Propriedade intelectual Empresas disputam com ex-
distribuidoras nacionais que fizeram registro no INPI

Estrangeiras tentam
reaver suas marcas

Luiza de Carvalho
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A batalha judicial enfrentada
pela empresa japonesa Sharp,
que tenta reaver o direito de sua
marca no Brasil — registrada nos
anos 70 pela sua entao represen-
tante nacional —, € um exemplo
de uma disputa que vem acomnte-
cendo com freqliéneia no pafs.
Mesmo apds esta pratica ser proi-
bida em 1996 pela Lei de Proprie-
dade Industrial, advogados con-
tam que casos como este ainda
OCOTTEIN POTgUe muitas empre-
sas estrangeiras ndo se preocu-
pam em determinar a condigdo
de detentora de suas marcas nos
contratos de distribuicio de seus
produtos no pals, abrindo cami-
nho para que as Tepresentantes
nacionais efetuem o registro jun-
to ao Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPT).

0 artige 166 da Lei n® 9279, de
1996 — a Lei de Propriedade In-
dustrial — prevé que, comprovada
a mé-fé do distribuidor, & possivel
qué @ empresa estrangeira ajuize
uma agao de adjudicagio, que tem
o poder de anular o registro conce-
dide ao distribuidor brasilei
transferi-lo ao detentor ori
Com isto, evita-se que a empresa
estrangeira tenha que fazer um
novo pedido de registro daguels
marca no INFL Antes desta legis
¢ao, era corrigueiro que diseril
doras  brasileiras  registrassem
marcas internaciot O quc ge-
rou disputas ju Is que s¢ de-

senrolam  até hoje envolvendo
marcas notiras, Foi o caso da gi-
gante dos eleroeletrémicos Sharp
que, prestes a retomar suas opera-
¢ies no Brasil — apds uma faléncia
decretada em 2004 —, continua
disputando sua marea na Justica
brasileira com sua antiga repre-
sentante no pais, A Gltima decisan,
do Tribunal Regional Federal [TRF)
da 2% Regido, no Rio de Janeiro, foi
favoravel 4 devolugio da marca pa-
Td A EMPresd jAponesa.

Tradlicional no ramo de calgados
esportivos, a marca All Star passa por
uma disputa semelhante. A batalha
judicial comegou em 1980 entre a
empresa americana Converse, de-
tentora da marea “All Star” em deze-
nas de paises, e anacional All Star Ar-
tigos Esportivos, que efetuou o regis-
tro da marea no fim da década de 70
para fins de distribuigio. Ne ano
passado, o Superior Tribunal de Jus.
tica (51} decidiu pela transferéncia
de marca para a Converse, o gue foi
efetuado pelo INPI, mas ainda resta
um embargo da decisio pendente
de julgamento no Supremo Tribunal
Federal (5TF}. Segundo o advogado
Joagquim Eugénio Goulart, do escn-
térie Dannemann Siemsen, que de-
fende a Converse, a Justica tem con-
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sideraclo que nunc:
trato de distribuicio formal entre as
duas empresas ¢ que trata-se de v
MArcs nok Ja para o advogado
Marcello Pan i Tl
¢ Advogad

¢ All Star
Artgos Esporti “THE M
tem o direito marca pois nac

apresentou nenhbum registro peran-

te & drgdo competente amenicand,
MNormalmente, a noticia de um
registro de marca inadequado aca-
ba correndo o mercado, No caso de
uma cliente estrangeira do ramo
de construgio do advogado Eduar-
do Ribeiro Augusto, do escritdrio
De Viva, Whitaker ¢ Castro Advo-
gados, o fato veio & tona com uma
acdo judicial, impetrada pela dis-
tribuidora brasileira da marca, gue
havia efetuado o seu registro no
pais, contra terceiros que estaram
“pirateando” seus produtos. Na
a0, os acusados alegaram a ilegi-
timidace ativa da distribuidora pa-
ra propor a acao. Acionada, a em-
presa estrangeira entrou com uma
acdo de adjudicagio no pais para
reaver sua marca — da qual ainda
nao houve sentenca. Mas, segunda
Eduardo, foi possivel obter uma li-
minar para que a estrangeira possa
continuar atuando no Brasil,
Porém, nem sempre a decisdo é
favordvel 3s empresas estrangei-
ras. O advogade 5érgio de Paula
Emerenciano. do escritfrio Eme-
renciana, Baggio ¢ Associados, de-
fende uma empresa brasileira que
rato de franquia
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0 advegado Pedro Bheting: 30 casos resolvidos por acordo em dols anos

apenasuma delas, "0 juiz levou em
consideracdo que a brasileira in-
roduziv um modelo novo de ne-
gociono pais”, diz Emerenciano.
Muitas vezes, essas disputas nio
chegam aos tribunais. O advogado
Pedre Bhering, de Bhering Advoga-
dos, conta gue nos Gldmos dois anos
i0 atuou em 30 casos como
L -:i.f €T _I:"i'l“ni.:- estran-
geiras e, segundo ele, todos os casos
foram solucionados por meio da ne-
ﬂ{'-f'i.'l{'dfl. IMulas vegres l‘:l'v'(,'l!';'l:,']l:lf.

nos de oito an !
As empresas brasileiras nem

sempre figuram como rés neste ti-
po de disputa. O advogado Luiz
Edgard Montaury Pimenta, do es-
crtoric Montauty, Pimenta, Ma-
chado & Lioce, conta que defende
uma empresa brasileira de confec-
¢doque atua no mercado nacional,
mas contratou um formecedor chi-
nés devide ao baixo custo, Apd
cancelar o contrato de fo
mento, a empresa foi impedida de
E':‘hl:ﬂ..l!'“l!' D5 SIS p“{_‘l{"_'.,ll:"'— I"._I"i: 5
China, e mesmo de contrata i
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dora havia registrado a marca bra-
sileira naguele D case i er
discussio na Justica chinesa, mas
ainda nio hd decisio.
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