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RESUMO

O objetivo deste estudo é refletir sobre a importacdo paralela no contexto de globalizacéo
comercial & luz da jurisprudéncia. Para tanto, parte-se da analise de caso recente e se faz uma
interpretacdo sistematica. Desta forma, propomos que o tema deve ser analisado diante da
realidade da industria e da necessidade de se assegurar os estimulos adequados a pesquisa e ao
desenvolvimento.
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ABSTRACT

This study has the objective to reflect on parallel import in the context of commercial
globalization in the light of the case law. For this purpose, we start from the analysis of a recent
case within a systematic interpretation. In this way, we propose that the topic should be
analyzed based on the reality of the industry and the need to ensure appropriate incentives for
research and development.
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INTRODUCAO

O presente estudo foi realizado tendo por provocacdo a situacdo que se encontra a
protecdo juridica das importacGes paralelas no Brasil.

Nesse contexto, vale destacar que o tema nao é recente do ponto de vista da analise
juridica. Entretanto, apesar da Lei de Propriedade Industrial (LPI) ter trazido alguma margem
de seguranca no final da década de 90, ainda hoje os tribunais nacionais ndo possuem uma
compreensdo unissona sobre este tema, o que tem resultado em decisdes que caminham de
maneira opostas.

Considerando que o tema tem ganhado maior importancia, devido a diversificacdo dos
canais de comércio, a intencdo do presente estudo nédo é explorar todos os aspectos decorrentes
das importacdes paralelas, mas adentrar nas decisdes recentes do STJ e, mais especificamente,
em um caso que envolve uma das industrias mais importantes da atualidade: a industria da
moda.

Desta forma, neste estudo faremos uma breve introducdo sobre o que é a importacao
paralela, considerando os problemas juridicos identificados a luz da LPI e da defesa da
concorréncia. Os elementos trazidos nos primeiros capitulos ajudardo a compreender melhor
0s aspectos da decisdo do Superior Tribunal de Justica no caso “Diesel” (STJ, REsp n.
1.323.401, DJ 06.05.2016) que ganhou destaque na midia recentemente (BARCELO, 2017).

Ainda que a importacdo paralela ndo seja um tema novo enfrentado no judiciério, €
curioso notar que as decisGes ndo costumam adentrar, em sua grande maioria, na possibilidade
de descrenca na qualidade do produto, que ingressa de modo paralelo, pelo consumidor -
hipossuficiente nesta relagéo.

De mesmo modo, pretende-se demostrar que a conducdo do tema pelo judiciario, de
modo precario, ou incompleto, pode motivar a reducéo do investimento nas industrias afetadas,
assim como pode favorecer o comportamento parasitario que é nocivo para 0 ambiente
comercial como um todo.

Portanto, diante de um cenario marcado por incertezas, ainda que ndo haja

comprovagdo de contrafacio!, o presente estudo pretende apontar para a necessidade de

L A contrafacdo pode ser conceituada como ato de falsificar, reproduzir ou imitar fraudulentamente um bem
pertencente a outrem, comercializando-o sem autorizacdo, em clara usurpacéo de direito alheio.
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parametros mais claros no bojo das decis6es, explorando aspectos ainda silenciados, em busca

de maior seguranca juridica sobre o tema cuja prética afeta diversos mercados.

1. IMPORTACAO PARALELA: CONCEITUTACAO, VANTAGENS E
DESVANTAGENS

Para uma compreensao ampla sobre o tema é importante primeiro compreender o que
é a importacdo paralela. Do ponto de vista conceitual, parte-se da ideia geral de que o comércio
paralelo geralmente é uma acdo de agentes econdmicos independentes. Estes agentes
econémicos, por meio de diversas formas, importam produtos que possuem a mesma marca de
produtos ja oferecidos no mercado domeéstico.

A figura abaixo ilustra a situacéo que ocorre na importacéo paralela:

\l/— INOVADOR l

DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR
DOMESTICO INTERNACIONAL
l :
1
1
1
1
1
1
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1
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Canal de distribuicdo autorizada

m-------------2>  Importacdo Paralela
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Entretanto, como vemos na ilustracdo acima, o problema inicia-se quando os produtos
ofertados no mercado domeéstico (via acordos de exclusividade, ou acordos de representacao,
por exemplo) sdo colocados pelos produtores nacionais ou pelos representantes da marca, sendo
que estes se responsabilizam, também, pelas eventuais questdes decorrentes do pds-venda de
acordo com o Codigo de Defesa da Consumidor.

As importacOes paralelas ocorrem por uma outra via, ja que 0S agentes sdo
independentes, isto é, ndo tem ligacdo direta com os produtores ou representantes. Geralmente
os importadores paralelos buscam colocar no mercado esses produtos com diferencas de pregos.

O grande imbroglio que surge reside no fato de que a comercializagcdo paralela é
realizada, geralmente, sem violar as regras de comércio internacional. No entanto, as praticas
de comércio paralelo também ocorrem sem a autorizagdo direta do fabricante ou do
representante da marca. Assim, surge o problema ¢ a origem do termo “paralelo”: muitas vezes
passa a ocorrer uma concorréncia intramarca que envolve bens que ja dispdem de alguma
distribuicéo oficial no pais a que se destinam.

Ora, mas isto é legal ou ilegal? Em sendo uma conduta permitida, como os produtores
podem se proteger se do ponto de vista do comércio ela ndo é vedada? E mais: no caso de
necessidade de reparacdo, decorrente de defeito do produto?, a quem é atribuida a
responsabilidade do pds-venda?

Veja-se, entdo, que o problema ndo reside apenas nas diferencas de pregos entre as
mercadorias oficialmente distribuidas em um pais e aquelas provenientes de importacdo
paralela, muito menos da mera concorréncia entre o produto paralelo e aquele comercializado
por meio das representantes das marcas internacionais.

De fato, ao fazermos uma anélise mais profunda das importagdes paralelas emergem
outros aspectos sensiveis. Nesse sentido, ndo podemos nos esquecer dos custos com 0S
representantes legalmente autorizados das marcas, tais como: i. divulgacdo comercial do
produto, ii. os dispéndios relacionados a assisténcia técnica (desde um simples reparo até a
troca do produto, sendo que muitos possuem garantia), iii. manutencdo pds-venda, iv.
treinamento de vendedores, v. pagamento de royalties, vi. investimentos em pesquisa e

desenvolvimento (P&D).

2 O termo defeito é adotado no presente artigo de forma a abranger tanto o préoprio conceito de defeito (81° do
artigo 12 do Cédigo de Defesa do Consumidor — auséncia de seguranga) quanto o conceito de vicio (artigo 18 cc
artigo 19 do Cédigo de Defesa do Consumidor) que podem ser depreendidos do Codigo de Defesa do Consumidor.
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E exatamente da necessidade de garantia de parte ou até de outros aspectos
mencionados, principalmente daqueles pautados na pesquisa e desenvolvimento, como também
0s custos de producdo, que decorre a protecdo conferida aos bens industriais. Assim, para o
titular do produto emerge o direito de protecdo do bem.

No contexto brasileiro, é a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) que busca
trazer parametros em seu artigo 132, inciso 111, ao estabelecer que o titular da marca nao pode
“impedir a livre circulagdo de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com
seu consentimento”.

Segundo Basso (2009a, p. 177-178), este regramento introduziu no sistema brasileiro
0 conceito de exaustdo dos direitos em nivel nacional, em que ap6s a primeira venda de
determinado produto no mercado nacional o direito do titular sobre a marca se exaure, ndo
podendo mais ser invocado o direito de exclusividade para, de alguma forma, impedir as vendas
ulteriores.

Para a autora, as condi¢des previstas no artigo 132, Ill, da LPI sdo objetivas: a) o
mercado em questdo é o nacional; b) o produto deve ser colocado no mercado nacional pelo
titular da marca ou com o seu consentimento; ¢) o consentimento deve ser claro e inequivoco.
Portanto, a auséncia de um desses requisitos da ao titular do bem o direito de buscar a defesa
de seu produto, evidenciando-se evitar que “a venda ou importagdes paralelas atentem contra a
unicidade, consisténcia e reputagdo de seu bem imaterial” (Id., Ibid).

Entretanto, ha outra corrente, ao interpretar o mencionado dispositivo, que defende
gue a venda, no exterior, pelo titular da marca a terceira pessoa ja exaure o seu direito de
impedir que o comprador revenda o produto, direta ou indiretamente, para agente econémico
situado no Brasil.

A interpretacdo neste caso seria a de Forgioni que defende que “o ato de alienagdo
ocorrido no exterior é, incontestavelmente, a autorizacdo a que se refere este o artigo 132, Ill,
da Lei de Propriedade Industrial”. (2009, p. 218). De certo, aqueles que se filiam a esta
compreensdo evocam a “doutrina da primeira venda” (first sale) ao defender que o
consentimento extrapola fronteiras e ocorre a partir do momento em que é realizada a primeira
venda, ndo importando o pais em que ocorreu a negociacdo (principio da exaustdo
internacional).

Assim, para Forgioni, a autorizacdo do detentor da marca é presumida a partir da

realizacdo da primeira venda no exterior, podendo o produto ser internalizado e vendido no
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Brasil. Em outras palavras, para esta corrente, o sistema juridico opta pela admissdo das
importagdes paralelas.

A interpretacdo do dispositivo legal leva ao cenario internacional ilustrado abaixo
(VOERMAN, 2014):

Parallel Imports

MNational/regional exhaustion [l Intemational Exhaustion Hus. hybrid

Nesse passo, a conceituacdo doutrinaria da importacao paralela pode ser compreendida
juntamente com o tema da exaustdo de direito que, para além da restri¢do dos direitos referentes
a propriedade intelectual, traz consequéncias afetas ao direito concorrencial. Isto porque, 0
principio da exaustdao possui como finalidade o equilibrio entre o direito do titular do bem e os
interesses do mercado e dos consumidores.

Ora, pode ser verificado que a LPI® ndo esclarece se o consentimento exigido deve ser
expresso ou tacito, bem como néo é clara quanto a extensdo geogréafica dos efeitos da exaustéo,
0 que, sem davida, d& margem para interpretacdes divergentes, e que merecem um olhar critico
acurado.

Uma questéo fortemente ligada a esta compreenséo diz respeito a possibilidade de que
os importadores paralelos invadam determinado mercado, impondo-se, de forma a dominé-lo.

Assim, a participacao de agentes econdmicos que possuem autorizagao para importar e vender

3 Art. 132. O titular da marca ndo podera:

[...]

Il - impedir a livre circulacdo de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu
consentimento, ressalvado o disposto nos 8§ 3° e 4° do art. 68.
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determinado produto no Brasil passaria a ser reduzida. Destarte, abre-se uma senda onde 0s
produtos importados pelos agentes autorizados competem internamente com 0s produtos
oriundos da importacdo paralela.

Basso (2009b, p. 201-221), ao analisar os custos e beneficios da importacdo paralela
para 0 comeércio e desenvolvimento (dimensdo econdmica e social) apresenta os argumentos
favoraveis e contrarios a importacdo paralela.

Dentre os argumentos favoraveis destacam-se: criacdo de obstaculos a segmentacéao
de mercados; produtos e servicos disponibilizados por precos mais baixos com beneficios para
0s consumidores; restricdo a discriminacdo geogréafica de precos (isto €, 0 mercado aberto a
importacdo paralela tende a limitar a diferenciacao do preco dos produtores em um determinado
mercado); protegdo do consumidor diante de eventuais abusos de precos; aumento da
concorréncia no mercado interno.

Ja os argumentos contrarios a importacdo paralela estdo relacionados a manutencédo da
consisténcia e da qualidade do produto ou servico (manutencdo da qualidade do produto pelo
detentor do bem, posto que produtos importados paralelamente podem n&o ter as mesmas
especificacOes, podem ser modificados, podem nédo ser embalados de maneira adequada quando
do transporte, bem como podem ser conservados em locais inapropriados e de forma
inadequada); aos servicos de assisténcia e manutencdo pds-venda (0s produtores investem
nestes servicos para garantir a qualidade dos produtos e servicos, garantindo também bom
atendimento, troca e reparos de qualidade)?; a descoberta de copia ilicita; aos investimentos
realizados pelo titular do bem ou servicos se torna seriamente ameacado (investimento em
pesquisa e desenvolvimento e na manutencgdo da qualidade)®. (Basso, 2009b, p. 201-221)

Com efeito, da analise dos dois posicionamentos apresentados e dos pontos favoraveis
e contrarios a importacdo paralela, verifica-se que de um lado se destaca o fundamento de
incentivo & competicdo na medida em que a concorréncia se torna salutar. De outro lado, ha a
identificacdo de instabilidade que determinado mercado pode vir a sofrer. As diferentes
compreensdes e interpretacdes apontadas trazem, em verdade, uma relacdo ténue entre a préatica
da concorréncia desleal com o abuso de direito nas importacfes paralelas e o direito a livre

concorréncia.

4 Os importadores paralelos, em sua grande parcela, podem néo garantir esses beneficios ao consumidor.

5O retorno do investimento pode ser reduzido pela pratica da importagdo paralela, prejudicando os consumidores,
posto que diminuem as escolhas e possibilidade e acarretam na reducdo dos investimentos em inovacao. Este é o
posicionamento dos autores deste artigo.
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Diante desse quadro de interpretacGes e fundamentacdes divergentes, compreendemos
gue necessariamente deve ocorrer uma analise sistematica, de forma a trazer concretude a uma
andlise da realidade da industria e da necessidade de se assegurar os estimulos adequados a

pesquisa e ao desenvolvimento.

2. O PROBLEMA IDENTIFICADO A LUZ DA LPI E DA DEFESA DA
CONCORRENCIA

As importacGes paralelas, como visto acima, podem ser consideradas como uma via
de méo dupla: ao mesmo tempo podem incentivar a competicdo, dentro do mercado de um pais,
também podem, por outro lado, promover a instabilidade no mercado. Os efeitos deletérios ndo
sdo despreziveis, ja que se tratam de consequéncias que geram a reducdo do incentivo aos
investimentos em inovacdo. Esse cenario, sem duvida alguma, tem como efeito potencial a
reducdo do desenvolvimento (Sen, 2010; Schumpeter, 1934).

A diferenca de atuacdo daqueles que séo os representantes das marcas e daqueles que
sdo os importadores paralelos tem promovido varias discussdes, no campo doutrinario e
jurisprudencial, especialmente no que diz respeito aos efeitos liquidos sobre o bem-estar social®.
Ou seja, ha razoabilidade nessa conduta? Faz sentido a permissdo indiscriminada desta pratica
no comércio internacional?

Existem na doutrina nacional alguns defensores da liberagdo das importagdes
paralelas. Estes, de forma bastante discutivel, entendem haver efeitos positivos sobre o
ambiente concorrencial, o que traria beneficios aos consumidores, ao possibilitar precos de
revenda mais baixos.

Contudo, entendemos que esse pensamento deixa de lado a importancia em se proteger

0 produtor e os efeitos diretos em P&D ao apenas entender que as importacOes paralelas

6 O conceito de bem-estar alude a ideia de qualidade de vida, e remete as condigBes sociais e econdmicas
necessarias para o desenvolvimento pleno do individuo no seio da sociedade. Do ponto de vista do Direito,
relaciona-se com a provisdo estatal dos direitos de segunda geragéo — direitos sociais, econdmicos e culturais, que
visam conferir uma igualdade material ao individuo (BULOS, 2012, p. 525), prestados por um setor tipico do
Estado moderno, conhecido como Estado de Bem-Estar Social (KAUFMANN, 2001, p. 21). No Brasil, o bem-
estar, junto com a justica social, constitui objetivo da Ordem Social, conforme preconiza o Art. 193, da Carta
Magna, penetrando as esferas relativas a educacdo, a cultura, a familia, ao trabalho, a habitacdo, ao esporte, a
seguridade social (satde, previdéncia e assisténcia social), ao meio ambiente, a crianca e ao adolescente, ao idoso,
a ciéncia, aos indios e a comunicacdo social.
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restringiriam um suposto exercicio de um potencial poder de mercado’ por parte dos
representantes oficiais de marcas. Alinhada a essa vertente encontramos Forgioni que entende
que as importacoes paralelas teriam papel “primordial para a preservacdo da concorréncia e,
consequentemente, para a coibicdo de abusos que poderiam ser perpetrados tanto pelos
distribuidores quanto pelos fabricantes” (2007, p. 223).

Nesse sentido, ndo seria razoavel avaliar os custos que os representantes de marcas
incorrem e que ndo existem para os importadores paralelos? Ou, no mesmo contexto, seria
adequado ignorar esses custos adicionais dos quais os importadores paralelos se isentam?

Ainda gue possamos partir de um posicionamento liberal, a diferenca de precos ndo
parece ser motivo suficiente e adequado para a defesa deste posicionamento.® Isto porque, ao
se alegar que o comércio paralelo € bom, no sentido de se evitar um potencial abuso, olvida-se
que os importadores paralelos passam a ter vantagens competitivas em relacdo aos
representantes de marcas. Como bons exemplos podemos citar que os importadores paralelos
ndo precisam anuir com a politica empresarial da empresa, ou com 0S COMPromissos
relacionados ao pds-venda de assisténcia ao consumidor.

Como natural consequéncia, os importadores passam a ter um lucro maior, a0 menos
potencialmente, devido a alternativa mais barata, que num contexto mais amplo, acaba por
desestimular pesquisas em P&D e o ambiente empresarial como um todo.

Trata-se, in casu, de um tipico cenario conhecido como o “efeito carona” (free-
riding®): situagdo na qual um agente econdmico “pega carona” em algum produto, servico ou

atividade decorrente do investimento de outro agente econémico, sem, contudo, pagar ou

" Poder de mercado é compreendido como um poder suficientemente grande de um agente econdmico a ponto de
conseguir agir de forma independente no mercado, de modo a ndo se preocupar com 0s comportamentos de outros
agentes. (GABAN; DOMINGUES, 2016, p. 112).

8 Ao analisar a abertura da importacdo paralela realizada pelos Estados Unidos apds a criagdo da OMC, BASSO
(2009a, p. 182 e ss) identifica que “a entrada de produtos iguais a pregos reduzidos acaba desfavorecendo o
produtor doméstico que arcou com investimentos para firmar seu mercado, registrar seus produtos, etc. O
importador paralelo, ademais de gerar uma competi¢éo intramarcas, extremamente desfavoravel, acaba corroendo
e captando seu mercado sem arcar com 0s custos iniciais para a protecdo dos direitos de propriedade intelectual,
ndo se tratando, portanto, de concorrente considerado juridica e economicamente caracterizado, pois ndo criou
eficiéncia, tampouco investimentos hdbeis para concorrer com um produto protegido no territério americano”.

% Segundo o Professor Calixto Saloméo Filho, ao expor que a protecdo a invengéo industrial auxilia o estimulo
criativo, conceitua o free-riding ou free-rider como “aproveitamento por parte daquele que ndo investiu na
pesquisa dos resultados dela advindos” (2006, p. 14.). No mesmo sentido, FORGIONI (2009, p. 223) explica que
o “fenémeno do free rider ocorre quando um adquirente recebe, sem qualquer custo, indicagdes ou servigos de um
distribuidor [...], mas compra, por preco inferior, 0 bem desejado de outro que ndo lhe proporciona iguais
facilidades”, sendo este fato possivel porque o segundo distribuidor ndo incorre nos mesmos custos do primeiro
distribuidor. Segundo o Dicionario de Cambridge free ride é “an opportunity or advantage that someone gets
without having done anything to deserve it” (Cambridge Dictionary. <http://dictionary.cambridge.org/pt/>.
Acesso em 12 de agosto de 2017).

[ONoe)

Rev. de Direito, Inovagdo, Propriedade Intelectual e Concorréncia| e-ISSN: 2526-0014| Maranhdo | v.3 | n.2 | p.22-39 |
Jul/Dez. 2017.

30



L3

Juliana Oliveira Domingues e Aluisio de Freitas Miele

investir qualquer valor. Essa acdo gera a diminuicdo do incentivo para se manter alguns
investimentos o que, em casos mais dramaticos, pode ter como resultado a saida do servigo ou
do produto anteriormente oferecido no pais.

Portanto, um dos elementos que provocou o presente estudo foi justamente a
preocupacdo com a potencial reducao de investimentos que, em uma reacdao em cadeia, impacta
diretamente no desenvolvimento industrial de determinado setor, o que também traz
externalidade negativas na qualidade dos produtos e servi¢os ofertados aos consumidores.
Identifica-se, inevitavelmente, um risco ao bem-estar social.

Assim, parece ser equivocado o raciocinio de que, com base em precos possivelmente
menores, as importacdes paralelas tendem a beneficiar os consumidores e, entdo, por isso
devem ser permitidas. Do ponto de vista do direito econdmico e propriamente do direito
antitruste (também chamado de direito concorrencial) ndo merece prosperar essa compreensao
até mesmo porque cada mercado possuiu caracteristicas essenciais que diferem seus produtos
e/ou servicos. Como exemplo temos o fato de que ndo séo todos os tipos de mercado nos quais
identificaremos a existéncia de posicdo dominante®®, assim como n&o é possivel verificar em
todos os mercados os fatores de incentivo ao investimento em inovagao.

Numa visdo estrita, se as empresas de um determinado mercado sdo estimuladas a
investir, em razdo de uma suposta competicdo intramarca, isto €, numa situacdo decorrente de
um cendrio no qual o simples aumento do volume de negdcios, envolvendo a mesma marca,
representa ganhos ao fabricante, entdo as importacdes paralelas poderiam cumprir um papel
importante na estrutura do setor. Ou seja, nessa situacdo hipotética, descrita aqui, as

importacdes paralelas gerariam alguns ganhos ao bem-estar social.

10 Posigdo dominante é “uma construgdo juridica que vai indicar a linha ténue que separa um poder de mercado
aceitavel daquele que pode prejudicar a concorréncia. [...] Em verdade, a existéncia de uma posi¢do dominante é
comprovada utilizando-se diversos fatores, dos quais nenhum é decisivo por si s6, mas, sim, adquirem robustez
quando combinados. O principal fator utilizado para estabelecer dominio é o market share da empresa em
referéncia. Assim, diante de uma participacdo elevada no mercado relevante analisado, a crenca na possibilidade
de existéncia de poder de mercado é mais consistente, 0 que permite o0 avango na andlise para se verificar se é dado
ao agente, detentor de elevada participacdo de mercado, atuar de forma independente e indiferente no mercado em
analise”. (GABAN; DOMINGUES, 2016. p. 112-115.). Salomé&o Filho (2003. p. 121-122.) compreende que
havera dominacéo de mercado todas as vezes que o consumidor tiver seu direito de escolha reduzido (limitagao
da concorréncia em seu sentido institucional). Defende o autor que esta limitagdo ocorrera quando “houver risco
de exclusdo de concorrente ou de colusdo [acordos entre concorrentes, joint ventures, associacdo entre empresas]
ente concorrentes que possa ter impacto sobre o mercado, limitando a escolha do consumidor”. HAWK (1990, p.
788-789) traz a diferenca entre posigdo dominante e poder de mercado e afirma que ambas sdo “legal constructs
based on policy considerations which suggest where the line should be drawn between acceptable market power
and suspect monopoly power”.

[ONoe)

Rev. de Direito, Inovagdo, Propriedade Intelectual e Concorréncia| e-ISSN: 2526-0014| Maranhdo | v.3 | n.2 | p.22-39 |
Jul/Dez. 2017.

31



3

A\ 74

IMPORTAGAO PARALELA E O “CASO DIESEL”: UMA CARONA PERIGOSA PARA A CONCORRENCIA
DESLEAL

Entretanto, em um cenario no qual empresas de um determinado mercado apenas séo
motivadas a investir em inovacdo devido a competicdo intermarcas, parece ser evidente que as
importacOes paralelas ndo deveriam prosperar pelo efeito carona, considerando que ndo ha
compartilhamento de beneficios com os consumidores.

Nesse sentido, os estudos de Valletti e Szymanski (2006) e de Malueg e Schwartz
(1994) abordam bem o tema, uma vez que defendem que as importacdes paralelas devem ser
proibidas considerando os seus efeitos sobre o bem-estar. Valletti e Szymanski (2006) né&o
apenas analisam os efeitos da importagdo paralela sobre os precos, mas também os efeitos da
qualidade dos produtos ofertados, considerando, em suma, que o mercado observara reducédo
de precos apenas na hipdtese de os representantes terem poder de mercado.

Os estudos mencionados acima parecem estar seguros de que é falacioso o argumento
que indica que as importacOes paralelas elevam o bem-estar dos consumidores. A qualidade
dos produtos e a dindmica concorrencial sdo elementos que ndo podem ser deixados de lado
(Valletti e Szymanski, 2006, p. 4), mas € um fato que esses elementos tém sido marginalizados
em estudos sobre o tema.

O efeito ndo esperado seria justamente o de afastar esses agentes econdmicos do
mercado, que custeiam a marca e responsabilizam-se pelo p6s-venda, ja que estes estariam
expostos aos produtos dos concorrentes (produtos importados). O efeito natural seria o
movimento desses produtores, ou dos representantes das marcas no Brasil, no sentido de reduzir
0s gastos direcionado ao desenvolvimento do produto, ja que os resultados positivos desses
investimentos passam a ser compartilhados com agueles que nao tiveram nenhum esforco: os
“caronas”.

Nesse sentido, é importante observar algumas decis@es judiciais do Tribunal de Justica
do Estado de S&o Paulo, favoraveis as importacoes paralelas?, ilustrando casos nos quais os
distribuidores brasileiros autorizados ndo precisavam de investimentos para o incremento da
qualidade do produto ou do servigos pds-venda.

Sendo assim, ao compreender que o0 universo de atividades e de mercados que sofrem
com importacdes paralelas deve ser analisado de forma casuistica (case by case), passa a ser

salutar a comparacdo dos aspectos positivos, que estariam ligados & uma suposta mitigagdo do

11 TJSP, Apelacdo 75.002-1, RITJSP 106/135, Desembargador: Juiz Luis de Macedo, 1986 (Caso Bolla); TISP,
3% Camara de Direito Privado de Férias, Apelacdo 9074130-76.1998.8.26.0000, Relator: Desembargador Carlos
Roberto Gongalves, j. 28.01.2000 (Caso Vodka Wyborowa); TJSP, 42 Camara de Direito Privado, Apelacdo n.°
0082979-49.2005.8.26.0000, Relator: Desembargador Enio Zuliani, j. 27.04.2006 (Caso Charutos Havana).
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poder de mercado dos representantes de uma marca, com 0S aspectos negativos, que estariam
ligados ao suposto desestimulo a pesquisa e ao investimentos decorrente da atuacdo dos free

riders, o que inegavelmente traduz fatores que podem afetar a reputacdo da marca.

3. ANALISE DA JURISPRUDENCIA RECENTE

Como forma de contribuir com o tema, a anélise jurisprudencial realizada teve como
enfoque os votos dos Ministros do Superior Tribunal de Justi¢a (STJ), especialmente no que
concerne aos casos recentes sobre o tema.

Nesse sentido, o termo chave utilizado na busca foi "importacdo paralela”. A partir da
andlise realizada, a parte final deste estudo apresentara um breve panorama do entendimento
do STJ sobre a importacdo paralela nos Gltimos anos.

Nesse contexto, destacaremos a primeira decisdo do STJ que diz respeito a importacéo
paralela no setor da moda, que é uma das industrias mais preocupadas com a pesquisa € a
inovacdo, sendo esta também uma das decisdes mais recentes sobre a temética da importacéo
paralela (STJ, REsp n.° 1.323.401, DJ 06.05.2016).

3.1. Posicionamentos do STJ sobre a importacéo paralela

Na pesquisa realizada foi possivel observar que o Superior Tribunal de Justica
compreende que a importacdo paralela de produtos é, em regra, vedada pelo ordenamento
juridico (art. 132, 11, da Lei n°®9.279/96), reconhecendo nos casos de auséncia de consentimento
expresso a concorréncia desleal.

O conceito de importacdo paralela é analisado também a partir das reivindica¢fes dos
titulares dos bens em relacéo aos custos, bem como sob o aspecto do consumidor, que possui 0
direito de ter um produto de qualidade, acesso a assisténcia técnica e, a depender do caso,
reposicdo do produto. ?

Entretanto, o STJ reconhece a licitude da importacdo paralela quando a importacéo €
realizada por um determinado tempo e sem qualquer oposicao do titular da marca ou do agente

autorizado'®, sob o fundamento de que “a interpretagio que exige menor rigor formal no

12 8TJ, REsp n.° 1.207.952.
13 STJ, REsp n.° 1.249.718 (Caso Johnie Walker) (“Tendo em vista o longo periodo de realizagiio de importacGes
paralelas, mediante contratos firmados no exterior com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha
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consentimento ¢ mais ajustada ao principio constitucional da liberdade da atividade econdmica”

(STJ, REsp n.° 1.200.677).

O Voto-Vista assinalou admitir ser ilegal a importacdo paralela néo
autorizada, e nesse ponto ndo ha a contradicdo com o Voto Relator, que
também admitiu a ilegalidade desse tipo de importacdo, mas, no caso, admitiu
a validade da importacdo paralela realizada, visto que, afinal de contas, durou
ela continuamente por cerca de quinze anos, com conhecimento e tolerancia
da Ré, quer dizer, por esta autorizada. [...]

Em suma, embora no sistema marcario sejam em regra ilegais as importagdes
paralelas sem autorizacgdo do titular da marca, no caso entendeu-se por havida
essa autorizagdo ante o conhecimento e tolerdncia por numerosos anos,
fixando-se o dever de indenizar pela cessagdo sem fixa¢do de prazo na
notificacdo, que se assemelharia ao de seis meses tipico do contrato de
revenda, contando-se esse prazo a partir da data em que tornada inequivoca a
oposicao (que poderd ser a da notificagdo ou a da citagdo, ou outra, segundo,

como ressaltado no Acoérdio, “de acordo com os costumes do mercado’).
(STJ, EDcl nos EDcl no Recurso Especial N° 1.200.677)

Portanto, verifica-se uma tendéncia do STJ em seguir analisando 0s casos de
importacdo paralela caso a caso, tendo em vista a admissdo da pratica quando a sua realizacao

ocorre(u) por um longo periodo e com tolerancia do titular, questdo que voltaremos adiante.

3.2. O “Caso Diesel” — um exemplo do posicionamento do STJ em casos que envolvem a

indUstria da moda

O “Caso Diesel” (STJ, REsp n.° 1.323.401, DJ 06.05.2016) é um caso relativamente
recente, paradigmatico, que foi analisado pelo STJ. Em referido caso o mercado analisado
refere-se as roupas e pegas de vestuarios da marca Diesel S.p.A (‘“Diesel”).

A empresa Vintage Denin Assessoria Empresarial Ltda., distribuidora exclusiva da
referida marca no Brasil, ingressou com acgdo contra Eliana Toledo Gomes de Mattos Bolsas e
Artigos de Vestuario - Microempresa alegando que esta estaria importando e comercializando
produtos da marca Diesel sem qualquer autorizacao, caracterizando importacéo paralela vedada

pelo ordenamento juridico patrio.

0 consentimento deste para comercializar o produto, e, ainda, a auséncia de oposi¢do por aludido titular ou do
representante legal no Brasil, ndo é possivel recusar abruptamente a venda do produto ao adquirente, dada a
proibi¢do de recusa de vender, constante dos artigos 20, da Lei 8.884/94 ¢ 170, IV, da Constituicao Federal™).
Neste julgado, o STJ reconheceu a legalidade da importagdo paralela pela auséncia de oposi¢do formal, mas
reconheceu o direito das titulares da marca de colocarem fim a importacdo paralela praticada pelo agente
importador paralelo.
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Assim, considerando que a comercializacdo ndo era autorizada, a Autora requereu a
abstencdo por parte da Ré do comércio e importagédo de toda e qualquer mercadoria referente a
marca e também a condenacdo de indenizacdo por danos morais e materiais.

Em primeira e segunda instancia identificamos decisdes desfavoraveis sob o0s
seguintes argumentos: i. o contrato de exclusividade assinado com a detentora da marca néo
gera nenhum efeito perante terceiros; ii. a aquisi¢do dos produtos pela Ré diretamente em lojas
no exterior traz consigo o consentimento tacito e ndo houve nos autos a comprovacdo de
contrafacdo.

O Ministro Marco Aurélio Belizze, relator do acérd&o, entretanto, em sede de Recurso
Especial, decidiu pelo parcial provimento ao recurso interposto pela empresa Vintage Denin
Assessoria Empresarial Ltda., condenando a empresa Eliana Toledo Gomes de Mattos Bolsas
e Artigos de Vestuario — Microempresa a indenizacdo por danos patrimoniais em virtude da
ilicitude da importacéo paralela.

Para o Ministro, a empresa Eliana Toledo, por meio de sua sécia, adquiriu produtos da
marca Diesel no exterior a pregos mais atrativos para, assim, revendé-los no mercado brasileiro.
O Ministro anotou que a pratica se caracterizava como importacao paralela explicando que “as
instancias ordindrias a consideraram licita por haver consentimento, ainda que tacito, da marca
para que a recorrida revendesse suas mercadorias no territorio brasileiro” (STJ, RESp n.°
1.323.401, DJ 06.05.2016, p. 3). Ressaltou que, apesar do entendimento do STJ no sentido de
que deve ser afastada a ilicitude da importacdo paralela quando esta pratica € realizada por
espaco de tempo e sem oposicdo do titular da marca ou de terceiro autorizado, na hipo6tese dos
autos “nao houve tolerancia por parte do titular da marca ou de seu representante quanto a
importagéo paralela, e sequer houve autorizacdo expressa, de quem poderia concedé-la, para a
importagédo e comercializacdo dos produtos da marca Diesel S.p.A” (STJ, REsp n.° 1.323.401,
DJ 06.05.2016, p. 4), afastando, portanto, aplicagdo do entendimento mencionado.

Logo, a decisdo deixou claro que:

[...] as importagBes paralelas s6 poderdo ser consideradas licitas quando
houver contrato firmado com o titular da marca no exterior, ou com quem tem
0 consentimento deste para comercializar o produto em territdrio nacional, o
gue ndo ocorreu in casu, devendo ser afastada aplica¢do do artigo 132, inciso
111, da Lei 9.279/96.

Conforme noticiado, a decisdo foi comemorada (BACELO, 2017), pois trata-se de

precedente de suma importancia: a primeira decisdo sobre importacdo paralela no setor da

moda, altamente preocupada com pesquisa e inovacao.
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A decisdo do STJ também trouxe uma compressdao mais evidente que se filia ao
posicionamento de que a revenda no mercado nacional brasileiro, de produtos adquiridos no
exterior, depende do consentimento do agente proprietario da marca ou de agente por ela
autorizado. Sendo assim, a deciséo indicou a importancia em se preservar os efeitos do contrato

de exclusividade entabulado entre as empresas estrangeira e brasileira.

CONSIDERACOES FINAIS

Como pode ser observado, o tema da importacdo paralela ganhou novos contornos
com a decisdo do STJ no caso Diesel. Entretanto, 0 STJ ainda ndo adentrou em questfes que
deveriam ser discutidas e que sdo sensiveis ao tema, tais como: i. responsabilizagdo do titular
da marca, ii. possibilidade de descrenca na qualidade do produto pelo consumidor, iii.
desestimulo ao investimento e espaco para atuacao de free-riders, iv. analise de mercado para
verificar se ha poder de mercado. Estes temas também ndo foram enfrentados no acordao
analisado, indicando que ainda encontramos lacunas nao preenchidas para uma compreensdo
completa sobre o tema.

Outra questdo que chama atencdo, e que estd explicitamente citada no caso
paradigmatico analisado, é que a necessidade da autorizacdo do titular da marca para que
terceiro possa importar, no entendimento do STJ, possui a seguinte excec¢do: licitude da
importacdo paralela quando esta préatica € realizada por espaco de tempo e sem oposi¢do do
titular da marca ou de terceiro autorizado. Em outras palavras, a auséncia de oposicdo do titular
da marca, ou de seu representante autorizado, por longo periodo, pode caracterizar
consentimento tacito e legitimar as importagdes realizadas.

No entanto, tal como se extraiu da analise do caso Diesel, 0 STJ ndo delimita qual seria
esse periodo. Entdo, podemos presumir que essa questdo também sera discutida e analisada
caso a caso? Diante da compreensdo da ilicitude talvez seja 0 momento do STJ se posicionar
especificamente sobre o tema, trazendo critérios para essa delimita¢do temporal, ou pelo menos
elementos mais concretos para 0s produtores e representantes autorizados que operam no
Brasil, sob pena de prevalecer a inseguranca juridica.

O posicionamento do STJ sobre a oposigéo do titular da marca ou de seu representante
autorizado é outro assunto bastante intricado no que diz respeito as importacdes paralelas. Ha
uma grande dificuldade do titular do bem e do agente econémico autorizado na sua fiscalizacao,

mormente quando envolve pequenas empresas, vendedores autbnomos ou microempresarios,
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casos em que o conhecimento da conduta que se subsume ao caso de importacéo paralela pode
chegar ao conhecimento tardiamente.

Assim, verifica-se que ainda ndo ha uma jurisprudéncia que se possa considerar
consolidada, bem como ha questes que devem ser enfrentadas para o bem da pesquisa e
desenvolvimento. Nesse sentido, seria ideal a definicdo de critérios mais objetivos, ainda que
permaneca a analise caso a caso, aproximando-se (0 que ndo corre, de fato) do enfrentamento
da questdo sob a 6tica da eliminacao de eventual poder de mercado dos representantes de marca
(i.e. casos em que a importacao paralela pode incrementar a concorréncia e proporcionar o bem-
estar dos consumidores e - por que ndo? — propriamente do mercado) e sob a Otica da
manutencdo do estimulo ao investimento, seja por parte do detentor da marca ou de seu

representante autorizado.
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