentimento t4cito e legitimar as importagOes realizadas (BRASIL, 2013, texto
digital).

Em recente decisdo, o STJ proferiu:

EMBARGOS DE DECLARACAO EM EMBARGOS DE DECLARACAO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPORTACAO PARALELA. CONDUTA ILICITA
AFASTADA. NAO CARACTERIZADA CONTRADICAO ENTRE OS VOTOS
DO RELATOR E O VOTO-VISTA. AUSENCIA DE OMISSAO OU
OBSCURIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1.- Embora vedada pelo ordenamento juridico a importacdo paralela, no caso
concreto restou afastada a ilicitude da pratica, porque realizada pela autora, por
longo tempo, com tolerancia da Ré.

2.- O direito de indenizagdo para a autora, fundado na cessacdo, por notificacéo
unilateral da Ré, sem concessdo de prazo, ndo assinado na notificacdo, nem
obrigatoriamente contado a partir desta nem da data da citacdo, mas "a ser arbitrado
de acordo com os costumes do mercado, podendo ser utilizado como base de
analogia o usual prazo de seis meses relativo aos revendedores autorizados para a
rescisdo do contrato de revenda”.

3.- Contradigdo apenas aparente, e ndo real, entre o volto do Relator e o voto-vista.
4.- Embargos de Declaracdo rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp 1200677 / CE,
Terceira Turma, Superior Tribunal de Justica, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em
05/12/2013, publicado em 25/02/2014) (grifou-se).

Logo, em que pese o ordenamento juridico brasileiro adotar a exaustdo nacional de

direitos em relacdo as marcas, vislumbra-se a possibilidade, com base no atual entendimento

do STJ, de o comércio paralelo ser licito, desde que haja concordancia do titular da marca na

importagdo do produto.

Ainda, ha de se verificar a mencao ao artigo 68 da LPI que refere-se as hipoteses de

licenca compulsoria:

Art. 68. O titular ficard sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se
exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar
abuso de poder econémico, comprovado nos termos da lei, por decisdo
administrativa ou judicial.

[.]

§ 3° No caso de a licenca compulsoria ser concedida em razéo de abuso de poder
econdmico, ao licenciado, que propde fabricagdo local, serd garantido um prazo,
limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder & importacdo do objeto da licenca,
desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu
consentimento.

§ 4° No caso de importacdo para exploracdo de patente e no caso da importacéo
prevista no paragrafo anterior, serd igualmente admitida a importagdo por terceiros
de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que
tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu
consentimento.

Por licenga compulsdria entende-se que se trata de um sistema que impede o direito de

exclusivo; nesse caso, se a marca permanecer em desuso sem razao, “a autoridade constrange
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o titular a conceder a sua exploragdo ao interessado que a requerer” (REQUIAO, 2007, p.

332).

Tal licenca é concedida quando o titular originario do direito de propriedade
intelectual (a) exercer seus direitos de modo abusivo, (b) praticar, por meio da propriedade
intelectual, abuso de poder econdmico (que deve ser comprovado por ato administrativo ou
judicial), (c) ndo explorar o objeto da patente no territorio brasileiro por falta de fabricacdo ou
fabricacdo incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado,
ressalvados os casos de inviabilidade econémica, quando serd admitida a importacdo ou (d)

quando a comercializagio que néo satisfizer as necessidades do mercado (REQUIAO, 2007).

Conforme leitura dos artigos 132 e 68, 8§ 3° e 4° da LPI, muito embora o titular do
direito intelectual ndo possa impedir a livre circulacdo do produto (colocado no mercado
interno por ele ou com seu consentimento), ainda que seja concedida licenca compulsoria a
outro produtor em razdo de abuso de poder econdmico do titular, esse licenciado somente
pode importar o produto protegido caso tenha sido este colocado no mercado pelo titular

originrio do direito de propriedade intelectual (ou com seu consentimento).

Adiers ([2002], texto digital) explica:

H& duas excecBes expressas no final do art. 132, inciso Ill, que remete aos
paragrafos 3° e 4° do artigo 68, sendo ressalvados 0s casos nos quais as importagdes
paralelas seriam consideradas licitas, quais sejam, quando a marca fosse aposta em
um produto fabricado de acordo com uma patente, em virtude de licencas
compulsérias de patente, concedidas devido ao abuso de poder econémico, ou de
importacdes para exploracdo da patente. Desta forma, do artigo acima exposto,
combinado com os paragrafo 3° e 4° do artigo 68 da LPI, conclui-se que a
importacdo paralela feita por terceiros é permitida, somente nestes casos, desde que
0 produto tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu
consentimento.

Diante do exposto, a importacdo paralela ¢ um fenbmeno que apresenta cada vez
maior incidéncia, em razdo da valorizacdo da troca de mercadorias por todo o mundo. Tal
pratica sofre limitacbes impostas pela LPI, pois, em virtude do Brasil ter adotado o principio

da exaustdo nacional de direitos, o comércio paralelo é, via de regra, proibido.

Entretanto, considerando-se as decisfes jurisprudenciais oriundas do Superior
Tribunal de Justica, havendo o consentimento do titular do direito da propriedade intelectual,
as importacgdes paralelas sdo consideradas licitas. Além disso, a jurisprudéncia demonstra que

o0 citado tribunal vem entendendo que esse consentimento pode ocorrer de forma tacita, uma
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vez que, se a importacdo vem sendo permitida pelo titular do direito, ela é tida como

consentida.

No que tange aos direitos de autor e conexos, o Brasil, igualmente, adotou o principio
da exaustdo nacional de direitos. No entanto, serd licita a importacdo cujo importador
comprovar que (a) a reproducdo em si ndo seja o objetivo principal da obra nova; (b) que ndo
prejudique a exploragdo normal da obra reproduzida e (c) que ndo cause prejuizo injustificado
aos legitimos interesses dos autores. A tal método da-se o0 nome de Regra dos Trés Passos,

como jé referido.

Sobre a relagdo entre o comércio paralelo e a concorréncia desleal, cabe mencionar o

que ensina Basso (2011, p. 192):

Parece haver intima relacdo entre a pratica de concorréncia desleal com o abuso de
direito incluso nas importacfes paralelas. Dai por que se entende a prética abusiva
como um ato de ‘ndo direito’ — de agir/atuar/comportar-se no comércio sem a devida
competéncia ou expertise, abrigado no agir indevido, incorreto, desleal, ndo
autorizado pelo titular do bem -, a quem é conferido o direito de querer ou ndo ver o
seu produto marcado destinado a consumidores de outro pais, que demandam outras
exigéncias.

O agir ‘sem direito’, ou a conduta baseada em um ‘ndo direito’, traz prejuizos
efetivos ao titular do direito que ndo autorizou a préatica do ato. No que diz respeito a
propriedade intelectual, esses prejuizos, na maioria das vezes, sdo incalculaveis
porque ndo apenas tém reflexos concretos no uso correto do bem objeto de protecéo,
como, na maioria das vezes (de dificilima apuragdo contébil) no nome comercial, na
depreciacdo da marca e na reputacdo profissional. Prejuizos que podem advir de
acOes interpostas por terceiros que ndo tém relacéo direta com o titular do direito (ou
seu licenciado) e que adquiriram o produto ou servigo do infrator.

Vista de um modo simples, a importacdo paralela em paises que adotam o principio da
exaustdo nacional de direitos (como é o caso do Brasil), € considerada como um ato de
concorréncia desleal. No entanto, pode haver circunstancias em que esse principio é
relativizado, como € o caso do titular do direito de marca que autoriza o importador paralelo a

trazer ao pais de origem os produtos daquela marca.

Cabe colacionar o que Adiers ([2002], texto digital) conclui acerca do tema:

A érdua tarefa para os Estados vem sendo compatibilizar a liberdade do comércio
internacional, preconizada pelo GATT, com o carater restritivo da propriedade
industrial. A criteriosa ponderagcdo dos principios e valores positivados nos
diferentes diplomas legais existentes em cada Estado, que protegem a Propriedade
Industrial, a Concorréncia e o Consumidor, conduzirdo a adequada solugdo da
polémica questdo das importacOes paralelas, que devem ser sempre avaliadas de
acordo com o peculiar contexto de cada caso concreto.
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Muito embora o tema seja controvertido, sua compreensao € de extrema importancia,
pois essa pratica vem se tornando cada vez mais comum e apresenta interferéncia nos direitos
de propriedade intelectual, nos principios do livre-comércio e na defesa do consumidor,

(constitucionalmente assegurado), merecendo, assim, maior atencéo.
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5 CONCLUSAO

A protecdo aos direitos de propriedade intelectual, prevista pela legislacéo, tanto por
meio de lei assim como na Constituicdo Federal, vem sendo alvo de trangressdes. O exemplo
mais explicito toca ao direito autoral, uma vez que, atualmente, sdo raros os conteudos

indisponiveis no meio virtual de forma gratuita, sem autorizagao do respectivo autor.

Nos ultimos anos, o valor dos servicos/mercadorias vem crescendo de forma
expressiva: a expectativa de lucro de uma empresa cresce proporcionalmente ao investimento
que ela projeta em pesquisa, tecnologia e inovagéo. E imperiosa a necessidade de se analisar a
aplicacdo da protecéo intelectual nas novas configuragcdes comerciais, que valorizam a troca

de produtos/servigos.

Nesse contexto, insere-se a pratica da importacdo paralela. Embora acordos
internacionais prevejam padrdes minimos de protecdo a propriedade intelectual, cada pais
adota uma legislacdo nacional. No Brasil, a pratica da importacdo paralela seria, em tese,
ilicita. No entanto, parte de decisGes de tribunais brasileiros vem relativizando a protecédo

prevista em lei para objetos gerados pelo intelecto humano.

H4&, nesse contexto, aspectos importantes da concorréncia desleal; por exemplo, na
Constituicdo Federal ha previsdo do principio da livre concorréncia, que disciplina que o
Estado ndo deve interferir na exploragdo da atividade econémica, a exce¢do nos casos de
necessidade de seguranca nacional e relevante interesse coletivo. Dito isso, € imprescindivel
analisar se os produtos importados paralelamente fazem concorréncia leal aqueles produzidos

pelo titular do direito ou licenciado por este.
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Nesse sentido, a pesquisa teve por objetivo analisar a eventual caracterizacdo da
importacdo paralela como forma de concorréncia desleal, discutindo o problema: ha pratica de
concorréncia desleal na importacdo de mercadorias protegidas por direitos de propriedade
intelectual, que, vendidas para fora de seu pais de origem, retornam a esse pais sem anuéncia

do titular do direito de propriedade intelectual?

Assim, esta monografia ocupou-se em descrever, no primeiro capitulo, nogdes gerais
sobre propriedade intelectual, detalhando os tipos de protecdo importantes para este estudo:
direito autoral, patente de invento, patente de modelo de utilidade, desenho industrial, marca,
indicacdes geograficas e obtencdo de cultivares. E certo que a propriedade intelectual diz
respeito a direitos relativos a bens imateriais, e que tais direitos sdo assegurados pela
Constituicdo Federal e pela Lei, como preveem os principios norteadores (aplicaveis a esses
direitos), em especial, o principio da exaustdo de direitos (que determina a limitacdo da

protecdo a propriedade intelectual).

No capitulo seguinte, foram identificados os aspectos relevantes sobre a concorréncia
desleal no ordenamento juridico brasileiro. Descrevendo-se a evolucdo historica da
concorréncia desleal, a necessidade de regulamentacdo quanto a concorréncia, 0s primeiros
acordos relativos ao tema, e, posteriormente, a elaboracdo de convencgdes entre os Estados
(dentre as quais assume especial importancia a Convencdo da Unido de Paris para a Protecao
da Propriedade Industrial)..

Por fim, foi objeto de estudo a importacdo paralela frente as praticas de concorréncia
desleal, sendo, para isso, essencial a devida caracterizacdo desse fenbmeno, a abordagem dos
procedimentos necessarios para a realizacdo de importacdo de produtos no Brasil, bem como,
a analise do principio da exaustdo de direitos adotado pelo Brasil e sua (in)adequacdo a

pratica da importacao paralela.

Como o objetivo geral do trabalho estava centrado em analisar eventual caracterizagao
da importacdo paralela como forma de concorréncia desleal, o capitulo final dedicou-se a
importacdo paralela de produtos que, primeiramente vendidos para fora do pais de origem,
voltam a esse pais por meio de importacédo realizada por agente que nédo € o titular do direito
da propriedade intelectual fazendo concorréncia a empresa titular do direito de propriedade

intelectual (ou sua licenciada).
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Conclui-se que a hipétese inicialmente levantada é, em parte, verdadeira: o
ordenamento juridico adota o principio da exaustdo nacional de direitos para todos os tipos de
protecdo, a excecdo dos direitos autorais e conexos, do qual infere-se que a importacao
paralela é pratica ilicita no Brasil. Tal posicionamento considera os investimentos suportados
pelo titular do direito, cujo mercado foi captado por concorrente que ndo arcou com 0s custos

de producéo, de tecnologia e de inovacgao.

Por fim, conforme depreende-se do estudo realizado, a Lei de Direitos Autorais - LDA
(Lei n®9.610/98) ndo menciona de forma expressa o principio de exaustdo de direitos adotado
pelo Brasil. Nesse caso, ha interpretacdes no sentido de que, quanto a esse tipo de protecéo, o
ordenamento juridico brasileiro valeu-se da Regra dos Trés Passos, criada na Convencao da

Unido de Berna, em 1967.

A regra em questdo pode ser observada por meio daquilo que esta determinado no
artigo 46, inciso VIII, da LDA, do qual se extrai a presenca de trés requisitos limitadores a
ofensa a direitos autorais: (a) a reproducdo em si ndo seja 0 objetivo principal da obra nova;
(b) que ndo prejudique a exploracdo normal da obra reproduzida e (c) que ndo cause prejuizo
injustificado aos legitimos interesses dos autores. Assim, se for verificada, no caso concreto, a

presenca desses trés requisitos na importacdo, ela seré considerada licita.

Ressalta-se, quanto as marcas, que essa protecdo vem sendo relativizada pela
jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica: nos casos em que o titular da marca autoriza a

importacdo paralela da marca, essa pratica é considerada licita.

Os tribunais brasileiros vém inovando, uma vez que, além da autorizacdo pelo titular
da marca tornar a importacdo paralela licita, essa autorizacdo pode se dar de modo técito,
como no caso da importacdo paralela ja estar ocorrendo ha tempo e o titular da marca manter-

se silente.

Portanto, via de regra, a importagdo paralela é considerada pratica ilicita,
caracterizando ato de concorréncia desleal, tendo em vista que o importador paralelo age de
forma abusiva quando atua no comercio sem autorizacao do titular do direito da propriedade
intelectual. Dessa conduta provém prejuizos ao titular do direito, uma vez que podem macular

0 nome comercial e a reputagéo profissional.
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Além disso, a protecdo ao consumidor pode ser prejudicada no comércio paralelo, uma
vez que as exigéncias para a fabricacdo/venda de um produto em um determinado pais podem
ndo ser as mesmas em outro, 0 que culminaria em uma possivel baixa qualidade da
mercadoria importada, paralelamente. Nesse ponto salienta-se, ainda, a inexisténcia de
servicos pré e pos-venda, bem como questbes que envolvem o transporte e a mercadoria de

produtos importados de forma paralela.
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