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Resumo / Abstract

A doutrina do esgotamento visa limitar efetivamente as reivindicacdes de um titular de direitos
de Propriedade Intelectual quanto ao controle da distribuicdo e a revenda de bens ja colocados no
mercado por si ou com sua autorizacdo. Tal regulagdo visa equilibrar a protecdo dos direitos e seu
incentivo em contrapartida a livre concorréncia. Se as exce¢des ao principio do esgotamento ndo
tivessem sido positivadas, seria este um impedimento cabal a operacionalizacdo de sistemas de dis-
tribuicdo seletiva, os quais sdo especialmente relevantes para empresas ligadas ao fornecimento de
bens de luxo. A partir da dicotomia entre marcas de prestigio e marcas de luxo, entretanto, ndo ficam
claros quais os pressupostos necessarios a justificacdo de restricdes a concorréncia no ambito comu-
nitario europeu. Nessa linha, o presente trabalho tem por escopo evidenciar a subjetividade inerente
a configuracdo de fundamentos legitimos a exclusdo do esgotamento da marca no direito europeu e

as suas consequéncias.

The exhaustion doctrine aims to effectively limit the claims of an Intellectual Property rights holder
to control the distribution and resale of goods already placed on the market by him or with his autho-
rization. Such regulation aims at balancing the protection of rights and their encouragement in return
for free competition. If the exceptions to the principle of exhaustion had not been enacted, this would
be a major impediment to the operation of selective distribution systems, which are especially relevant
for companies involved in the supply of luxury goods. Based on the dichotomy between prestige and
luxury brands, however, it is not clear what assumptions are necessary to justify restrictions on compe-
tition within the European community. Along these lines, this paper aims to highlight the subjectivity
inherent to the configuration of legitimate grounds to the exclusion of the exhaustion of the mark in

European law and its consequences.

Palavras Chave / Keywords

Marcas; Principio do Esgotamento; Distribuicdo Seletiva

Brands; Principle of Exhaustion; Selective Distribution
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1. Introducao

A fim de elucidar a intersecdo existente entre o esgotamento dos direitos de propriedade
intelectual e o instituto da distribuicdo seletiva no ambito das Marcas de luxo, a presente inves-

tigacdo busca contemplar uma perspectiva juridico-concorrencial da matéria.

De cardter essencialmente dogmatico, o presente trabalho se pauta em desenvolvimen-
tos jurisprudenciais, a priori, sem prejuizo de obras doutrinarias e documentos legislativos
no dmbito comunitario europeu acerca da teoria do esgotamento dos direitos intelectuais,
notadamente do instituto juridico das Marcas, a luz do exercicio da distribuicdo seletiva por

Companhias de natureza suntuosa.

A investigacdo em tela erigiu como base os principais julgados envolvendo a interface entre
a doutrina do esgotamento e a distribuicdo seletiva. Ato continuo, foi a partir de trabalhos dou-
trinarios diversos que o trabalho em comento restou desenvolvido a partir de um criterioso pro-
cesso de selecgdo bibliografica. Em estreita sintese, a investigagao teve por escopo a analise de:
(a) obras especializadas acerca da tematica; (b) obras de autores que expressam consideravel
producdo académica nas areas de Direito da Concorréncia e Direito da Propriedade Intelectual;

e (c) obras atualizadas.

Sob a perspectiva metodoldgica, a investigacdo ora desenvolvida é essencialmente juridi-
co-descritiva. Em estreita sintese, o procedimento juridico-descritivo é relevante ao desenvol-
vimento da tematica ante a necessidade de se elucidar a doutrina do esgotamento e daquilo
gue restou consolidado como um sistema de distribuicdo seletiva. A partir dessa abordagem,
torna-se vidvel a subsuncdo das aludidas matérias as ditas marcas de luxo no @mbito da Unido

Europeia (UE).

A investigacdo ora proposta se divide em trés diferentes capitulos. O primeiro capitulo se
destina ao desenvolvimento de conceitos iniciais, essenciais a compreensdo do objeto do estu-
do. Em estreita sintese, nesta secao sdo perquiridas as no¢des de concorréncia e propriedade
intelectual, bem como evidenciado o que se entende pelo principio do esgotamento e suas

excecdes, sem prejuizo de uma analise holistica do sistema de distribuicdo seletiva.

Voltar ao indice
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O segundo capitulo, por sua vez, objetiva adentrar no cerne da investigacdo mediante o
exame de casos judiciais. A partir de uma detida analise jurisprudencial, sdo evidenciadas situ-
acOes anteriormente enfrentadas pelos tribunais no que concerne a intersecdo entre o esgota-

mento de direitos de propriedade intelectual e o sistema de distribuicao seletiva.

Finalmente, o terceiro capitulo busca primeiramente expor o sentido juridico das marcas de
luxo em cotejo com as ditas marcas de prestigio para, em um segundo momento, viabilizar uma
analise sistémica destas a luz das disparidades existentes entre o principio do esgotamento e o
aludido sistema de distribuicdo seletiva. Para tanto, dois outros casos judiciais ja julgados sdo

analisados de forma critica.

Conforme restara demonstrado, ndo obstante a sua relevancia pratica, a intersecdo entre
os institutos juridicos em comento fora até entdo pouco investigada. Sob a necessidade de de-
finicdo de melhores diretrizes na solugdo de casos andlogos, o desenvolvimento do presente

trabalho se fez pertinente.

Voltar ao indice
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2. Conceitos Iniciais

2.1. Concorréncia e a Propriedade Intelectual

A titulo prioritario e ao lado de outros designios publicos, o Estado portugués busca garantir
o funcionamento eficiente dos mercados com vistas a preservacao do equilibrio de concorrén-
cia entre empresas, de modo a obstar ndo apenas as formas de organizagdo monopolistas, mas
também abusos de posicdo dominante e outras praticas lesivas." Em outras palavras, é possivel
interpretar que a defesa da concorréncia se encontra prioritariamente tutelada pelo ordena-

mento juridico nacional.

A defesa, preservagao e promogdo das estruturas concorrenciais contra o comportamento
de agentes econdmicos inseridos em um mesmo mercado constituem o objeto do ramo juridico
designado como Direito da Concorréncia. A esta seara ndo importam as normas que regulam
as profissdes liberais, as condi¢gdes sanitarias ou de seguranca necessaria ao exercicio de certas
atividades ou, ainda, ao instituto da concorréncia desleal ou da propriedade industrial. Em fac-
to, a seara do direito que visa a defesa da concorréncia se faz relevante o conjunto de regras e
solucGes relativas a producdo de bens e servicos cujo escopo circunde o pleno e livre funciona-

mento do mercado mediante a preservacao de suas estruturas?.

Antes de se objetivar compreender a tutela da defesa da concorréncia, entretanto, é impe-
rioso destacar o que estd compreendido pela no¢do de concorréncia. Em esséncia, a concor-
réncia consiste em um processo de rivalidade por meio do qual uma multiplicidade de agentes

disputa clientela na mercantilizagdo de bens e/ou servicos.?

Ressalva-se, entretanto, que embora o conceito de concorréncia tenha origem nas ciéncias
econbmicas, a sua definicdo ndo é suficiente a definicdo do bem juridico tutelado. Pela perspec-

tiva juridica a concorréncia deve ser compreendida como regime-regra apto a limitacdo ou a até

1 Artigo 81.2, alinea f) da Constituicdo da Republica Portuguesa

2 Pedro de Albuquerque, Direito Portugués da Concorréncia: Em torno do Decreto-Lei n.2 422/83, “Revista
da Ordem dos Advogados”, ano 50, vol. 3, dezembro de 1990, pp. 579-582.

3 Miguel Moura e Silva, Direito da Concorréncia, Lisboa, AAFDL Editora, 2020 (Reimpressao), p. 29.

Voltar ao indice
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ao cerceamento da competicdo entre agentes em face de falhas de mercado ou da necessidade

de contemplacdo de outros objetivos de interesse publico®.

A propriedade intelectual, por sua vez, compreende um complexo de direitos inerentes aos
trabalhos literarios, artisticos e cientificos; as performances de artistas, aos fonogramas e as
transmissdes audiovisuais; aos inventos em todos as areas do conhecimento desenvolvido pelo
homem; as descobertas cientificas; aos desenhos industriais; as marcas e nhomes comerciais;
bem como a protecgdo contra a concorréncia desleal, sem prejuizo de outros direitos derivados
da atividade intelectual em campos relacionados, conforme definido pela Convencao que insti-

tui a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual, de 14 de julho de 1967°.

Enguanto o direito da concorréncia visa promover a liberdade de concorréncia no merca-
do, o objetivo do direito de propriedade intelectual se encontra na protecdo dos titulares de
direitos de Pl e, consequentemente, na limitacdo da concorréncia contra eles sempre que eles
satisfazem critérios especificos. Em matéria de marcas, a intersecdo entre as searas se faz ainda
mais evidente na medida em que a generalizacdo do uso destes sinais distintivos e da prépria

tutela marcaria decorrem do processo de monopolizagdo da concorréncia®.

2.2. A Doutrina do Esgotamento

O esgotamento tem por conceito a consumacdo de direitos de propriedade intelectual
como consequéncia da transferéncia legitima do titulo no bem corpdreo que incorpora ou pos-
sui o ativo de propriedade intelectual em questdo. Trata-se de uma consequéncia do carater
intangivel dos ativos de propriedade intelectual. Por se tratar de ativos intangiveis, esses direitos

ndo seguem o bem corpdreo ao qual estdo associados’.

O esgotamento ndo é absoluto, uma vez que se refere aos direitos de propriedade inte-
lectual que tém natureza exclusivamente comercial. A consumacdo destes direitos ocorre nas
operacdes que decorrem da transferéncia de titularidade, mais objetivamente de natureza co-
mercial, mas com a possibilidade de haver outras naturezas. E normalmente considerado que
a exaustdo ocorre a partir da primeira venda, todavia qualquer transferéncia legitima de titulo

resulta no esgotamento de direitos de propriedade intelectual de natureza comercial®.

4 Silva, supran. 4, p. 30.
5 Artigo 2 (8) da Convencgéo que institui a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual.

6 Manuel Couceiro Nogueira Serens, A Monopolizagéo da Concorréncia e a (Re-)Emergéncia da Tutela da
Marca, Coimbra, Almedina, 2007, p. 1144.

7 WIPO, Interface Between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law (CDIP/4/4 REV./
STUDY/INF/2), 1 de junho de 2011 [Consult 30 jun. 2022], Disponivel em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/
mdocs/en/cdip_4/cdip_4_4rev_study_inf 2.pdf., p. 4.

8 WIPQ, Interface Between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law (CDIP/4/4 REV./
STUDY/INF/2), supran. 8, p. 4.
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A doutrina do esgotamento é uma consequéncia de impulso mercadoldgico, podendo ser
um impacto de dimensdo nacional ou um impacto de dimensao regional e internacional®. Em
decorréncia das intersecc8es entre o direito da concorréncia e o direito de propriedade intelec-
tual, podemos verificar que o esgotamento é mencionado pelas provisdes encontradas em 03
grandes tratados relacionados a Propriedade Intelectual: o TRIPS de 1994%°, o Acordo de Direi-
tos Autorais da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (WCT- WIPO Copyright Treaty)
de 1996 e o Tratado de Performances e Fonogramas da OMPI (WPPT) de 19962

Na Unido Europeia, opera um sistema de exaustao regional, tratando a primeira venda dentro
da area econémica Europeia, como ponto no qual os direitos de Propriedade Intelectual sdo con-
siderados exaustos. Uma vez que os bens sdo postos no mercado em qualquer lugar desta area
comercial, os titulares dos direitos ficam restritos de impor seus direitos de Propriedade Intelec-

tual para controle de distribuicdes posteriores dentro do territério de livre comércio europeu®®.

O principio da exaustdo encontra-se disposto na Diretiva (EU) 2015/2436 para aproximar as
leis dos estados-membros relativas a marcas (Regulamento sobre a Marca da Unido Europeia ou
“RMUE")* e no Regulamento (EU) 2017/1001 sobre a marca da Unido Europeia®.

A doutrina do esgotamento visa limitar efetivamente as reivindica¢cdes de um titular de di-

reitos de Propriedade Intelectual quanto a possibilidade de controlar a distribuicdo e revendas

9 WIPQ, Interface Between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law (CDIP/4/4 REV./
STUDY/INF/2), supra n. 8, pp. 4-5.

10 O artigo 6 do Acordo TRIPS/ADPIC dispde o seguinte: “Para os propdsitos de solugdo de controvérsias no
marco deste Acordo, e sem prejuizo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo serd utilizado
para tratar da questdo da exaustdo dos direitos de propriedade intelectual”.

11 Conforme Artigo 6 (2) do WCT, no qual disp&e: (...) (2) Nada neste Tratado afetara a liberdade das Partes
Contratantes de determinar as condicBes, se houver, sob as quais o esgotamento do direito no pardgrafo (1) se
aplica apds a primeira venda ou outra transferéncia de propriedade do original ou de uma cépia da obra com auto-
rizacdo do autor. Cf. WIPO Copyright Treaty (WCT), adopted in Geneva on December 20, 1996,

12 Os artigos 08 (2) e 12 (2) do WPPT dispdem acerca do principio da exaustdo: Artigo 8- Direito de Distribui-
¢do (...) (2) Nada neste Tratado afetara a liberdade das Partes Contratantes de determinar as condic¢des, se houver,
sob as quais o esgotamento do direito no paragrafo (1) se aplica apds a primeira venda ou outra transferéncia de
propriedade do original ou de uma cépia da execucdo fixa com autorizacdo do executante. (...) Artigo 12- Direito
de Distribuicdo (...) (2) Nada neste Tratado afetard a liberdade das Partes Contratantes de determinar as condigdes,
se houver, sob as quais o esgotamento do direito no paragrafo (1) se aplica apds a primeira venda ou outra transfe-
réncia de propriedade do original ou de uma cdpia do fonograma com autorizacdo do produtor do fonograma. Cf.
WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), adopted in Geneva on December 20, 1996.

13 Felipe Zaltman Saldanha, A doutrina da exaustdo de direitos e a importagdo paralela de medicamentos:
uma breve andlise acerca da concretizagéo do acesso a satde no Brasil, “Revista Eletrénica do IBPI” n. 7, 2013, pp.
80-142, [Consult. 30 jun. 2022], Disponivel em: https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-nr-7, p. 90.

14 O Artigo 159 da Diretiva (EU) 2015/2436 dispde em seu paragrafo (1) que uma marca ndo permite que o
proprietario proiba o uso em relacdo a bens que tenham sido colocados no mercado na Area Econdmica Europeia
pelo proprietario ou com sua autorizagao. Todavia, no subparagrafo (2), encontramos a disposicdo de que ha razées
legitimas onde o proprietério pode se opor contra a comercializagdo de bens, especialmente onde as condigdes dos
bens foram alteradas ou prejudicadas depois de colocadas no mercado.

15 Derivado do artigo 15 da Diretiva, o artigo 15 do Regulamento (EU) 2017/1001 trata no mesmo sentido
sobre a marca europeia, reiterando no paragrafo (2) a excecdo quando houver motivos legitimos.
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de bens ja colocados no mercado por si ou com sua autorizagdo. Tal regulacdo visa equilibrar a

protecdo dos direitos e seu incentivo em contrapartida a livre concorréncia.

2.3. ExcecgOes ao Principio do Esgotamento

Conforme exposto, os titulares de direitos de propriedade intelectual ndo podem opor-
se a comercializacdo de bens que incorporam os direitos em questdo apds a primeira comercia-

lizacdo em determinado territorio ou regido, por seu titular ou com seu consentimento.

O principio do esgotamento, disposto no artigo 152 do RMUE,*® estabelece que o titular da
marca ndo pode opor-se a posterior comercializacdo dos produtos que ostentam a sua marca
e sdo distribuidos no Espaco Econdmico Europeu com o consentimento do titular da marca, a

menos que existam “razdes legitimas” para fazé-lo.

Muitos casos europeus relacionados a marcas se centram no significado de “motivos legi-
timos” disposto no artigo 15 (2) da Diretiva Europeia. Os exemplos legislativos sdo as modifica-
¢des ou quando sdo prejudicadas depois de postas ao mercado e ndo sdo taxativos, de forma

gue outras situacées chegaram a Corte?’.

No que diz respeito a alteracdes as condi¢cdes do produto, um caso pratico sobre esta ex-
cecdo seria o caso Sony Computer Entertainment vs. Tesco, no qual a Tesco foi processada por
importar os consoles do video game playstation da Franca e vender aos consumidores no Reino
Unido com um adaptador anexado ao plug original francés para fazé-los compativeis aos usos

no Reino Unido®®.

Outra excecdo ao esgotamento, levantada por decisdes judiciais, refere-se a necessidade
de reembalagem, reetiquetagem e remarcacdo de produtos. No caso Bristol-Myers Squibb v
Paranova A/S, ficou estabelecido pela Corte Europeia que: (i) reembalar pode ser necessario
para comercializar o produto; (ii) todavia ndo pode afetar a condicdo original do produto e
suas instrucGes devem ser providenciadas; (iii) no momento da reembalagem, o produtor e
importador tem que estar claramente identificados; (iv) a reembalagem ndo pode danificar
a reputacdo da marca e (v) o importador paralelo deve noticiar o titular antes dos produtos

reembalados irem a venda®.

Por fim, temos ainda, como exemplo de excecdo a doutrina do esgotamento e que gera inu-

16 Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a
marca da Unido Europeia.

17 Carlos Olavo, Importagdes Paralelas e Esgotamento de Direitos de Porpriedade Industrial: Questdes e Pers-
pectivas, “Revista da Ordem dos Advogados”, ano 61, vol. 3, dezembro de 2001, pp. 1425-1431.

18 Hilary Atherton / Nick Aries, Trademark Laws and Regulations What Next for Exhaustion in Trademark Law,
“ICLG.com”, 19 de abril de 2022 [Consult 04 jul. 2022], Disponivel em: https://iclg.com/practice-areas/trade-marks-
laws-and-regulations/01-what-next-for-exhaustion-in-trade-mark-law.

19 Atherton / Aries, supra n. 19.
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meras discussdes, € o possivel dano a reputagdo da marca como razdo legitima. Como veremos,
ao longo dos anos, a Corte identificou as referidas razées que incidem em um potencial dano a

reputacdo da marca.

2.4. Sistema de Distribuicao Seletiva

Ativamente relacionada as exceg¢des do principio do esgotamento, a constru¢do de uma
marca com a reputagdo luxuosa se tornou um argumento reiteradamente utilizado pelas gran-
des companhias para fundamentar e justificar a existéncia de um sistema de distribuicdo sele-

tiva perante os Tribunais.

Ndo ha certeza se a interface entre o instituto juridico do esgotamento e a tutela da concor-
réncia surge no contexto da legislacdo antitruste, enquanto uma decorréncia do direito positivo,
ou se aquele estd mesmo relacionado a liberdade de circulagdo de mercadorias. Em esséncia
os efeitos territoriais da propriedade intelectual podem ser interpretados como uma restricdo a
liberdade de iniciativa, per se.? Independentemente da origem, aludidas noc¢des se encontram
intrinsecamente relacionadas. Ndo fossem as excecdes ao principio do esgotamento, tornar-se-ia
juridicamente possivel sustentar que o esgotamento de direitos intelectuais a partir de primeiro

ato de comercializacdo contradiz e impede a existéncia de sistemas de distribuicdo seletiva.

Nos sistemas de distribuicdo seletiva, o proprietario da marca pode limitar sua rede de dis-
tribuidores, permitindo a comercializagdo por apenas revendedores que atendam determinados
critérios seletivos e proibindo-os de revender para qualquer pessoa que nao seja consumidores
ou outros distribuidores autorizados.?' Os revendedores geralmente devem ser selecionados com
base em critérios qualitativos e, para as marcas de luxo, os critérios podem estar atrelados a ins-

talagdes adequadas, funcionarios com aptiddo a venda, exigéncias minimas de apresentacao, etc.

No entanto, tal como acontece com o esgotamento dos direitos na Unido Europeia, a Co-
missdo Europeia visa direcionar seus esforcos para maximizar as vendas transfronteiricas dentro
do territério europeu e minimizar as restricdes ao comércio paralelo. Esse objetivo decorre da
formacao de mercado Unico, pelo que as regras do direito da concorréncia em matéria de dis-
tribuicdo seletiva visam evitar acordos que possam perturbar a concorréncia transfronteirica na
UE (contrariamente ao artigo 101.2 do TFUE)*.

O artigo 1019, n2 1, do TFUE, dispGe sobre a proibicdo de acordos que visem a restricao da

concorréncia. Uma das formas a se enquadrar nas proibi¢cdes do artigo 1012, n2 1, do TFUE é a

20 WIPQ, Interface Between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law (CDIP/4/4 REV./
STUDY/INF/2), supran. 8, p. 5.

21 ConclusBes do Advogado-Geral, 26 de julho de 2017, Processo C-230/16, Coty Germany GmBH contra
Parfiimerie Akzente GmbH, ECLI:EU:C:2017:603

22 Comissdo Europeia, Orientagdes relativas a aplicagdo do artigo 101.2, n.2 3, do TFUE (antigo artigo 81.0,
n.o 3, do TCE), JO C 101 de 27.4.2004, pp. 97-118
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restricdo da concorréncia por objetivo. Neste quesito, conforme aponta o Professor Doutor Mi-
guel Moura e Silva, o Tribunal Europeu, ao tratar dos sistemas de distribuicdo seletiva, apontou
que, por sua influéncia concorrencial e, “na falta duma justificacdo objetiva, tais acordos sao de

considerar «restricdes por objeto»”2.

No que se refere a justificacdo, o Tribunal Europeu reconhece a necessidade da existéncia
deste sistema como “protecdo do comércio especializado, suscetivel de fornecer prestacdes

especificas para produtos de elevado nivel qualitativo e tecnolégico”?*.

Um caso referéncia sobre a tematica é a disputa judicial Pierre Fabre (C-439/09,
EU:C:2011:649), que tratava sobre a distribuicdo seletiva a partir de exigéncias contratuais com
os distribuidores quanto a necessidade da presenca de um licenciado em Farmdcia nos espagos
de venda fisica, proibindo a comercializagdo online. Este caso ainda aborda, por consequéncia,
a preservacao da imagem do prestigio dos produtos comercializados em causa. Neste aspecto e
na decisdo referida, fica definido que este objetivo de preservacdo de imagem “ndo pode cons-
tituir um objetivo legitimo para restringir a concorréncia e ndo pode, assim, justificar que uma

cldusula contratual que prossiga tal objetivo ndo seja abrangida pelo Art. 101.°, n.° 1, TFUE"?>.

No contexto do nosso objeto de estudo, a natureza das mercadorias e a reputacdo criada
se torna a fundamentacdo para que o sistema de distribuicdo seletiva seja requisito legitimo e
necessario a comercializacdo. Conforme restard demonstrado, os casos trazidos a lume revelam
por meio dos acordaos proferidos pelo Tribunal de Justica da Unido Europeia (“TIUE”) a afirma-

¢do quanto aos produtos de luxo estarem enquadrados nesta categoria.

23 Silva, supran. 4, p. 592.
24 Silva, supran. 4, p. 592.

25 Silva, supran. 4, p. 593.
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3. Analise Jurisprudencial

3.1. Caso Parfums Christian Dior SA v. Evora BV?®

O caso Parfums Christian Dior SA v. Evora BV, definitivamente julgado em 4 de novembro de
1997, se voltou a andlise de controvérsia relacionada aos registros das marcas pertencentes a

Dior no sistema comunitario de marcas Benelux.

Em estreita sintese, a Dior France é a Unica titular das marcas figurativas “Eau sauvage”,
“Poison”, “Fahrenheit” e “Dune”, designadamente para os perfumes, no espaco Benelux. Tra-
tam-se de marcas consubstanciadas em representacdes da embalagem em que os frascos de
perfume com essas denominacdes sdo vendidos. Ndo obstante, a Dior France possui titularida-
de sobre direitos de autor das embalagens e dos frascos, bem como das embalagens e frascos

dos produtos vendidos sob a denominacado “Svelte”.

A Evora, por sua vez, explora uma cadeia de drogarias sob a designacdo Kruidvat, filial que
embora ndo tenha sido designada como distribuidora oficial pela Dior Nederland, promovia a

comercializacdo de produtos Dior obtidos pela Evora a partir de importac&es paralelas.

A partir de campanha promocional dos produtos Dior promovida pela Kruidvat por meio
da reproducdo, em pecas publicitarias, das embalagens e frascos de alguns desses produtos, a
controvérsia foi estabelecida. Ainda que a campanha promocional tenha sido estruturada sob
o designio exclusivo de promover os produtos postos a venda, conforme restou alegado, a Dior
France e a Dior Nederland entenderam que aludida publicidade ndo correspondia a imagem de
luxo e de prestigio das marcas Dior, sendo, pois, uma violacdo de seus direitos. Percepgdo esta

gue culminou na tomada de medidas juridicas contra a Evora.

Da analise do caso, o TJUE teceu importantes entendimentos. Primeiramente, definiu que
quando ha produtos de marca que sdao comercializados no mercado comunitario pelo titular da
marca ou com o seu consentimento, ao revendedor é também transmitida a faculdade de utili-

zacdo da marca para fins de anunciar ao publico a comercializacdo desses produtos.

26 Acérdio de 4 de novembro de 1997, Processo C-337/95, Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian
Dior BV contra Evora BV., ECLI:EU:C:1997:517.
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Por fim, definiu que a que o titular de uma marca ndo pode se opor a sua utilizagdo por um
revendedor que comercializa habitualmente artigos de natureza semelhante, mas ndo necessa-
riamente da mesma qualidade, para anunciar ao publico a comercializagdo posterior dos seus
produtos. A Corte cuidadosamente ressalva, entretanto, aquelas hipdteses em que o titular
comprova que, tendo em consideracdo as circunstancias especificas de cada caso, o uso da mar-

ca na publicidade do revendedor possui o conddo de agravar a reputacdo da marca.

Em simplificacdo, ao proferir sua decisdo o TJUE definiu que a revenda dos bens ja coloca-
dos no mercado, tornava livre também a propaganda na forma habitual daquele setor de mer-
cado do revendedor. Para mais, estipulou que a excecdo a regra poderia ser aplicada quando

houvesse a demonstracdo de sérios danos a reputacdo da marca exposta®’.

Ainda que neste caso os requerimentos da Dior tenham sido rejeitados, a decisdo proferida
pela Corte estabeleceu diretrizes para outros casos semelhantes, quando o titular da marca
poderia se opor a revenda e divulgacdo de seus produtos nas circunstancias em que a forma
de redistribuicdo e divulgacdo causem danos a reputacdo da marca. Como se vera a seguir, em
decisdes posteriores, a demonstracdo dos possiveis danos se torna tangivel a partir da aura lu-

Xuosa que rodeia as marcas objeto da excecao.

3.2. Caso Copad SA v. Chistian Dior Couture SA%

Em 2008, outro caso se tornou referéncia para as fundamentacBes relacionadas as exce-
¢Oes a doutrina do esgotamento. Foi com fulcro na fundamentacao utilizada no julgamento da
Parfums Christian Dior SA v. Evora BV que os julgadores do caso Copad SA v. Christian Dior Cou-

ture SA buscaram legitimar as oposicoes trazidas pela Dior neste segundo pleito.

A contenda entre Copad e Dior teve por base a venda dos produtos Dior que, embora pro-
movida por um distribuidor autorizado, restou destinada a um terceiro que se encontrava fora
da cadeia de distribuicdo exclusiva. Resumidamente, um Contrato de Licenca de marca para
o fabrico e a distribuicdo de produtos de prestigio sob a marca Christian Dior, da qual a Dior é

titular, restou firmado entre esta e a empresa SIL.

Em que pese o fato de que o Contrato previa que o licenciado deveria se comprometer a
ndo vender os produtos a terceiros ndao autorizados, a fim de manter a notoriedade e o prestigio
da marca, a SIL realizou atos de comercializacdo a Copad, empresa caracterizada nos termos
proibitivos estabelecidos pela Dior. Importa asseverar, entretanto, que a conduta contratual-
mente vedada era conhecida, na medida em que a SIL buscou alcancar a autorizagdo prévia da
Dior para a autorizacdo para comercializar produtos desta marca fora da sua rede de distribui-

cdo selectiva — pedido este que restou cabalmente negado pela Dior.

27 Atherton / Aries, supra n. 19.

28 Acérddo de 23 de abril de 2009, Processo C-59/08, Copad SA contra Christian Dior couture SA, Vincent
Gladel and Société industrielle lingerie (SIL), ECLI:EU:C:2009:260.
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Da analise do caso, o TIUE estabeleceu que revendas feitas fora da cadeia de distribuicdo
seletiva prejudicavam a aura de luxo e prestigio das marcas, in casu. Sem prejuizo, a Corte foi
suficientemente cuidadosa ao definir que o titular das marcas apenas poderia se opor quando,
pelas circunstancias particulares da revenda, ficasse demonstrada a probabilidade de danos a

reputacdo da marca®.

O caso também trouxe um novo significado quanto a composicdo da aura de luxo. Ficou
estabelecido que referida aura de luxo ndo deve ser estabelecida apenas a partir da composicdo
material do produto. Ao contrério. E a construcdo da marca em torno do prestigio que afeta o
produto em sua seletividade e diferenciacdo de outros similares. Portanto, a afetacdo a reputa-

¢do da marca demonstra o dano*°.

Importa mencionar que neste caso, considerada a auséncia da especificidade quanto a seri-
edade e gravidade do dano, acabou por ndo estar estabelecido ou ao menos sugerido o nivel mi-
nimo necessario a comprovagdo do dano e aplicacdo da excecdo ao principio do esgotamento.
Considerando que as excec¢des previstas pelo artigo 152 do RMUE deixam as decisdes judiciais o
estabelecimento dos critérios quanto a aplicacdo das “razdes legitimas”, a auséncia de especifi-
cidade quanto aos critérios relacionados ao nivel do suposto dano garante espaco para amplas

discussdes quando da analise de casos semelhantes que ainda poderdo exsurgir.

3.3. Caso Coty Germany v. Parfumerie Akzente GmbH?3!

A referéncia do caso Copad SA v. Christian Dior Couture SA foi posteriormente utilizada no
julgamento do caso Coty Germany v. Parfumerie Akzente GmbH. O caso Coty ndo se trata obje-
tivamente de um caso de marcas, mas ainda assim proporcionou a discussao quanto a aplicabi-

lidade das exceg¢des a doutrina do esgotamento.

O caso Coty Germany contra Parfumerie Akzente GmbH tratou das restricdes prevenindo
distribuidores autorizados de vender bens a terceiros em plataformas como eBay e Amazon,
empresas estas ndo autorizados pela cadeia de distribuicdo e que fugiam ao controle da Coty
Germany quanto a forma de exibicdo de seus produtos. Reconhecendo que o Tribunal Europeu
ja havia, no caso Copad SA vs. Christian Dior Couture SA, sustentado que a aura de luxo “nao re-
sulta unicamente das suas caracteristicas materiais, mas também do seu estilo e da sua imagem

de prestigio” e que referida aura “constitui um elemento essencial dos referidos produtos para

29 Atherton / Aries, supran. 19.

30 Acérddo de 23 de abril de 2009, Processo C-59/08, Copad SA contra Christian Dior couture SA, Vincent
Gladel and Société industrielle lingerie (SIL), ECLI:EU:C:2009:260.

31 Acorddo de 6 de dezembro de 2017, Processo C-230/16, Coty Germany GmBH contra Parfiimerie Akzente
GmbH, ECLI:EU:C:2017:941.
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que sejam distinguidos de outros produtos semelhantes pelos consumidores”3?, a Corte Euro-
peia seguiu que a distribuicdo seletiva designada primariamente para preservar essa imagem de

luxo de bens era compativel com a lei da concorréncia®.

Ainda que o caso Coty ndo discuta diretamente a reputacdo da marca, a abordagem trazida
ao caso fortalece os suportes de proposicdes de que o Tribunal Europeu estad preparado para
reconhecer e dar efeito as reputacdes que envolvem marcas de luxo®*. Ao elaborar a opinido do
caso Coty, o Advogado Geral expressou as decisdes prévias da corte no contexto de legislacdo
de marcas e as conclusGes de que um sistema de distribuicdo seletiva estdo direcionados a
produtos de qualidades Unicas, mas essas qualidades ndo ficam apenas atreladas ao material e,
portanto, “as marcas, e em particular as marcas de luxo, retiram a sua mais-valia de uma per-
cepcdo estavel por parte dos consumidores da sua elevada qualidade e da sua exclusividade na

respetiva apresentacdo e comercializagao”*>.

Com a apelacdo, o Tribunal concordou com o Advogado Geral Nils Wahl, sobre o argumento
gue marcas de luxo podem proibir distribuidores autorizados em um sistema seletivo de distri-
buicdo de usar plataformas de terceiros para revenda de seus produtos. O Tribunal confirma
gue marcas de luxo podem requerer um sistema de distribuicdo seletiva para preservar a qua-
lidade dos seus produtos®. A aura do luxo é o essencial caracterizador, que distingue produtos

de luxo, portanto, qualquer dano a esta aura pode afetar diretamente a qualidade dos produtos.

Os entendimentos quanto a aplicabilidade dos sistemas de distribuicdo seletiva as marcas
revestidas por um carater luxuoso parecem preestabelecidos pelo Tribunal de Justica da Unido
Europeia. Ocorre que, no estudo de casos concretos, ainda parece haver controvérsias quanto
ao limite desta aplicabilidade e se ao tratar de uma marca com alto prestigio torna-se critério

suficiente para ser passivel da utilizacao dos sistemas de distribuicdo seletiva.

Tendo em vista as menc¢des quanto ao luxo e ao prestigio nas decisdes supracitadas, para
melhor compreender a controvérsia, cumpre-nos explicar as diferencas entre marcas de presti-

gio, um instituto com definicGes concretas, e marcas envoltas pela aura de luxo.

32 Acérddo de 6 de dezembro de 2017, Processo C-230/16, Coty Germany GmBH contra Parfiimerie Akzente
GmbH, ECLI:EU:C:2017:941.

33 ConclusBes do Advogado-Geral, 26 de julho de 2017, Processo C-230/16, Coty Germany GmBH contra
Parfimerie Akzente GmbH, ECLI:EU:C:2017:603

34 Atherton / Aries, supra n. 19.

35 ConclusBes do Advogado-Geral, 26 de julho de 2017, Processo C-230/16, Coty Germany GmBH contra
Parfliimerie Akzente GmbH, ECLI:EU:C:2017:603

36 Ivana Kunda / Vlatka Butorac Malnar, Internet Distribution of Luxury Products: Is there a Deluxe Version of
EU Competition Law?, “Zbornik Pravnog fakulteta Sveucilista u Rijeci”,vol. 39, n. 4, 2018, pp. 1751-1774 [Consult.
04 jul. 2022], Disponivel em: https://doi.org/10.30925/zpfsr.39.4.11, p. 1767.
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4. A Aura De Luxo Das Marcas

4.1. Marcas de Luxo e Marcas de Prestigio

E possivel encontrar semelhancas e interseccdes entre marcas de luxo e marcas de pres-
tigio, porém, seus conceitos ndo se confundem. A Diretiva (UE) 2015/2436, que aproxima as
legislagbes dos Estados-Membros em matéria de marcas, dispde no art. 52, n.2 3, alinea a) que
“o registo de uma marca serd recusado, ou declarado nulo, quando a marca é idéntica ou se-
melhante a uma marca anterior, (...) quando esta goze de prestigio (...) e a utilizacdo da marca
posterior procure tirar partido indevido do carater distintivo ou do prestigio da marca anterior

ou possa prejudica-los”.

Ainda, o art. 10.2, n.2 2, alinea c) da mesma Diretiva confere ao titular de marca de prestigio
o direito de proibicdo da utilizacdo de seu sinal, sem seu consentimento, quando este uso tire

partido da reputacdo adquirida da marca.

A marca de prestigio é uma excecdo ao principio da especialidade, mas para beneficiar-se
da ampla protecdo, é necessario que haja prova excecional notoriedade e de excecional atra-

cdo/satisfacdo junto dos consumidores.

Conforme sustentam R. Burrell e M. Handler, o objetivo central da legislacdo marcaria eu-
ropeia consiste em evitar que os consumidores incorram em confusdo ou engano quanto a
origem dos bens ou servicos dos quais usufruem?’. Ainda assim, importa verificar que as marcas
com “uma reputacdo”, nomeadamente marcas de prestigio, a legislacdo europeia fornece uma

camada adicional de protecdo®.

Uma vez que uma marca tenha adquirido uma reputagao, o proprietario recebe protecdo
contra trés modalidades adicionais de violacdo, as vezes sao agrupados sob a Unica rubrica de

“diluicao”. Tratam-se das modalidades de (i) “blurring”; (ii) “tarnishment”; e “free-riding”. A pro-

37 Havera uma infracdo de marca, portanto, naquelas hipéteses em que existir o risco de os consumidores serem
levados a acreditar que os bens ou servigos de um agente de mercado foram produzidos ou fornecidos por outrem.

38 Cf. Robert Burrell / Michael Handler, Reputation in European trade mark law: a re-examination, “ ERA Fo-
rum”, vol. 17, n.2 1. Springer Berlin Heidelberg, 2016, pp. 85-99., p. 86.
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tecdo contra blurring visa evitar a dispersdo da identidade da marca, como poderia ocorrer se
uma marca bem conhecida comecgasse a ser usada em relacdo a bens ou servicos ndo relaciona-
dos. A protecdo contra o denominado tarnishment serve para evitar que uma marca seja ligada
a produtos ou servicos que sdo de alguma forma prejudiciais ou que possam criar associacdes
infelizes na mente dos consumidores. Por fim, a protecdo contra o free-riding objetiva impedir o
uso parasitario de uma marca, isto é, quando um terceiro aproveitar o investimento promovido

pelo justo titular do sinal distintivo®.

No caso General Motors Corporation v. Yplon AS, o Tribunal Europeu estabeleceu sete
fatores a serem considerados na identificacdo de uma marca de prestigio, nomeadamente:(i)
a forca distintiva da marca; (ii) o reconhecimento pelo consumidor/notoriedade junto dos
consumidores pertinentes da marca anterior; (iii) a amplitude territorialidade da protecdo;
(iv) a antiguidade dos registos; (v) os investimentos em promocao; (vi) a intensidade do uso

e; (vii) a quota de mercado”.

Por vezes, uma marca de luxo serd uma marca de prestigio. A premissa contraria, entretan-
to, nem sempre sera verdadeira: muitas marcas de prestigio ndo possuem aura de luxo. Como
vimos, a marca de luxo estabelece um conceito de exclusividade e dificil acesso e, em decorrén-
cia da sua imagem, a marca de luxo encontra respaldo para se tornar uma excecao a doutrina

do esgotamento e utilizacdo dos sistemas de distribuicdo seletiva.

Em que pese o TJUE estabeleca definicdes claras quanto a capacidade da reputacdo de
uma marca afetar a forma de distribuicdo de produtos, alguns outros casos chegam aos tribu-
nais nacionais com questionamentos que ndo se enquadram perfeitamente aos precedentes. As
marcas de prestigio, e ndo necessariamente de luxo, possuem tamanha reputacdo que garante
uma ampla protecdo perante a concorréncia. Este fator serviria como critério suficiente para ser

passivel da utilizacdo dos sistemas de distribuicdo seletiva?

4.2. Caso ASICS na Suprema Corte Alema*

Em 2017 tomou espaco julgamento envolvendo o fabricante de roupas e calcados esporti-
vos ASICS, ante a introducdo de contratos de distribuicdo seletiva com vistas a melhor comer-
cializacdo de seus produtos. Em sintese, aludidos contratos promoviam uma dicotomia entre
“distribuidores convencionais” e “distribuidores pela internet” e estabeleciam um sistema ca-

racterizado por diversas restricdes a promocdo de vendas em rede.

39 Burrell / Handler, supra n. 39, p. 86.

40 Ana Carolina Reis Ribeiro Santos, A tutela juridica dos bens de marcas de prestigio, “Dissertacdo de Mes-

trado para obtencdo de grau em Direito e Gestdo”, Faculdade de Direito Universidade Nova de Lisboa, 2017, [Con-
sult. 25 jun. 2022], Disponivel em: https://run.unl.pt/bitstream/10362/35348/1/Santos_2018.pdf, p. 16.

41 Bundesgerichtshof (Suprema Corte Alem3), Acdrddo de 12 de dezembro de 2017, Caso KVZ 41/17, ASICS-
Gruppe, ECLI:DE:BGH:2017:121217BKVZ41.17.0.
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Aos distribuidores restou vedada a possibilidade de autorizar que terceiros ndo contempla-
dos pelo contrato de distribuicdo utilizassem as marcas registradas da ASICS de qualquer forma
no site do terceiro para direcionar os clientes ao site do revendedor autorizado da ASICS. Entre
outras, os contratos firmados dispunham acerca da: a) proibi¢cdo absoluta de participar de fer-
ramentas de comparacao de precos; e b) proibicdo absoluta de anunciar em sites de terceiros
usando marcas ASICS.

Nesse contexto, a Corte reconheceu que a questdo juridica relevante a ser enfrentada con-
sistia em identificar se a proibicdo do apoio aos motores de comparacdo de precos constitui
uma restricdo grave na acepgdo do artigo 4.2, alinea c), do Regulamento (UE) n.2 330/2010
da Comissdo, de 20 de abril de 2010,*? sobre a aplicacdo do artigo 101.2, n.2 1, do TFUE. Na
forma deste dispositivo, a iseng¢do prevista no artigo 2.2 do mesmo Regulamento ndo se aplica
a acordos verticais que visem restringir as vendas ativas ou passivas a consumidores finais por
membros de um sistema de distribuicdo seletiva que estejam ativos no nivel de varejo. Trata-se

de isencdo por categoria em acordos verticais.

Da analise das circunstancias faticas, a Corte entendeu que as clausulas de distribuicdo seleti-
va em causa ndo impediam a venda de seus produtos através da Internet, mas tdo somente limi-
tavam as possibilidades oferecidas por meio do canal de distribuicdo. Diferencia-se, pois, do que
restou decidido no @mbito do Processo C-439/09, julgado pelo Tribunal de Justica da Unido Euro-

peia em 13 de outubro de 2011, de principal interesse de Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS.*

Também em sentido diverso do ja analisado Caso Coty, que versava sobre clausula impedi-
tiva de revenda autorizada por meio de um sistema de distribuicdo seletiva de artigos de luxo
de usar empresas terceirizadas ndo autorizadas externamente reconheciveis ao vender os bens
contratuais na Internet, a Suprema Corte Alema identificou que em relacdo a ASICS, o sistema

de vendas utilizado ndo afetava qualquer produto de luxo.

Apesar da auséncia do carater de luxo, aludido sistema proibia o oferecimento de suporte
a funcionalidade dos mecanismos de pesquisa de precos sob este contrato; a utilizacdo das
marcas da ASICS no site de terceiros para direcionar os clientes ao site do varejista, bem como o
anuncio ou a venda de produtos contratados por meio do site de terceiros, ressalvas as hipote-

ses em que o nome ou logotipo da plataforma de terceiros ndo fosse apresentado.

42 Regulamento (UE) n.2 330/2010 da Comissdo 20 de abril de 2010, relativo a aplicagdo do artigo 101.0,
n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia a determinadas categorias de acordos verticais e
praticas concertadas

43 Neste caso em especifico, o Tribunal de Justica da Unido Europeia manifestou o entendimento de que a
proibicdo da utilizacdo da Internet para venda de produtos farmacéuticos ndo dependentes de prescricdo médica
constitui uma restricdo por objectivo, na acepc¢do do o artigo 101.°, n.° 1, TFUE, se, na sequéncia de uma analise
individual e concreta do teor e do objectivo da clausula contratual e do contexto juridico e econémico em que a
mesma se inscreve, se concluir que, face as propriedades dos produtos em causa, tal cldusula ndo é objectiva-
mente justificada. Em estreita sintese, a Pierre Fabre promovia limitacdes a comercializacdo de seus produtos pela
internet sob a justificativa juridica de um sistema de distribuicdo seletiva. Cf. Tribunal de Justica da Unido Europeia,
Acoérddo de 13 de outubro de 2011, Processo C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS contra Président de
I’Autorité de la concurrence e outro, ECLI:EU:C:2011:649.
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Nessa senda de ideias, ndo existindo uma aura de luxo que justificasse clausulas restritivas,
o sistema utilizado pela ASICS foi reputado como ilegal e constituinte de uma restricdo grave na
forma do artigo 4.9, alinea c¢), do Regulamento (UE) n.2 330/2010, implicando que implicam a

retirada do beneficio da isencdo.

4.3. Nike European Operations Netherlands B.V. (“NEON”) v. Action Sport SOC. COOP, A.R.L.**

Cumpre ainda verificar que em referéncia a decisdo do TJUE no caso Coty, a Corte de Ape-
lacdo de Amsterda analisou em profundidade litigio versando sobre a dinamica da concorrén-
cia, nomeadamente sobre atos de restricdo em plataformas de Internet. Tendo figurado como
partes as companhias Neon e Action Sports, neste caso a Corte holandesa buscou identificar se
haveria espaco para aplicacdo da isencdo por categoria do acordo vertical, na forma dos ja alu-
didos artigos 4.2, alinea c), do Regulamento (UE) n.2 330/2010 e 101.2, n.2 1, do TFUE. De forma
mais especifica, o érgao jurisdicional objetivou identificar se a ratio decidendi do Acérddo Coty

também se aplicaria a produtos ndo luxuosos.

Em estreita sintese, o grupo americano Nike produz e distribui roupas esportivas, calca-
dos esportivos e itens relacionados. A Neon, por sua vez, enquanto parte integrante do aludi-
do grupo econdmico, é responsavel pela distribuicdo dos produtos Nike no Espago Econdmico
Europeu (“EEE”).

In casu, a Action Sport operava a comercializacdo de produtos da Nike online por meio de
uma entidade da Amazon ha vérios anos, a qual ndo figura como um revendedor/distribuidor
autorizado da Neon para produtos Nike. Como plataformas autorizadas, a Neon havia designado

empresas como Zalando, Le Redoute e Otto.

A fim de cessar a conduta irregular da Action Sports, a Neon enderecou diversos e-mails e
cartas a esta, tendo alegado que a comercializacdo de produtos Nike por meio de plataformas
ndo autorizadas violavam os termos contratuais firmados. Nessa linha, a Neon negou o acesso
da Action Sport a plataforma utilizada para viabilizar os negécios, impossibilitando a promogao

de novos pedidos por parte desta.

Da anadlise do caso, a Corte de Apelacdao de Amsterda teceu importantes apontamentos no
gue concerne ao objeto da presente investigacdo. Embora a Action Sports tenha alegado que a
configuracdo de um sistema de distribuicdo seletiva pressupde a comercializacdo de produtos
de luxo e que a Neon direciona suas campanhas de marketing as massas, sendo os produtos
Nike comercializados em sites que ndo transmitem uma aura de luxo (La Redoute, Zalando, Otto
e bol.com), a Corte tornou expressamente manifesto que a isencdo da distribuicdo seletiva ao

abrigo da isencdo por categoria ndo se limita aos produtos de luxo.

44 Amsterdam Court of Appeal, Acorddo de 14 de julho de 2020, Nike European Operations Netherlands B.V.
contra Action Sport SOC. COOP, A.R.L., ECLI:NL:GHAMS:2020:2004
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Valendo-se da melhor interpretacdo, o orgao jurisdicional entendeu que, independente-
mente da natureza do produto em causa ou da natureza dos critérios de selecdo, a distribuicdo
seletiva estd isenta ao abrigo da isengao por categoria. Ainda que os produtos da Nike ndo sejam
produtos de luxo, o sistema de distribuicdo seletiva da Neon se encontrava abrangido pela isen-

¢do por categoria, desde que sejam cumpridas as respectiva condicdes legais.

A decisdo proferida no ano de 2020, portanto, reconheceu que a Nike poderia prevenir
gue membros de sua cadeia de distribuicdo seletiva na Europa vendessem produtos Nike na
Amazon. Em outras palavras, o Tribunal reconheceu que a Politica de Distribuicdo Seletiva NEON
era admissivel, nos termos dos artigos 4.2 do Regulamento (UE) n.2 330/2010 e 101.2,n.2 1, do

TFUE, razao pela qual a NEON tinha o direito de exigir o cumprimento da Action Sport.
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5. Conclusao

A doutrina do esgotamento limita os direitos de propriedade intelectual, retirando a pos-
sibilidade de que seus respectivos titulares apresentem oposi¢cdo a comercializacdo de bens
gue incorporam os direitos em questdo apds a primeira comercializacgdo em determinado
territorio ou regido. Nao fossem as excecdes ao principio do esgotamento, tornar-se-ia juridi-
camente possivel sustentar o esgotamento de direitos intelectuais a partir de primeiro ato de
comercializagdo enquanto um pressuposto negativo, nomeadamente impeditivo, de sistemas

de distribuicdo seletiva.

Os desenvolvimentos nestes casos demonstram apoio aos fornecedores de bens de luxo
gue procuram controlar os canais de vendas online, sob certas condi¢cdes. Neste mérito, entre-
tanto, exsurge um importante questionamento: se uma marca de prestigio ndo esta vinculada
a aura de luxo, que tipo de dano deve ser demonstrado a reputacdo para justificar as restricdes

com base na selecdo de distribuicdo por natureza qualitativa?

A aplicacdo da decisdo no caso Coty pode tornar-se bastante subjetiva quando se trata de
definir o que é um produto de luxo e quando surge a necessidade de proteger uma imagem de
luxo. Esta avaliacdo envolve um certo grau de discricionariedade, bem como a possibilidade de

alargar a jurisprudéncia, de forma mais geral, a produtos de qualidade.

Num contexto, como o europeu, onde as regras de concorréncia sdo principalmente apli-
cadas pelas autoridades nacionais, esta margem de discricionariedade pode conduzir a resul-
tados muito diferentes nos varios Estados-Membros, afetando a previsibilidade a longo prazo

das relagBes contratuais.

Como vimos, de um lado tem-se o caso da Neon/Nike em Holanda, onde foi reconhecida a
protecdo da reputacdo e prestigio de uma marca flagrantemente descaracterizada como de luxo.

Na Alemanha, por sua vez, o caso ASICS conduziu a uma visdo muito mais restritiva da celeuma,

Voltar ao indice



23 WORKING PAPERS N28

nao tendo sido reconhecida a legalidade de clausulas de distribuicdo seletiva na auséncia de uma
aura de luxo. Seguiu-se, pois, a linha do Caso Coty, em que o beneficio da isencdo por categoria

foi reconhecido como devido apenas para produtos de luxo, mas ndo para produtos de qualidade.

Em suma, o dano grave que configura “fundamento legitimo” para a exclusdo do esgota-
mento da marca é sempre sujeito a uma delicada avaliacdo de mérito, a luz das circunstancias
concretas do caso. E 0 6nus da prova é do titular da marca. Em que pese ndo se confundam, a
auséncia da anadlise de cada um dos conceitos em separado, notadamente de marcas de luxo e

marcas de prestigio, conduz a uma certa confusdo na aplicacdo do direito.
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