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A (DLICITUDE DAS IMPORTACOES PARALELAS FRENTE
AS PRATICAS DE CONCORRENCIA DESLEAL
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Resumo: A protecao a propriedade intelectual e contraria a concorréncia desleal esta
prevista na legislagao brasileira e em tratados internacionais ratificados pelo pais. Ainda
assim, ha divergéncias no tratamento da importagao paralela na Justi¢ca nacional. Assim,
o artigo tem como objetivo analisar eventual caracterizag¢ao da importagao paralela
como forma de concorréncia desleal. A metodologia deste estudo qualitativo utiliza
técnicas bibliograficas e documentais, bem como jurisprudéncia. Inicia pelos tipos de
protecao da propriedade intelectual, passa pela identificagao de aspectos relevantes da
concorréncia desleal, até chegar a importagao paralela frente as praticas de concorréncia
desleal. A pesquisa conclui que a legislagao brasileira recepcionou no ordenamento
juridico o principio da exaustao nacional de direitos, cuja interpretagao estabelece que,
em regra, a importacao paralela é vedada.
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1 INTRODUCAO

A protegao aos direitos relativos a propriedade intelectual vem ganhando
importancia no ordenamento juridico brasileiro. Com a promulgacao da
Constituigao Federal de 1988, é evidente a preocupagao legislativa em assegurar
a protecao de criacbes, marcas e nomes empresariais. Ao mesmo tempo, a Carta
Magna consolida a ordem econdmica do pais na valorizagdo do trabalho e na
livre iniciativa, impedindo, no entanto, o exercicio de determinadas praticas
comerciais por caracterizarem formas desleais de concorréncia. Assim, verifica-
se que, se de um lado, a legislagao assegura ao criador/autor a protecao dos
direitos em relag¢do a sua criagao/obra, formulando uma espécie de monopolio
(a0 menos temporario) de exploragao econdmica, por outro tem como principio
a livre concorréencia.
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Nesse contexto, encontra-se a importagdo paralela, que trata de
mercadorias/servigos que, vendidos para fora de seu pais de origem, retornam
a ele sem autorizag¢ao do titular da propriedade intelectual. Por isso, o estudo
justifica-se em razao de tal pratica ser objeto de divergéencias nos tribunais
brasileiros, por se discutir os beneficios/prejuizos econdomicos trazidos por
ela, bem como sua legalidade frente a protec¢ao aos direitos da propriedade
intelectual e a concorréncia desleal. Assim, sabendo-se da existéncia de prote¢ao
a propriedade intelectual, faz-se necessaria a analise de sua aplicagao nas novas
configuragdes comerciais, que valorizam a troca de produtos/servigos por todo
o mundo.

Nesse sentido, a pesquisa tem por objetivo analisar a eventual
caracterizagao da importagao paralela como forma de concorréncia desleal,
discutindo o problema: ha pratica de concorrencia desleal na importagdao 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 exclusiva?

Como hipotese para o 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 inovagao com
o intuito de criar produtos/servigos novos. Por isso, a pratica da importagao
paralela é proibida em determinados paises, uma vez que o importador paralelo
nao suporta tais custos, encontrando-se o produto protegido no territorio
nacional.

Portanto, a metodologia deste estudo qualitativo envolve os tipos de
protecao da propriedade intelectual, passando pela identificagao de aspectos
relevantes da concorréncia desleal, até chegar ao foco principal do trabalho,
a importagdo paralela frente as praticas de concorréncia desleal. Para isso,
sao utilizadas técnicas bibliograficas, consistentes de doutrina, artigos de
periddicos e materiais de estudiosos encontrados em sites especializados, bem
como de técnica documental, que consiste na analise da Constitui¢ao Federal,
de legislacbes referentes a propriedade intelectual, bem como de decisdes
jurisprudenciais.

2 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Com a preocupagao de assegurar o desenvolvimento econdmico/
tecnologico e impedir que quem nao investe se locuplete as custas do criador, o
artigo 5°, os incisos XXVII, XXVIII e XXIX, do artigo 5° da Constitui¢ao Federal,
preveem que “aos autores pertence o direito exclusivo de utilizag¢ao, publicagao
ou reproducao de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a
lei fixar”; além de assegurar a “protecao as participagoes individuais em obras
coletivas e a reprodugao da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades
desportivas”, bem como o direito de fiscalizagdo do aproveitamento econdmico
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das obras aos autores, intérpretes e as representagdes sindicais. Por fim, a
Constitui¢do assegura aos autores de inventos a protecao as criagoes industriais,
marcas e nomes de empresas.

Além do que dispde a Carta Magna, a legislagao brasileira possui em
seu ordenamento as Leis n° 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais - LDA), n°
9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), n® 9.456/97 (Lei de Protegao de
Cultivares - LPC) e n° 9.609/98 (Lei de Propriedade Intelectual de Programa de
Computador).

Nesse ponto, impende salientar a incidencia do principio da exaustao
de direitos, mencionado por Basso (2011, p. 04), bem como sua relagao com a
doutrina da first sale:

Dito de outra forma: o direito (o poder) de excluir outros da venda
ou distribui¢ao do produto ou servigo protegido pela propriedade
intelectual, sem autorizagao 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. [...] Isso equivale a dizer
que, além das limitagdes temporais, o controle dos direitos por
parte de seu titular sobre os objetos e servigos termina — encerra-se
(exaure-se, esgota-se) no momento em que este objeto ou servigo,
sobre o qual recai o direito de propriedade intelectual, & 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’
sao faces da mesma moeda, isto &, inseparaveis. Aquela vinculada a
perspectiva comercial / geografica (de mercado), e esta a perspectiva
legal /juridica relativa aos limites do exercicio dos direitos.

A estudiosa salienta que, para cada modalidade de propriedade
intelectual (patentes de invengdo, marcas, direitos de autor e conexos), é
possivel aplicar um conceito geografico diferente de exaustao de direitos
(nacional, internacional e regional). Assim, dentro de um mesmo territorio
podem vigorar diferentes politicas referentes a exaustao de direitos, adotadas
pelo governo de acordo com suas necessidades internas.

No que toca a exaustao nacional, a citada pesquisadora afirma que os
efeitos da exaustdao de direitos somente atingem 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 territorio nacional,
nao se podendo controlar sua revenda dentro desse espago. A exaustao
internacional de direitos, de forma contraria, trata dos produtos que, vendidos
dentro ou fora dos limites nacionais, termina com o direito do titular da
propriedade intelectual. Por fim, explica que a exaustao regional de direitos
origina-se de tratados, tendo como maior exemplo a Uniao Europeia, em que
dentro do territorio do bloco econdmico vigora a exaustao internacional de
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direitos, enquanto perante os demais paises, a venda de mercadorias é regida
pelo principio da exaustao nacional de direitos (BASSO, 2011).

3 CONCORRENCIA DESLEAL

Em que pese a Constitui¢ao Federal nao estabelecer, de forma expressa,
a existéncia de condutas que consistam em concorréncia desleal, a prote¢ao
contra essa modalidade desenha-se no artigo 170 do referido diploma legal, que
preve os principios gerais da ordem econdmica, tais como a livre concorréncia
e a defesa do consumidor (JABUR, 2007).

A partir da nog¢ao de liberdade, prevista no artigo 170 da Constitui¢ao
Federal, encontra-se a protegao a concorréencia leal, conforme esclarece Barbosa
(2003, p. 291, grifo do autor):

Quando cada concorrente entra num mercado especifico, encontra
af certos padroes de concorréncia, mais ou menos agressivos, que
vao definir sua margem de risco. Embora tais padroes possam
alterar-se com o tempo, ou conforme o lugar, ha padroes esperados
e padrbdes inaceitaveis de concorréncia. Dentro de tais padrbes,
pode-se formular uma expectativa razodvel de receita futura.

Assim, a fim de se proteger a “expectativa razoavel de um padrao de
competi¢ao” (BARBOSA, 2003, p. 293), o ordenamento juridico preve, no artigo
2° da LPI, a tutela da concorréncia desleal: “a protecao dos direitos relativos a
propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento
tecnologico e econdomico do Pais, efetua-se mediante: [...] V - repressao a
concorréncia desleal”.

Doutrinariamente, a concorréncia ilicita divide-se em duas classifica¢des:
concorréncia desleal, que é o objeto de estudo do presente trabalho; e a
ilicitude competitiva, chamada de infragao da ordem econdmica, que nao sera
abordada. Nesse sentido, os prejuizos causados pela concorrencia desleal estao
adstritos ao universo do empresario, vitima da pratica irregular, razéo pela
qual o legislador nao determinou instrumentos de repressao administrativa
a tais atos, restringindo-se aos de cunho penal e civil. Na infra¢ao da ordem
econdmica, ha a ameaga de “estruturas da economia de mercado, e, portanto,
um universo muito maior de interesses juridicamente relevantes é atingido”

(COELHO, 2009, p. 190).

No entanto, diferenciar a concorréncia leal da concorréncia desleal nao
é tarefa simples, uma vez que em ambas ha o objetivo do empresario de se
sobrepor a seus concorrentes. O que diferencia a concorréncia leal da desleal
sao os meios empregados pelo empresario para a captura da clientela: “ha
meios idoneos e meio inidoneos de ganhar consumidores, em detrimento de
concorrentes. Sera, assim, pela analise dos recursos utilizados pelo empresério,
que se podera identificar a deslealdade competitiva” (COELHO, 2009, p. 191).
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Sobre a relagao existente entre a propriedade industrial e a concorrencia
desleal, Jabur (2007, p. 346) afirma que “nao se deve, todavia, confundir
concorrencia desleal com propriedade intelectual. Pode, com efeito haver a¢ao
contra concorréncia desleal independentemente da existéncia de direito da
propriedade intelectual e vice-versa”.

Desse modo, passa-se ao estudo da concorrencia desleal no ordenamento
juridico brasileiro e internacional.

3.1 A concorréncia desleal na Convengao da Uniao de Paris para a Prote¢ao
da Propriedade Industrial

Criadas em 1883 e 1886, respectivamente, a Conveng¢do da Unidao de
Paris e a Convengao da Uniao de Berna se destacam por serem os primeiros
documentos a apresentarem um viés juridico acerca do tema concorréncia
desleal, tendo em vista que, antes delas, as convengdes visavam a fins meramente
técnicos, administrativos, politicos, econdmicos ou militares (BASSO, 2000).

Atualmente, a Convencao da Uniao de Paris (Dec.1.263/1994) —
primeiro Tratado Internacional sobre Propriedade Industrial —, em 1883, preve
o seguinte:

ARTIGO 10.°-bis
[.]

3) Deverao proibir-se especialmente:

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

2.° As falsas afirmagdes no exercicio do comércio, suscetiveis de
desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial
ou comercial de um concorrente;

3.° As indicagbes ou afirmag¢des cuja utilizagao no exercicio do
comércio seja suscetivel de induzir o piiblico em erro sobre a
natureza, modo de fabrico, caracteristicas, possibilidades de
utilizagao ou quantidade das mercadorias.

Assim, a partir desses padrdes minimos de protegao, Barbosa (2003,
p. 294) refere que, de acordo com a citada Convengao, as praticas desonestas
podem ser classificadas como atos confusorios, atos tendentes ao descrédito
e atos tendentes ao erro. No caso do Brasil, apos varias mudangas legislativas
(em relagao a matéria de propriedade industrial), atualmente vigora a Lei n°
9.279/1996 que, em seu artigo 195, disciplina as praticas de concorréncia desleal.

A seguir, a descri¢ao de aspectos basicos referentes a atos confusorios,
tendentes ao descrédito e ao erro, para melhor compreensao do assunto:
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a) atos confusorios: de acordo com Jabur (2007), atos confusorios sao
aqueles que tendem a causar confusao entre os concorrentes, no que
tange ao estabelecimento, produtos ou servigos. No mesmo sentido,
define Costa (2011, texto digital): “A confusdo caracteriza-se, em uma
analise global, por meio de praticas tendentes a captar, ilicitamente,
clientela alheia, aproveitando-se da imagem do concorrente,
mediante assemelhagao indevida”.

As condutas previstas no artigo 195 da LPI, enquadradas nessa categoria,
sao as dos incisos IV, V, VI e VIII. Importante ressaltar que a confusao pode dar-
se por meio de quaisquer sinais distintivos, nos aspectos ortograficos, fonéticos,
visuais e mediante cores similares, que, quando absorvidos pelo concorrente,
sao suscetiveis de induzir o consumidor ao erro (COSTA, 2011). Em resumo,
se verificara ato de concorréencia desleal quando o concorrente se utiliza de
sinal distintivo da propriedade imaterial de outro, causando confusao entre o
produto ou estabelecimento perante o consumidor.

b) atos tendentes ao descrédito: dizem respeito as “falsas afirmagdes
feitas com o fim de desacreditar o concorrente, seus produtos ou
servigos. Parte da doutrina refere-se a eles como atos denigratorios”
(JABUR, 2007, p. 354, grifo do autor). Nesse caso, o objetivo é a
captura da clientela do concorrente por meio da “depreciagao do
empresario rival e de seus produtos, bens ou servigos que sdao
colocados a disposi¢ao no mercado, tendo por objetivo prejudicar a
reputagdo de um concorrente ou seu negodcio” (COSTA, 2011, texto
digital).

Importante salientar que nem toda publicidade comparativa constitui
ato de concorréncia desleal; 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 (COELHO,
2009).

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

Para Barbosa (2003), inclui-se no rol de condutas tendentes ao descrédito
a prevista no inciso I do artigo 195 da LPI, que preve que comete concorréncia
desleal quem “publica, por qualquer meio, falsa afirmag¢dao, em detrimento
de concorrente, com o fim de obter vantagem”. Tal disposi¢ao 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).
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¢) atos tendentes ao erro: consistem nas “indicacbes ou alegacdes
suscetiveis de induzir o publico em erro sobre a natureza, modo de
fabricacao, caracteristicas, possibilidades de utilizagao ou quantidade
das mercadorias” (JABUR, 2007, p. 356).

Nesse caso, observam-se as condutas descritas nos incisos VII e XIII
do artigo 195 da LPI. Assim, de acordo com o inciso VII do artigo 195 da LPI,
consideram-se atos tendentes ao erro: atribuir-se recompensa ou distingao, 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
plblico os produtos que as obtiveram. Por tal razdo, os titulares das
mesmas as empregam como meio de propaganda, mencionando-
as em papéis, rotulos e involucros. Se assim ocorre, a divulgagao
de falsas recompensas como meio de propaganda constitui ato de
concorréncia desleal.

Com relagao ao inciso XIII do artigo 195 da LPI, esse doutrinador que
se verifica a impossibilidade de declarar que o produto vendido, exposto ou
oferecido a venda, ou mencionado em antincio ou papel comercial, é patenteado
quando, na realidade, ndo o é. Mais do que isso, constitui crime de concorréncia
desleal declarar que esse produto é objeto de pedido de patente ou de registro
quando nao ha sequer requerimento depositado no INPL

3.2 Requisitos para a configura¢ao da concorréncia desleal

Sobre as condutas que podem caracterizar atos de concorréncia desleal,
cumpre salientar sua classificagao em duas categorias: especifica e genérica. A
concorréencia 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 nao tipificadas (que dao ensejo ao direito de indenizagao
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 examinado 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 hipoteses fechadas, restritas, de configuracdo de
deslealdade concorrencial. Prevalecem, assim, na doutrina e na
legislacao, conceitos e nogdes ‘elasticos’, que serao aplicados
casuisticamente.
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A compreensdo dos atos que podem ser tidos como desleais depende da
analise dos requisitos para a configuragao da concorrencia desleal proposta por
Bittar (1989, p. 40):

a) desnecessidade de dolo ou de fraude, bastando a culpa do agente:

na concorréncia desleal, importa somente o ato praticado, uma vez
que o resultado (dano) advém apenas da ausencia de cuidado, o que
significa dizer que é prescindivel a verificagao da intengao (dolo) do
concorrente quando do cometimento da conduta (COSTA, 2011);

b) desnecessidade de verificagao de dano em concreto: a configuragao do ato

<)

d)

e)

de concorréencia desleal prescinde do resultado danoso. A caracterizagao
do ato como concorréncia desleal, por si so, da ensejo a agdo devida,
podendo eventuais prejuizos ser posteriormente ressarcidos, desde que
comprovado o dever de indenizar (COSTA, 2011).

necessidade de existéncia de colisdo: trata-se aqui da analise da
colisao de interesses sob dois aspectos: a do ramo de atuagao dos
concorrentes, que, segundo Jabur (2007), consiste na produgao ou
comercializagao de igual produto ou servigo; bem como a localizagao
geografica dos agentes. 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 pressupde uma analise de utilidade do bem
econdmico: havera competicao mesmo se dois produtos sejam
dissimilares, desde que, na propor¢ao 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,
o alcool e a gasolina. E necessario que a similitude objetiva seja

apreciada em face do consumidor relevante.

necessidade de existéncia de clientela: nesse ponto, importa ressaltar
que “[..] com base no interesse potencial de entrar no mercado,
é a sangao de comportamento agressivo de agente econdmico,
na iminéncia ou com o proposito de ingressar na competi¢ao”
(BARBOSA, 2003, p. 284), podendo, assim, ser punido por praticas
de concorrencia desleal o agente que ainda nao tenha entrado no
mercado (com clientela somente em potencial);

ato ou procedimento suscetivel de repreensao: diz respeito ao
cometimento de conduta que escapa do padrao de determinado
mercado em questao (JABUR, 2007) e que acaba por frustrar o
lucro minimo esperado pelo concorrente (BARBOSA, 2003, p.
294) para quem, para a apuragao da deslealdade na conduta do
agente, é necessaria a analise fatica; em que pese haver a mengao,
na Convengao da Uniao de Paris e no Acordo sobre Aspectos dos
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Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(TRIPS), de “usos honestos em matéria industrial ou comercial” e
“praticas concorrenciais honestas”, a lealdade destas condutas serdo
apuradas conforme o local, época e costumes de cada mercado.

Assim, uma vez conhecida a classificagdo e os pressupostos que
constituem os atos de concorrencia desleal, cabe analisar a importagao paralela
a fim de se apurar a (i)licitude da pratica frente aos atos de concorréncia desleal.

4 IMPORTACAO PARALELA COMO FORMA DE CONCORRENCIA

Apbds a analise feita relativa a concorréncia desleal, resta discorrer
acerca do fendmeno da importagao paralela e de sua (i)licitude. Tal discussao
da-se em razao de o ordenamento juridico prever, por um lado, a protecéao
a livre concorréncia como um principio da ordem econdmica, e, por outro, a
repreensdo as praticas de concorréncia desleal.

4.1 Conceituagao juridica do fenomeno da importagao paralela

Os direitos da propriedade intelectual sdao limitados no tempo (conforme
disposi¢ao legislativa) e no espago, frente a teoria da exaustao de direitos e a
doutrina da first sale, que limita a primeira venda o direito de controle sobre o
produto. A importagao paralela, também conhecida como comércio paralelo,
guarda relagdo com esses conceitos, uma vez que diz respeito a “produtos ou
servigos que, vendidos primeiramente fora de seu pais de origem (de fabricagao,
por exemplo), retornam a esse pais por meio de importagao — feita por outro
que nao o titular da propriedade intelectual” (BASSO, 2011, p. 10); o que quer
dizer que mesmo sendo produtos originais, a sua importagao pode violar os
direitos do titular em um determinado local geografico.

Para Adiers ([2002], texto digital), as importacdes paralelas “abrem
uma oportunidade de negocio, consistente na compra no mercado, cujo prego
é praticado em nivel inferior, para posterior venda em um outro mercado,
em que o prego esteja em um patamar superior”. Nessa linha, a importagao
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 os mesmos produtos ostentando uma
marca idéntica e os vende com um prego inferior dentro do mercado
domeéstico (ADIERS, [2002], texto digital).

Como a empresa local nao 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 pafs;
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nesse caso, os produtos possuem uma “fonte independente da empresa local”
(ADIERS, [2002], texto digital).

Pode acontecer, também, a seguinte situagao: “o titular da marca no
mercado local licencia uma terceira parte estrangeira para usar e registrar sua
marca em um pal’s estrangeiro e, este tltimo, 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 subsidiaria 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 situagao, que também pode acontecer, diz respeito:

[...] a importagao paralela pode ocorrer quando o licenciado de
uma marca é uma empresa afiliada, ou é controlada pelo titular da
marca, que € uma companhia estrangeira coligada. A importagao
paralela ocorre quando o {iltimo importa os 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 nao
sao ‘contrafeitos’, mas também a importagao paralela ndo traz consigo atestado
de que nao ha violagao da propriedade intelectual do titular do direito”, o que
quer dizer que mesmo sendo produtos originais, a sua importagao pode violar
os direitos do titular em um determinado local geografico.

4.2 Regras para importagao de bens

Por questao de clareza, o estudo das regras para a importagao de bens
sera divido em tres angulos: tratamento administrativo, aduaneiro e tributario
(Sistema Harmonizado de Designacgao e de Codificagao de Mercadorias).

O tratamento administrativo & a primeira etapa do processo de
importacao de mercadoria para o territorio brasileiro. Inicialmente, o
importador verifica, por meio do Sistema Integrado de Comércio Exterior
(SISCOMEX), a necessidade de licenciamento do produto a ser importado,
conforme disposto na Portaria n° 23, de 14 de julho de 2011, do Ministério
do Desenvolvimento, Indiistria e Comércio Exterior (MDIC). Nao havendo
necessidade de licenciamento, registra-se a Declaragao de Importagdo para dar-
se inicio ao Despacho Aduaneiro junto a Receita Federal do Brasil (RFB). Sendo
necessario licenciar a mercadoria, os 6rgaos anuentes realizardao o procedimento
e, sO entao, torna-se possivel o Desembaragco Aduaneiro (BRASIL, [entre 2014
e 2015]).

O tratamento aduaneiro, por sua vez, & o procedimento denominado
Conferéncia Aduaneira, realizada pela RFB. O objetivo é o exame documental
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e fisico da mercadoria, como, por exemplo, a quantidade, valor e cumprimento
das obrigacoes fiscais (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2014).

Por fim, o tratamento tributario diz respeito aos tributos incidentes
na importagao de mercadorias: Imposto de Importagao (II), Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), Contribuig¢ao para o PIS/PASEP e COFINS,
Adicional de Frete para a Renovagao da Marinha Mercante (AFRMM), CIDE-
Combustiveis, Imposto sobre Circulagao de Mercadorias e Servigos (ICMS)
e Taxa de Utilizagao do SISCOMEX. O calculo dos citados impostos sera
formulado de acordo com o valor aduaneiro da mercadoria estrangeira. O valor
aduaneiro é estabelecido conforme dispoe o Decreto 6.759/2009, da legislagao
brasileira (BRASIL, [entre 2014 e 2015]).

4.3 Aspectos econdmicos da importacao paralela

A abertura promovida pelo comércio paralelo condiz com a “premissa
fundamental da teoria basica do comércio paralelo internacional, que é a
‘liberalizagao das trocas’, e ambas encorajam a produg¢do mais eficiente de
produtos e servigos para o beneficio dos consumidores” (BASSO, 2011, p. 176).
Nesse caso, os bens e servigos serao disponibilizados a pregos inferiores aos
varejistas e, por consequéncia, aos consumidores.

Essa corrente, segundo a referida estudiosa, defende a ideia de
que, aléem dos ganhos promovidos ao consumidor, o titular do direito de
propriedade intelectual obteve retorno econdmico em razao de os produtos
importados paralelamente terem sido fabricados com seu consentimento.
Defende, também, a importancia do comércio paralelo para a economia dos
paises em desenvolvimento, que, por ter menores custos de produgao, atraem
investimentos estrangeiros: se impedida a importagao de produtos com custos
de fabricagdo mais baixos para paises cujos valores de venda sejam altos, nao
ha fomento da produgao no pais em desenvolvimento.

Nesse ponto, ressalta, ainda, que a importacdo paralela evita a criagao
de mercados segmentados, impedindo a atribui¢do de diferentes precos para
o mesmo produto nos diversos paises nos quais este é comercializado pelo
titular da propriedade intelectual, que, nesse caso, teria controle absoluto da
circulagao da mercadoria protegida (BASSO, 2011).

Contudo, pesquisas realizadas na fase pos-OMC demonstraram que a
importagao paralela pode causar o desequilibrio do sistema de pregos, uma vez
que os pregos estabelecidos nos diferentes paises em que a mercadoria é vendida
atende as demandas daquela populagao, permitindo, inclusive, a cobranga de
precos mais baixos em paises menos desenvolvidos. Caso contrario, “se os
bens dispostos no mercado de um pais em desenvolvimento podem seguir
livremente para os paises desenvolvidos (1o free-trade), os produtores vao frear
e evitar a cobranga de precos mais baixos nos paises mais pobres” (BASSO,
2011, p. 156).
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Essa pratica prejudica o produtor original, conforme a doutrinadora,
pois foi este quem arcou com os custos iniciais da produgao e teve seu
mercado captado. Por isso, se tal pratica for inibida, havera maiores ganhos
aos produtores e maiores investimentos em tecnologia, gerando novos bens e
servigos e, com isso, beneficiar o consumidor. Ressalta-se que os maiores pregos,
praticados pelo titular do direito, podem resultar também de investimentos em
publicidade, usufruidos pelo importador paralelo.

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

N

Ha4, ainda, outras argui¢cdes favoraveis a adogao desse principio, tais
como a manutengdo da qualidade do produto/servigo, uma vez que “produtos
importados paralelamente podem ndo ter as mesmas especificagbes que as
exigidas no mercado do pais para onde é importado” (BASSO, 2011, p. 179),
além de questdes envolvendo o transporte e a conservagao das mercadorias.

4.4 A importagao paralela frente ao principio da exaustao de direitos

Antes de se proceder a uma apreciagio mais detalhada da politica
adotada pelo Brasil e de seus desdobramentos, cumpre elucidar o significado
dos diferentes conceitos geograficos de exaustdao de direitos na pratica da
importacao paralela. Na exaustdo nacional de direitos, o direito do titular da
propriedade intelectual extingue-se ap0s a primeira venda dentro do produto/
servigo em territorio nacional, razao pela qual a importagédo paralela é proibida.
Caso o pais adote a exaustao internacional de direitos, a importagao paralela é
permitida, tendo em vista que os direitos do titular da propriedade intelectual
esgotaram-se quando da primeira venda que pode ter ocorrido fora do territorio
nacional. Se o principio for o da exaustao regional de direitos (como a Uniao
Europeia) as importagdes paralelas sao permitidas, mas somente quanto aos
produtos/servigos postos a venda dentro daquele espago geografico definido
como bloco econdmico ou Estado Regiao (BASSO, 2011).

Isso evidencia a relevancia da analise do conceito geografico do principio
da exaustdo de direitos, adotado por cada pais, a fim de se verificar a legalidade
da pratica da importagao paralela.

No ambito internacional, convém mencionar aspectos em relagao ao
Acordo TRIPS (Dec. 1.355/1994), cujo objetivo é garantir aos Estados membros
padrdes minimos de protec¢do a propriedade intelectual sem, no entanto, impor
obstaculos ao desenvolvimento do comeércio, contribuindo para a inovagao
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tecnologica. Referido Acordo trata da protecdo as diferentes modalidades de
propriedade intelectual de forma individualizada.

Em relagdo as marcas o Acordo TRIPS, em seu artigo 16.1, atribui um
nivel de prote¢ao minimo para as marcas comerciais, com a adogao do regime
de exaustdo internacional, uma vez que, em sua redagao, reconhece que:

16.1 O titular de marca registrada gozara do direito exclusivo de
impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operagdes
comerciais sinais idénticos ou similares para bens ou servigos que
sejam identicos ou similares aqueles para os quais a marca esta
registrada, quando esse uso possa resultar em confusdo. No caso
de utilizagdo de um sinal idéentico para bens e servigos identicos
presumir-se-a uma possibilidade de confusao. Os direitos descritos
acima nao prejudicardo quaisquer direitos prévios existentes, nem
afetardo a possibilidade de os Membros reconhecerem direitos
baseados no uso.

Logo, o titular dos direitos marcarios pode impedir que se concretize
confusdo no caso da utilizagao de sinais identicos usados para produtos/
servigos identicos. Afastada a possibilidade de confusdo, a importagao paralela
é permitida pelo Acordo TRIPS (BASSO, 2011).

Quanto as patentes: o artigo 28.1 do Acordo TRIPS determina que,
tanto o produto, quanto o processo objeto de patente, pode ter a sua utilizagao,
colocagao a venda, venda, importagao ou produgao (no caso de produto
patenteado), impedida pelo titular do direito. No entanto, o artigo faz a ressalva
de que é também aplicavel o artigo 6° do mesmo acordo, que concede liberdade
aos Estados-membros de determinar suas proprias regras internas quanto
ao tema; por esse motivo, Basso (2011, p. 31) entende que o artigo 28.1 deixa
aos estados-membros a faculdade de seguir o regime de exaustdao 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 [...] ndao esta sujeito a um standard minimo fixado pelo
TRIPS”.

Aos desenhos industriais a protegao da modalidade de desenhos
industriais é assegurada pelo artigo 26 do TRIPS. O titular dessa modalidade
de propriedade intelectual possui o direito de impedir que terceiros pratiquem
atos que tenham por fim a obten¢ao de lucro (criar, vender ou importar) por
meio de desenho protegido. No entanto, a referida regra admite exce¢ao desde
que nao haja prejuizo injustificado do legitimo interesse do titular do desenho.
Basso (2011) entende que o dispositivo concede protegao suficiente podendo
inferir-se que o principio adotado pelo Acordo TRIPS em relagao ao desenho
industrial é o da exaustao nacional de direitos; lembrando, entretanto, da
aplicabilidade do artigo 6° do mesmo acordo.
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Quanto aos desenhos industriais, é importante salientar que,
diversamente do que ocorre com as marcas e patentes, o direito de impedir
terceiros de usar, vender ou outro aspecto afim nao é um direito exclusivo
do titular do desenho industrial. Desse modo, o TRIPS permite “a prote¢ao
também no ambito da concorréencia desleal, que nao supde a exclusividade.
Isso porque a protegao ao titular do desenho industrial esta vinculada aos atos
realizados com fins comerciais sem seu consentimento” (BASSO, 2011, p. 33).

Por fim, em relagdo aos direitos de autor e conexos, o artigo 13 do Acordo
TRIPS preve que os membros restringirao as limitagoes aos direitos exclusivos
a determinados casos especiais, que nao conflitem com a exploragao normal da
obra e nao prejudiquem injustificadamente os interesses legitimos do titular do
direito, criando-se a Regra dos Trés Passos (three-step-test):

[...] bastaria a alegac¢do do “Teste dos Trés Passos’, isto é: (i) de que a
importagao paralela ndo se trata de um ‘caso especial’, (ii) de que o
bem importado paralelamente ira conflitar com a exploragao normal
de sua obra e (iii) trard prejuizos, injustificados, aos interesses
legitimos do titular do direito. A regra exige que os 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).

Em que pese verificar-se no cenario mundial a existencia de legislacao
que discipline o tema da propriedade intelectual, constata-se que nao ha
uniformidade no entendimento doutrinario acerca da legalidade da importagao
paralela, frente ao que dispoe o Acordo TRIPS acerca da adogao de regimes de
exaustao de direitos para as diferentes modalidades de propriedade intelectual.

4.5 As praticas de concorréncia desleal e a importagao paralela no Brasil

A legislagao disciplina a abrangéncia dos direitos da propriedade
intelectual que se restringe, em regra, a exaustao nacional de direitos, na qual
é considerada ilicita a importagao 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.

N

No tocante a marca a adogao do principio da exaustao nacional de
direitos & prevista no artigo 132, I1I, da LP]I, o direito brasileiro adota o regime
da exaustao nacional de direitos: “Art. 132. O titular da marca nao podera: [...]
III - impedir a livre circulagdo de produto colocado no mercado interno, por
si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3° e
4° do art. 68 [...]”. Pode-se afirmar que o titular do direito marcario somente
sofrera as limita¢des previstas no artigo 132, III, da LPI, caso sejam verificados
os requisitos: (a) colocagao do produto no mercado interno; (b) colocagao do
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produto no mercado interno pelo titular da marca ou com seu consentimento e
(c) consentimento inequivoco. Assim, ausente qualquer um desses requisitos, o
titular da marca nao tem seus direitos limitados, podendo impedir o comércio
paralelo de seu produto (BASSO, 2011).

Nesse sentido, ha decisdes jurisprudenciais, destacando-se uma delas
oriunda do Superior Tribunal de Justi¢a, publicada em 2012:

DIREITO MARCARIO. RECURSOS ESPECIAIS. MARCA.
BEM IMATERIAL COMPONENTE DO ESTABELECIMENTO.
USO SEM A ANUENCIA DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE.
CONCORRENCIA  DESLEAL. RECONHECI-MENTO DA
VIOLACAO 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. [...]

4. As importagdes 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 nio haver
autorizagio, pela titular da marca, para a importacio dos produtos, o
artigo 132, inciso 111, da Lei 9.279/96, niio socorre a recorrente. [...] (REsp
1207952/ AM, Quarta Turma, Superior Tribunal de Justica, Rel. Min.
Luis Felipe Salomao; julgado em 23 ago. 2011, publicado em 01 fev.

2012) (grifou-se).

Por sua vez, Adiers ([2002], texto digital) explica que “a importacao
paralela, especialmente quando ela ocorre em viola¢gao a um sistema de
distribui¢ao exclusiva ou seletiva, pode ser banida justificando-se através dos
critérios que regem a repressao a Concorréncia Desleal”. Portanto, entende-
se que seja 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.

Para Lotze (2007), esse consentimento poderéd se dar de forma tacita,
sendo tal entendimento do Superior Tribunal de Justiga:

A importagao paralela de produtos originais, sem consentimento do
titular da marca, é proibida, conforme dispde o artigo 132, inciso
III, da Lei 9.279/96. No entanto, a falta de oposi¢ao do dono da
marca, por longo periodo, pode caracterizar consentimento tacito
e legitimar as importagdes realizadas (BRASIL, 2013, texto digital).

Além dos casos de consentimento do titular do direito, a leitura dos

artigos 132 e 68, §§ 3° e 4° da LPI, permite concluir que, havendo a concessao
de licenga compulsoria, a importagao paralela é permitida. Entretanto, ainda
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que seja concedida licenga compulsoria a outro produtor em razao de abuso de
poder econdmico do titular, esse licenciado somente pode importar o produto
protegido caso tenha sido este colocado no mercado pelo titular originario do
direito de propriedade intelectual (ou com seu consentimento).

No caso das patentes, a protecéo é disciplinada nos artigos 42 e 43 da Lei
n® 9.279/1996. Da leitura da lei, conclui-se que o titular do direito patenteario
pode impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, vender
etc., o produto objeto da patente, bem como o processo ou produto obtido
diretamente por processo patenteado, 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 prote¢ao no
territorio nacional, uma vez que o artigo 109, § tinico, da LPI determina que
“aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposi¢oes
do art. 42 e dos incisos I, Il e IV do art. 43”. Vale lembrar o que preconizam os
incisos I, Il e IV do artigo 43 da citada legislagao:

Art. 43. O disposto no artigo anterior nao se aplica: I - aos atos
praticados por terceiros nao autorizados, em carater privado e sem
finalidade comercial, desde que nao acarretem prejuizo ao interesse
econdmico do titular da patente; I - aos atos praticados por terceiros
nao autorizados, com finalidade experimental, relacionados a
estudos ou pesquisas cientificas ou tecnologicas; [...] 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.

Ja a protecao direitos de autor e conexos & prevista no artigo 46, VIII, da
LDA, podendo-se depreender de sua leitura que a legislagdo brasileira adota
a logica internacional (Teste dos Trés Passos) para assegurar os interesses
econdmicos dos titulares dos direitos autorais, naquilo que diz respeito a
reprodugdo literal de obra, quanto a sua adaptagao. Da leitura desse artigo é
possivel extrair a presenga dos tres requisitos limitadores a ofensa a direitos
autorais: (a) a reprodugao em si ndo seja o objetivo principal da obra nova; (b)
que ndo prejudique a exploragao normal da obra reproduzida e (c) que nao
cause prejuizo injustificado aos legitimos interesses dos autores. Assim, se for
verificada, no caso concreto, a presencga desses trés requisitos na importagéo,
ela sera considerada licita (BASSO, 2011).

Sobre a relagao entre o comércio paralelo e a concorréncia desleal, cabe
mencionar o que ensina Basso (2011, p. 192):

Parece haver intima relagao entre a pratica de concorréncia desleal
com o abuso de direito incluso nas importacdes paralelas. Daf por
que se entende a pratica abusiva como um ato de ‘nao direito’ — de
agir/atuar/comportar-se no comércio sem a devida competéncia
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ou expertise, abrigado no agir indevido, incorreto, desleal, nao
autorizado pelo titular do bem —, a quem é conferido o direito de
querer ou nao ver o seu produto marcado destinado a consumidores
de outro pafs, que demandam outras exigéncias. O agir ‘sem direito’,
ou a conduta baseada em um ‘nao direito’, traz prejuizos efetivos ao
titular do direito que nao autorizou a pratica do ato. No que diz
respeito a propriedade intelectual, esses prejuizos, na maioria das
vezes, sao incalculaveis porque nao apenas tém reflexos concretos
no uso correto do bem objeto de protecdo, como, na maioria das
vezes (de dificilima apuragao contabil) no nome comercial, na
depreciagao da marca e na reputagao profissional. Prejuizos que
podem advir de agdes interpostas por terceiros que nao tém relagao
direta com o titular do direito (ou seu licenciado) e que adquiriram
o produto ou servigo do infrator.

Vista de um modo simples, a importagdo paralela em paises que
adotam o principio da exaustao nacional de direitos (como &é o caso do Brasil),
é 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 ardua tarefa para os Estados vem sendo compatibilizar aliberdade
do comércio internacional, preconizada pelo GATT, com o carater
restritivo da propriedade industrial. A criteriosa ponderagao dos
principios e valores positivados nos diferentes diplomas legais
existentes em cada Estado, que protegem a Propriedade Industrial,
a Concorréencia e o Consumidor, conduzirao a adequada solugao da
polémica questao das importagdes paralelas, que devem ser sempre
avaliadas de acordo com o peculiar contexto de cada caso concreto.

Muito embora o tema seja controvertido, sua compreensao é de
extrema importancia, pois essa pratica vem se tornando cada vez mais
comum e apresenta interferencia nos direitos de propriedade intelectual, nos
principios do livre-comércio e na defesa do consumidor, (constitucionalmente
assegurado), merecendo, assim, grande atencao.

5 CONCLUSAO

A pesquisa bibliografica, documental e jurisprudencial revelou que a
legislagao brasileira recepcionou o principio da exaustao nacional de direitos,
cuja interpretagao estabelece que, em regra, a importacdo paralela é vedada.
No entanto, vem sendo aceita como pratica licita a importacao paralela nos
casos de licenca compulsodria ou desde que consentida, ainda que de forma
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tacita, pelo titular da marca. No tocante a protecao patentearia e ao desenho
industrial, a legislagdo nacional preve a licitude da importagao, desde que
sem fins lucrativos. Quanto aos direitos de autor, ficou demonstrado que
deve ser observada a Regra dos Trés Passos para se determinar a (i)licitude
da importagao paralela no caso concreto, uma vez que tal regra foi criada na
Convengao da Uniao de Berna e ampliada no Acordo TRIPS/OMC, tratados
internacionais ratificados pelo Brasil.

Desse modo, percebe-se a hipotese inicial para o problema investigado
neste texto restou parcialmente verdadeira, tendo em vista que o principio
da exaustao de direitos nacional é previsto na legislagao brasileira, havendo,
contudo, relativizagdes, como o consentimento (inclusive de forma tacita) do
titular da marca. Assim, ao tempo em que protege a propriedade intelectual,
o ordenamento juridico respeita o principio da livre concorréncia, ambos
previstos na Constitui¢ao Federal.
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