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volve interessante estudo sobre os cenários de violação 
de marcas e os correlatos mecanismos de proteção no 
contexto esportivo. Nesta edição, publica-se a primeira 
parte deste estudo, analisando a doutrina e jurisprudên-
cia pátrias, destacando a importância das marcas no 
segmento dos esportes, analisando as possíveis hipóte-
ses de infração e as alternativas para sua proteção.

Ainda em matéria de marcas, Isabelle Ilicciev Lage ofe-
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ao tema das marcas não tradicionais não perceptíveis 
visualmente, na investigação de sua capacidade de de-
sempenhar a função distintiva, dos fundamentos para a 
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gente, bem como da eventual adequação dos mecanis-
mos de repressão à concorrência desleal para sua tutela.

Márcio Merkl, árbitro da Câmara de Arbitragem (CAr-
b-ABPI) e Especialista da Câmara de Solução de Con-
flitos de Nome de Domínio (CASD-ND) do Centro de 
Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da ABPI 
(CSD-PI), examina o uso da ferramenta da arbitragem, 
bem como de outras métodos alternativos de solução de 
disputas tais como a mediação, em litígios complexos en-
volvendo standard essential patents e licenças FRANDs. 
Sua nota temática analisa dados e casos na matéria, 
demonstrando os caminhos oferecidos por tais métodos 
como forma de desafogar o Poder Judiciário.

Por fim, Karina Cesana Shafferman e Débora Buarque 
Angelini dedicam-se ao cuidadoso estudo do esgota-
mento de direitos patrimoniais a partir de um caso con-
creto, na disputa entre Sudop Indústria Otica Ltda. e Ma-
clens Optical Ltda., envolvendo as lentes “Varilux”, ao 
comentar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo na Apelação Cível nº 994.05.073967-9. Nes-
te comentário sobre o julgado as autoras passam pela 
análise do equilíbrio entre direitos de propriedade e fun-
ção social, prestigiado por nossa Constituição Federal, e 
pelo incontornável tema da importação paralela.

Desejamos a todos uma excelente leitura!
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A violação de marcas no contexto esportivo 
– contrafação e possível proteção (Parte 1)1 

Trademark infringement in the sportive context 
– counterfeiting and possible protection in brazilian law

Resumo 

O presente artigo consiste na primeira parte de um estudo 
acerca da legislação, doutrina e jurisprudência brasileiras 
sobre a violação de marcas, em específico no que tange ao 
segmento mercadológico esportivo, com foco nos mecanismos 
de proteção fornecidos aos titulares das marcas. O trabalho 
é dividido em 5 capítulos – (i) introdução; (ii) a relevância 
das marcas no cenário esportivo; (iii) entendimentos sobre 
a violação e contrafação de marcas e possível proteção; (iv) 
o cenário da violação e contrafação de marcas no âmbito 
esportivo, e a influência da legislação específica; e (v) 
conclusão –, cujos três primeiros compõem esta primeira parte, 
ora publicada.

Palavras-chave:  Marcas. Violação de marcas. 
Contrafação de marcas. Direito Civil. Propriedade Intelectual. 
Esportes. Tipificação penal da contrafação de marcas. Lei de 
Propriedade Industrial. Lei Geral do Esporte. Lei Geral da Copa.

Abstract

This article consists of the first part of an analysis of Brazilian 
legislation, doctrine, and case law on trademark violation, 
specifically with regard to the sports market segment, highlighting 
the protection mechanisms provided to trademark holders by 
the Brazilian legal system. This study is divided into 5 chapters 
– (i) introduction; (ii) the relevance of trademarks in sporting 
activities; (iii) understandings of trademark violation, trademark 
counterfeiting, and the protection provided by the Brazilian law; 
(iv) the current scenario of trademark violation and counterfeiting 
in the sporting field, and the influence of specific legislation; and 
(v) conclusion. The three initial chapters of the study in question 
are hereby published as a first part of the article.

Keywords:  Trademarks. Trademark violation. Trademark 
counterfeiting. Civil law. Intellectual property. Sports. Criminal 
classification of trademark counterfeiting. Industrial Property 
Law. General Sports Law. General World Cup Law.

• Pedro Henrique Soares Bechara •
Advogado integrante de Kasznar Leonardos Advogados. 
E-mail: Pedro.Bechara@kasznarleonardos.com
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1 Esta é a primeira de duas partes de uma versão resumida da monografia apresentada ao Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC-Rio) para o bacharelado em Direito, sob orientação do Prof. Raul Murad.

1 • Introdução

O presente artigo tem como foco o estudo da violação de 
marcas em âmbito esportivo, principalmente no que diz respei-
to aos mecanismos de proteção que nossa legislação fornece 
aos titulares de marca para zelarem por seus direitos de pro-
priedade intelectual em um segmento de mercado tão atrativo 
ao público consumidor.

A origem do estudo em pauta se deu nas aspirações da Copa 
do Mundo de 2022 e na grande movimentação dos mercados 
brasileiro e internacional provocada pelo referido evento. Nes-
sa esteira, não se pode deixar de notar o potencial do esporte 
para a atração de massas de consumidores e a importância 
que as marcas adquirem no contexto desportivo como um 
todo: os signos distintivos recebem atenção não apenas do 
público, como também de concorrentes das organizações es-
portivas titulares, abrindo palco propício para práticas desleais 
de violação de marca que visam se aproveitar da reputação e 
renome que estas marcas são dotadas.

Outrossim, ressalte-se que a grande atenção atraída pelo 
esporte não se limita, no caso do Brasil, apenas aos eventos 
esportivos – sendo este país culturalmente entrelaçado com a 
prática esportiva, abraçando-a, além de atividade física be-
neficial à saúde, como meio crucial de entretenimento. Deste 
modo, há de se destacar a importância da tutela dos direitos 
de propriedade intelectual no cenário esportivo brasileiro de 
forma recorrente, considerando a movimentação midiática e 
publicitária provocada pelo esporte. 

Nesse sentido, busca-se compreender qual a contribuição do 
instituto da marca para a sociedade, para as dinâmicas de 
concorrência empresarial e, claro, para o esporte.

Uma vez entendida a marca e sua aplicação jurídica na esfera 
dos esportes, há de se discorrer sobre a violação da marca 
em si. Revela-se fundamental para este estudo entender as 
concepções básicas da violação e da contrafação de marcas, 
os parâmetros fixados pela jurisprudência dos tribunais pátrios 
e a aplicação dessas diretrizes ao contexto esportivo, como 
forma de proteção aos signos marcários no referido segmento 
de mercado. Com isso, há de se analisar a efetividade da 

aplicação dos mecanismos de proteção oferecidos pela 
legislação ao titular de direitos de marca – entendendo quais 
opções a Lei dispõe a este para que possa defender seus 
direitos nesse âmbito.

Por fim, objetiva-se entender o cenário da violação e da 
contrafação de marcas no segmento esportivo do merca-
do brasileiro, de modo geral, em um país onde o esporte 
definitivamente consiste em um dos centros das atenções. 
Nesse viés, há de se analisar o mercado de pirataria (nome 
vulgar para a contrafação de marcas) de artigos esportivos 
no Brasil, que fatura bilhões anualmente perante uma po-
pulação que possui tendências a consumir produtos contra-
feitos frequentemente. 

Considerando a importância da área para a sociedade e para 
o Direito como um todo, a legislação deve reforçar os meca-
nismos para a proteção de direitos de propriedade intelectual, 
em especial contra violação de marcas e práticas de concor-
rência desleal. Nesse sentido, há de se revisitar os dispositivos 
disponíveis em nossa legislação nesse sentido – com o fito de 
analisar a efetividade desses no combate às práticas em co-
mento, sob a luz da doutrina e da jurisprudência, em especial 
no que tange à Lei Geral do Esporte. 

Ainda que se faça imprescindível o respaldo legislativo para 
a proteção das marcas no contexto esportivo de modo ge-
ral, ressalte-se a importância de realizar análise de legislação 
específica e transitória visando preparar o Brasil para recep-
cionar um grande evento esportivo propriamente dito, como 
a Copa do Mundo FIFA de 2014. Seria a Lei Geral da Copa, 
promulgada com esse objetivo, mais ou menos eficiente que a 
Lei de Propriedade Industrial?

Desta forma, em comparação entre os aspectos fundamentais 
da legislação geral para a proteção de marcas e a legisla-
ção transitória, como da Lei Geral da Copa, e específica ao 
desporto, como a Lei Geral do Esporte, pergunta-se: qual se 
revela mais efetiva no combate à violação de marcas?

São estes aspectos que este artigo pretende levantar e analisar, 
visando entender melhor os mecanismos de proteção contra a 
violação de marcas em nosso ordenamento jurídico.

Sumário • 1 • Introdução - 2 • A relevância das marcas no cenário esportivo - 3 • Violação marcária e 
contrafação de marcas - 3.1 – A proteção conferida ao titular contra o crime de contrafação - 3.2 – O cenário 
de contrafação de marcas no Brasil • Referências bibliográficas
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2 “A marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo, não ‘assinala’ o produto, não se lhe podem mencionar ‘elementos característicos’.” PONTES 
DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Bookseller, 2002, Tomo 17, § 2.009, n. 1, P. 7.
E BARBOSA, Denis Borges. Marcas em Movimento – Possível Proteção em Direito Brasileiro. Revista eletrônica do IBPI, n. 8, 2013. P. 69.
3 GONÇALVES, Luís M. Couto. Função Distintiva da Marca. Coimbra: Almedina, 1999, p. 26.
4 “Atualmente, não são poucos os autores que concordam com a importância da função publicitária da marca”. CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Maitê 
Cecilia Fabbri. Uma breve revisita às funções marcárias. Disponível em: [http://www.publicadireito.com.br/artigos/]. Acesso em: 28 ago. 2023. P. 9. 
Vale destacar que “Outros objetos de direito terão funções análogas à marca, de distinção relativa de agentes ou objetos na concorrência. Serão eles: a) Os 
objetos de desenho industrial; b) O Trade Dress; c) As construções publicitárias, inclusive as expressões e sinais de propaganda.” BARBOSA, Denis Borges. Fator 
semiológico na construção do signo marcário. Rio de Janeiro: UERJ,4 2006. P. 24.
5 “Assim, a função econômica permeia a noção de marca, mas também pode ser vista sob um ponto de vista mais restrito, qual seja, o de valor econômico que 
as marcas passam a auferir. Marcas, especialmente aquelas que auferem grande reconhecimento do público, passam a ter um indiscutível valor no patrimônio 
de uma empresa.” CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; MORO, Maitê Cecilia Fabbri. Uma breve revisita às funções marcárias. Disponível em: [http://www.publi-
cadireito.com.br/artigos/]. Acesso em: 29 ago. 2023. P. 13.
O Superior Tribunal de Justiça também infere que “De instrumento de proteção jurídica contra uso indevido por terceiros, a marca passou a ter evidenciado, 
cada vez mais, seu caráter de ativo financeiro. Passou-se a investir de forma crescente não apenas no produto ou no serviço em si, mas também – e principal-
mente – na própria construção da marca, que, hoje, em não raros casos, pode representar o bem mais valioso de uma sociedade empresária.” Superior Tribunal 
de Justiça. REsp 1.787.676 – RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3 – TERCEIRA TURMA. Disponível em: [www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/
ATC?seq=130505769&tipo=91&nreg=20170297188 0&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20210921&formato=PDF&salvar=false]. Acesso em: 07 
nov. 2023.
6 COUTO, Suzana. A importância da arquitectura da marca na gestão da marca em mercados B-to-Business: O caso da JIMO COOLING TECHNOLOGY. Fa-
culdade de Economia da Universidade de Porto, Portugal, 2014. P. 16-20.
7 Tanto a Copa do Mundo quanto os Jogos Olímpicos são responsáveis por recordes de audiência em seus respectivos anos. Ao tempo de 2008, as Olimpíadas 
de Pequim já registravam a maior audiência global de televisão de todos os tempos, consagrando 4,7 bilhões de espectadores ao longo de todo o evento: “É 
oficial: os Jogos Olímpicos de Pequim 2008 atraíram a maior audiência mundial de TV de todos os tempos. Entre 8 e 24 de agosto, 4,7 bilhões de telespecta-
dores - ou 70% da população mundial - sintonizaram-se para assistir aos Jogos, de acordo com a Nielsen. Em comparação, 3,9 bilhões assistiram aos Jogos 
de Atenas de 2004, enquanto 3,6 bilhões acompanharam os Jogos de Sydney de 2000 na TV.” (NIELSEN. As Olimpíadas de Pequim atraem a maior audiência 
global de TV de todos os tempos. Setembro de 2008. Disponível em: [www.nielsen.com/pt/insights/2008/beijing-olympics-draw-largest-ever-global-tv-audien-
ce/#:~:text=É%20oficial%3A%20os%20Jogos%20Olímpicos,de%20acordo%20com%20a%20Nielsen]. Acesso em: 14 nov. 2023.). No que diz respeito ao 
evento da Copa do Mundo de Futebol, os dados não são muito diferentes: a final da Copa de 2014, no Brasil, já registrava uma audiência residencial de 3,2 
bilhões de pessoas no mundo (ESPM. Copa-2014 quebrou recordes de audiência, diz Fifa; mais de 1 bilhão viu a final. 16/12/2015. Disponível em: [espn.com.br/
noticia/564917_copa-2014-quebrou-recordes-de-audiencia-diz-fifa-mais-de-1-bilhao-viu-final#:~:text=Mais%20de%20um%20bilhão%20de,Fifa%20e%20
da%20Kantar%20Media]. Acesso em: 14 nov. 2023.). Em sua edição mais recente, em 2018, na Rússia, a final da Copa do Mundo teve 1,5 bilhão de telespec-
tadores, tendo a competição inteira envolvido cerca de 5 bilhões de pessoas segundo informações da FIFA: “Nesta quarta-feira (18), a Fifa anunciou que cerca 
de 1,5 bilhão de pessoas ao redor do planeta assistiram à decisão do torneio mais importante do futebol mundial. Além disso, em outros números divulgados em 
nota oficial, a entidade afirma que 5 bilhões de pessoas se envolveram de alguma forma com a competição. Em números provisórios divulgados, 93,6 milhões 
de postagens em todas as plataformas foram feitas sobre o torneio nas redes sociais. Essas postagens renderam um alcance acumulado de 262 bilhões e enga-
jamento de 5,95 bilhões. A Copa de 2022 ainda bateu o recorde de espectadores nos estádios que pertencia à edição de 2018 (3,4 milhões a 3 mi).” (ESPN. 
Fifa divulga que 1,5 bilhão de pessoas ao redor do mundo assistiram a final da Copa do Mundo; veja dados. 19/01/2023. Disponível em: [ww.espn.com.br/
futebol/copa-do-mundo/artigo/_/id/11497424/fifa-divulga-1-5-bilhao-pessoas-redor-do-mundo-assistiram-final-copa-do-mundo]. Acesso em: 14 nov. 2023).
8 AMARAL, Rafael Lacaz. A proteção de marcas em grandes eventos desportivos. Jornal Correio Braziliense, edição de 15/06/15.

2 • A relevância das marcas 
no cenário esportivo

As marcas possuem funções que se estendem da atribuição de 
distintividade2, à direta indicação ao consumidor da origem 
do produto/serviço3, aos massivos projetos de publicidade4 e 
expressivas fontes de lucros que seu bom uso gera aos respec-
tivos titulares5. Concretiza-se, assim, de forma geral, um mer-
cado no qual a marca pode ser significativa fonte geradora de 
valor, sendo uma forte vantagem concorrencial e agregadora 
de valor ao seu detentor6.

Como não poderia deixar de ser, as marcas também desem-
penham papel de destaque no que diz respeito ao cenário es-
portivo – considerando especialmente que os grandes eventos 
esportivos (tais como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, 
que serão amplamente abordados mais à frente) são respon-
sáveis por audiências de números expressivos7, abrindo um 
palco mais que propício para o marketing internacional. Nas 
palavras de Rafael Lacaz Amaral, “Tais competições são, sem 
dúvida alguma, as mais eficientes plataformas de marketing 
internacional, alcançando bilhões de pessoas em mais de 200 
países e territórios ao redor do globo.”8. 
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Sendo assim, é evidente que as marcas possuem expressão 
notória em meio ao contexto das grandes competições e even-
tos esportivos – na medida que podem ser impulsionadas de 
forma exponencial por meio da atividade midiática, como um 
todo, gerada pelos esportes –, considerando os números ex-
pressivos de consumidores atentos à ocasião e oportunidades 
únicas para os patrocinadores detentores de marcas para im-
pulsionarem seus projetos de marketing. Tome-se por exem-
plo a mais recente Copa do Mundo de Futebol no Catar, que 
movimentou mais de 3,4 milhões de pessoas nos estádios que 
receberam os jogos da competição apenas na fase de gru-
pos9, e recebeu cerca de 1 milhão de turistas consumidores no 
país-sede do evento esportivo.

Exatamente nesse sentido, disserta Ary José Rocco Junior:
 

O esporte, pelos atributos positivos que o cercam, 
vem-se transformando em ferramenta estratégica de 
marketing para empresas, produtos ou marcas. Quali-
dade de vida, espírito de equipe, jovialidade, agilidade, 
lazer, saúde e prazer são apenas alguns dos atributos 
que o “produto” esporte empresta às organizações, na 
busca incansável “pelos corações e pelas mentes” dos 
consumidores de um mercado cada vez mais global e 
competitivo.

A cultura do esporte mundial, com o apoio dos meios 
de comunicação de massa, tem experimentado, nas 
três últimas décadas, crescimento financeiro vertigi-
noso. Os negócios relacionados ao esporte são, hoje, 
parte importante da indústria do entretenimento.10 

Deste modo, verifica-se forte relação entre o esporte e o direito 
de marcas, por meio da qual não só os titulares de marcas 
encontram contexto propício para campanhas visando o cres-
cimento de seus sinais no mercado e consequentes benefícios; 
como também o próprio esporte se encontra beneficiado, 
como um todo, com o incentivo ao investimento que este fa-
tor intrinsecamente traz11. Existe inevitável liame, deste modo, 
entre o esporte e a esfera do entretenimento, no qual os 

esportes não são vistos apenas como uma atividade física que 
visa a competitividade e a otimização da saúde corporal, mas 
também como um espetáculo à parte12, que atrai, como visto, 
bilhões de espectadores e consumidores. 

Ocorre, assim, nítido interesse por parte das organizações 
esportivas em promover suas marcas aos consumidores por 
meio do próprio esporte – como, por exemplo, na contratação 
de grandes jogadores e patrocinadores para ligas nacionais 
de futebol. A recente contratação do atleta Cristiano Ronaldo, 
por exemplo, para o clube saudita Al Nassr, bateu recorde 
de audiência de 3 bilhões de espectadores13, atraindo uma 
clientela nunca antes vista pela Liga Saudita de futebol. De 
forma similar, a estreia de Lionel Messi pelo clube Inter Miami, 
dos Estados Unidos, uma liga também de menor expressão 
até então, reuniu números impressionantes de audiência. 
David Beckham, ex-atleta e um dos investidores do Inter Miami 
atualmente, declarou que:

É um momento muito importante, mas é o que sempre 
quisemos para o clube, para a MLS e para este esporte: 
ter os olhos do mundo voltados para a América. E não 
falamos somente dos olhos do próprio país, mas glo-
balmente. O futebol é o maior esporte do mundo, tem 
uma audiência de 3,5 bilhões de pessoas. No domin-
go, durante a apresentação (de Messi), foi algo muito 
grande, mas é o que sempre colocamos como meta. 
Era uma das metas que eu propus quando vim para cá 
em 2007, levantar o perfil da liga e do jogo.14 

O valor do esporte para uma marca é, assim, reconhecido 
inclusive pelos investidores das organizações esportivas, que 
visam, como nos dois casos em apreço, garantir maior visibi-
lidade às ligas esportivas, atraindo um maior número de con-
sumidores.

O mercado consumidor e a indústria do entretenimento como 
um todo já não enxergam mais o esporte puramente por sua 
natureza desportiva propriamente dita. Muito pelo contrário, 
a noção de esporte como um todo expandiu-se para além 
desta limitação, adentro do âmbito do entretenimento e, não 

  
9 GZH. Catar teve terceiro maior público de uma Copa do Mundo, atrás de EUA e Brasil. 19/12/2022. Disponível em: [gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/co-
pa-do-mundo/noticia/2022/12/catar-teve-terceiro-maior-publico-de-uma-copa-do-mundo-atras-de-eua-e-brasil-clbuv9cxs00dn01cmswhlbmrn.html#:~:tex-
t=Mais%20de%201%20milhão%20de,segunda-feira%20(19)]. Acesso em: 14 nov. 2023.
10 JUNIOR, Ary José Rocco. As relações públicas no meio-campo da gestão de marcas nos negócios relacionados ao esporte. Disponível em: [www.revistas.usp.
br/organicom/article/view/139106/134455]. Acesso em: 14 nov. 2023. P. 69.
11 É possível observar, a partir do cenário do esporte-entretenimento como um todo, que os grandes eventos desportivos geram investimentos não só para a 
respectiva área, como também diversas outras: “A inserção do Brasil na geopolítica dos megaeventos esportivos envolve a responsabilidade pela realização 
das duas maiores competições do universo esportivo mundial. Junto com essa responsabilidade, os megaeventos canalizaram para o Brasil a expectativas 
de investimentos em várias áreas e, também, o questionamento a respeito do legado dos dois eventos para a sociedade brasileira.” (JUNIOR, Ary José Roc-
co. As relações públicas no meio-campo da gestão de marcas nos negócios relacionados ao esporte. Disponível em: [www.revistas.usp.br/organicom/article/
view/139106/134455]. Acesso em: 10 jun. 2024. P. 76)
12 “um valor cultural que mobiliza grandes contingentes de pessoas por apresentar em sua essência um forte conteúdo lúdico e emocional. Quer como pratican-
te, como espectadora, parte da população mundial vai aos estádios, quadras e piscinas em busca de um espetáculo ou à procura dos benefícios da saúde que 
a atividade física proporciona.” (ZENONE, Luiz Cláudio. Marketing social. São Paulo, Thomson, 2006. P. 120.)
13 IG. Cristiano Ronaldo no Al Nassr mais visto que Messi na final da Copa. 06/01/2023. Disponível em: [esporte.ig.com.br/futebol/internacional/2023-01-06/
cristiano-ronaldo-al-nassr-mais-visto-que-messi-final-copa.html?Foto1]. Acesso em: 14 nov. 2023.
14 ESPN. Meio Mundo viu a apresentação de Messi nos EUA? Entenda o número que Beckham disse. 18/07/2023. Disponível em: [www.espn.com.br/futebol/
artigo/_/id/12328750/meio-mundo-apresentacao-messi-eua-entenda-numero-beckham-disse]. Acesso em: 14 nov. 2023.
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15 “Eventos esportivos oferecidos para fins de entretenimento são programados para dia, hora e local específicos e o consumidor tem de estar disponível naquele 
horário para ir ao local. Um jogo de basquete, por exemplo, pode ser oferecido como produto de entretenimento” (PITTS, Brenda G.; STOTLAR, David K. Fun-
damentos de marketing esportivo. São Paulo: Phorte Editora, 2002. P. 215)
16 “Os 25 impérios esportivos mais valiosos do mundo em 2023 valem US$ 174 bilhões (R$ 901,3 bilhões), 23% a mais do que o valor atingido em 2022. Os pro-
prietários das equipes utilizaram diversas ferramentas para conseguir alavancar suas marcas e propriedade intelectual, entre elas adquirir novos times, cobrar preços 
mais altos pelos direitos de mídia, expandir a distribuição em streamings e vender novos patrocínios.” (FORBES. Os impérios esportivos mais valiosos do mundo 
em 2023. Disponível em: [https://forbes.com.br/forbes-money/2023/01/os-imperios-esportivos-mais-valiosos-do-mundo-em-2023/]. Acesso em: 14 nov. 2023.)
17 FORBES. Os dez times mais valiosos da NBA em 2022. Disponível em <forbes.com.br/forbes-money/2022/10/os-dez-times-mais-valiosos-da-nba-
em-2022/>. Acesso em 14/11/2023. Segundo a Forbes, a equipe mais valiosa da NBA, o Goldenstate Warriors, vale cerca de 7 bilhões de dólares (37 bilhões 
de reais), com um impressionante lucro operacional de 206 milhões de dólares (1 bilhão de reais) para sua temporada de 2021/2022.
18 A última edição da Copa do Mundo FIFA, em 2022, ocorreu no Catar – a primeira edição em um país do Oriente Médio. A edição de 2026 ocorrerá nos 
países da América do Norte: Canadá, Estados Unidos e México (FIFA. Copa do Mundo FIFA de 2026: países, cidades-sede, datas e mais. 07/12/2023. Disponív-
el em: [www.fifa.com/fifaplus/pt/articles/copa-do-mundo-fifa-2026-sedes-datas-mais]. Acesso em 14 nov. 2023.) 
19 Para Matías F. Noetinger, o futebol é um fenômeno que pode ser descrito como mais que uma questão de vida ou morte: “Está claro que la importancia 
económica y la difusión del fútbol han tenido una vertiginosa escalada en los últimos veinte años. La difusión de los partidos a través de los medios masivos de 
comunicación ha sido sin duda el motor principal de este fenómeno que actualmente no conoce fronteras geográficas, sociales o culturales. El fútbol genera hoy 
en día una pasión indescriptible en millones de personas que respaldan a los clubes de sus afectos o a su selección nacional. Como decía Bill Shankly, entrenador 
del Liverpool de los años sesenta y setenta del siglo pasado, “El fútbol no es una cuestión de vida o muerte. Es mucho mas importante que eso.” (Football isn’t a 
matter of life and death. It’s far more important than that). Para muchos, el fútbol se vive exactamente como fuera expresado en la frase citada.” (NOETINGER, 
Matías F. Análisis de los diferentes derechos de propiedad industrial y de imagen con referencia al ámbito del deporte. In: ASOCIACION INTERAMERICANA DE 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL – ASIPI. Derecho Deportivo, p. 17-66. Buenos Aires, 2015. P. 21.)
20 Estatísticas (STATISTICS AND DATA. Most Popular Sports in the World – (1930/2020). Disponível em: [statisticsanddata.org/most-popular-sports-in-the-world/]. 
Acesso em: 14 nov. 2023.) apontam que o futebol é o esporte mais popular do mundo (4 bilhões de fãs), atrás do críquete (2,6 bilhões) e do hóquei (2 bilhões).
21 Gráfico do mapa-múndi com divisão de esporte mais popular por país. O futebol (em verde) se faz o país mais presente. Fonte de estatísticas: STATISTICS 
AND DATA. Most Popular Sports in the World – (1930/2020). Disponível em: [statisticsanddata.org/most-popular-sports-in-the-world/]. Acesso em: 14 nov. 2023.

é forçoso dizer, do showbusiness – conforme já observam 
estudos relacionados ao marketing15, um evento esportivo 
contemporâneo compreende fatores como os atletas que irão 
participar, em que ocasião, e em data e horário definidos; tal 
como um show de um artista, na mais direta comparação.

A partir deste cenário, como era de se esperar, a indústria es-
portiva é uma das mais rentáveis no globo – tendo o conjunto 
dos impérios esportivos mais valiosos do mundo alcançado, 
em 2023, segundo a Forbes16, 174 bilhões de dólares (cer-
ca de 901,3 bilhões de reais), representando ainda enorme 
crescimento de 23% desde o ano anterior. No ano de 2022, 
o faturamento da temporada da NBA (sigla para “National 
Basketball Association”, a liga estadunidense de basquetebol) 

alcançou a marca histórica de 10 bilhões de dólares17 – para 
que se tenha noção dos montantes movimentados por este tipo 
de liga e o notório acompanhamento midiático envolvido.

No âmbito do futebol, atividade que figura no maior evento 
desportivo do mundo – a Copa do Mundo FIFA, que ocorre 
de quatro em quatro anos em países-sede afiliados ao órgão18 

–, há de se destacar o fator emocional que caracteriza o es-
porte para além (e em contribuição aos) bilhões de dólares 
em receitas gerados por meio de sua monetização ao público. 
Estudiosos do direito desportivo chegam a classificar o futebol 
como um fenômeno19 com crescimento exponencial ao longo 
dos últimos 20 anos, atingindo, sem dúvidas, o patamar de 
esporte mais popular do mundo20.

Fonte: STATISTICS AND DATA. Most Popular Sports in the World – (1930/2020).21.
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22 Rafael Lacaz Amaral observa que “A fim de garantir o sucesso pleno desses eventos, os organizadores devem, portanto, promover e lidar com uma extensa 
malha de leis que assegurem os meios eficazes necessários para proteger seus direitos e interesses, bem como de seus parceiros econômicos” (AMARAL, Rafael 
Lacaz. A proteção de marcas em grandes eventos desportivos. Jornal Correio Braziliense, edição de 15/06/15).
23 CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. A regulação do marketing de emboscada em grandes eventos esportivos no Brasil: uma breve análise da Lei nº. 12.663 de 05 
de junho de 2012. RIDB, ano 3, nº 9, 2014. P. 6725.
24 BARBOSA, Denis Borges. Marcas em Movimento – Possível Proteção em Direito Brasileiro. Revista eletrônica do IBPI, n. 8, 2013. P. 70.
25 “Art. 129. “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso 
exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”
26 Art. 124. “Não são registráveis como marca: 
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço 
idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”
27 BARBOSA, Denis Borges. Ensaios e estudos da Propriedade Intelectual – Volume I. Revista eletrônica do IBPI, Edição Especial da Revista Eletrônica do IBPI – 
Nr.11/2015, p. 1-830, 2015. P. 309.
28 GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, 3ª. Ed. (anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa). Lumen Juris, 2010, vol. 
III.

Superadas as considerações supracitadas sobre a grandiosida-
de dos eventos esportivos internacionais e a importância das 
marcas inseridas neste contexto, há de se destacar os riscos 
trazidos por um cenário tão intenso e, pode-se dizer, atípico, 
quando comparado à situação rotineira – isto é, enquanto as 
competições em comento e eventos de similar natureza não es-
tão ocorrendo. A grande concentração de consumidores, dis-
ponibilidade de produtos, serviços e mídias relacionados aos 
eventos propicia um cenário ideal para a violação intencional 
de marcas por agentes não patrocinadores destes eventos, 
motivo pelo qual os organizadores e patrocinadores devem, 
com respaldo na Lei, proteger suas marcas22.

Deste modo, tem-se que a grande audiência (leia-se: consumi-
dores) atraída por estes eventos estimula, por consequência, di-
versos outros players do mercado – que não os organizadores 
e patrocinadores oficiais – com vistas a impulsionar suas mar-
cas por meio de campanhas associadas aos referidos eventos, 
em prática desleal de publicidade reprimida por nosso orde-
namento23, como há de se aprofundar abaixo, gerando, por 
muitas vezes, casos de violação e infração de marca alheia. 
O capítulo seguinte deste estudo será destinado à análise da 
ocorrência da violação de marca no contexto ora introduzido, 
e os mecanismos dos quais nosso ordenamento jurídico é do-
tado para fornecer aos detentores dos direitos sobre as marcas 
formas de proteção contra estes casos.

3 • Violação marcária e contrafação 
de marcas

As marcas são sinais visualmente perceptíveis com a finalidade 
de especificar produtos e/ou serviços, de forma distintiva, para 
o público consumidor24. O cenário propiciado por grandes 
eventos esportivos, objeto principal deste estudo, proporcio-
na oportunidade para práticas desleais por concorrentes dos 
titulares das marcas em destaque – uma vez que estes even-
tos são foco de grandes massas de consumidores e extensas 
campanhas de marketing. Neste viés, é fundamental entender 
quais são os direitos conferidos ao titular da marca registrada 
no Brasil, com o fito de posteriormente analisar quais destes 
direitos estão em risco na temática levantada; e quais são as 
medidas possíveis a serem tomadas pelos titulares em prol da 
proteção de suas marcas com respaldo na legislação.

Primeiramente, há de se fazer alusão ao caput do artigo 129 
da Lei nº 9.279/96 – LPI25, o qual dispõe de forma clara que o 
registro de marca assegura ao seu titular sua propriedade e o 
direito ao uso exclusivo do sinal no território nacional. Pode-se 
dizer, assim, que a proteção jurídica da marca depende de sua 
registrabilidade como um símbolo exclusivo e unívoco. 

Vale dizer que, como se pode depreender da leitura da Lei 
em comento, o titular do registro de marca adquire um direito 
oponível contra toda e qualquer pessoa que se sujeite a fazer 
uso da mesma marca – morando justamente neste conceito a 
discussão acerca da violação marcária e os mecanismos legais 
dos quais o titular deve gozar para praticar a proteção efetiva 
da integridade de sua marca. São estes direitos notadamente 
garantidos pelo artigo 124, inciso XIX26, que estabelece, basi-
camente, não serem registráveis como marca sinais que con-
sistam em reprodução ou imitação de marca registrada alheia. 
Nesta senda, torna-se claro que ao titular da marca registrada 
compete, precipuamente, (i) o direito exclusivo da marca; e 
(ii) o direito de recorrer aos meios legais para a proteção de 
sua marca27, impedindo que terceiros a empreguem de ma-
neira idêntica/semelhante e, consequentemente, ilegal – sen-
do, desta forma, a prática desleal do terceiro que viola estes 
direitos caracterizada como a violação da marca. Conforme 
discorre Gama Cerqueira28, os atos praticados por terceiros 
que importem na violação do uso exclusivo da marca cons-
tituem infração do registro, à qual se confere o termo técnico 
de contrafação.

Nesse sentido, importante pontuar que o artigo 124, XIX, da 
LPI representa não só mecanismo de proteção para o titu-
lar da marca de forma direta, como também uma forma de 
proibição legal conferida pela LPI visando evitar o registro 
de sinais que possam provocar a confusão ou associação 
indevida no mercado. A jurisprudência do STJ ajuda a for-
mular o conceito de quais marcas são ou não registráveis, 
diante desta concepção, analisando as circunstâncias do 
caso concreto para determinar quais sinais não devem ser 
passíveis de registro para preservar os direitos sobre os re-
gistros já em vigor. O julgado abaixo, a exemplo, avalia as 
circunstâncias da aplicação do dispositivo em comento para 
aferir que duas marcas não podem conviver no mercado. 
Veja-se:
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29 Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.340.933 – SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. T3 – TERCEIRA TURMA. Disponível em: [www.stj.jus.br/
websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=43872396&tipo=51&nreg=201201815525&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20150317&formato=PDF&-
salvar=false]. Acesso em: 09 nov. 2023.
30 Superior Tribunal de Justiça. 3ª Turma, REsp 949.514/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, DJU de 22.10.2007.
31 Art. 189. “Comete crime contra registro de marca quem:
I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou
II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.”
32 BARBOSA, Denis Borges. Ensaios e estudos da Propriedade Intelectual – Volume I. Revista eletrônica do IBPI, Edição Especial da Revista Eletrônica do IBPI – 
Nr.11/2015, p. 1-830, 2015. P. 314.

A finalidade precípua da proteção à marca é garan-
tir o exercício da livre concorrência, impedindo que o 
esforço e o prestígio de que gozam os serviços ou os 
produtos representados por um signo sirvam para fa-
vorecer gratuitamente a comercialização de outros, de 
tal modo que, se não há qualquer possibilidade de se 
confundir o consumidor, uma mesma marca pode ser 
utilizada por titulares distintos.

[...] Logo, mesmo que dois produtos sejam enquadrados 
em classes distintas, eles podem, conforme previsto no 
inciso XIX do art. 124 da Lei n. 9.279/96, ter uma rela-
ção especial de afinidade que justifique a expansão da 
proteção à marca para além dos limites de sua classe.

[...] No caso em comento, a afinidade existente entre 
o produto comercializado pelas recorrentes - pastilhas 
comestíveis - e aquele fabricado pela recorrida - bis-
coitos recheados - resulta na impossibilidade de re-
gistro do mesmo signo, sob pena de se causar dúvida 
no mercado consumidor. O risco, na hipótese, não é 
de confusão de produtos, já que ninguém compraria 
biscoitos pensando tratar-se de balas. O risco refere-
se, em verdade, à associação das marcas. Com efeito, 
é perfeitamente razoável supor que o consumidor das 
pastilhas TIC TAC, ao se deparar com os biscoitos TIC 
TAC, imaginará que provêm do mesmo fabricante.29 

Em suma, desse modo, o STJ fixa que, para que seja caracte-
rizado o ilícito designado no artigo 124, XIX da LPI, devem ser 
identificados os seguintes elementos:

Para impedir o registro de determinada marca é neces-
sária a conjunção de três requisitos: 

1. imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou 
com acréscimo de marca alheia já registrada; 
2. semelhança ou afinidade entre os produtos por ela 
indicados; 
3. possibilidade de a coexistência das marcas acarretar 
confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 – Art. 
124, XIX). Afastando o risco de confusão, é possível a 
coexistência harmônica das marcas.30 

Assim, considerando os parâmetros supracitados, o crime de 
contrafação ocorre quando há violação da marca registrada. 
Tal conteúdo resta também positivado pelos dispositivos penais 
– ambos determinam a pena de detenção, de três meses a um 
ano (ou multa), para o delito – conforme artigo 18931 da LPI.

Como se pode depreender da redação do artigo 189, inciso 
I, da LPI, o crime de contrafação pode se dar (i) pela reprodu-
ção indevida da marca registrada, sem autorização do titular, 
integral ou parcialmente, não importando a provocação de 
confusão ou não – nas palavras de Denis Borges Barbosa32, 
“havendo reprodução, inclusive parcial, não se questiona de 
confusão”; e (ii) pela imitação da marca registrada, condicio-
nada ao seu potencial de produzir confusão, conforme tam-
bém discorre o mesmo doutrinador no sentido que “A repro-
dução no todo ou em parte é violação absoluta. A imitação, 
de outro lado, é insidiosa e exige o requisito complementar de 
potencial de confusão”. Por fim, o inciso II do artigo 189 da 
LPI dispõe que a alteração da marca registrada de outrem já 
aposta em produto no mercado é crime de contrafação, cons-
tituindo esta a terceira hipótese prevista para o ilícito em pauta.

A contrafação, nestes moldes, pode ocorrer por meio de três 
modalidades, segundo Denis Borges Barbosa33: a reprodução, 
na qual a marca alheia é copiada ou reproduzida, no todo ou 
em parte; a imitação, em espécie de “reprodução disfarçada” 
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buscando persuadir o público consumidor por meio de diferen-
ças ínfimas; e a usurpação, caracterizada pela aplicação da 
marca de terceiro em produto/serviço diverso.

3.1 – A proteção conferida ao titular 
contra o crime de contrafação 

Nesta senda, os crimes contra as marcas – notadamente a 
contrafação de marcas, tema que será explorado com maior 
profundidade mais à frente – são tipificados em nossa legisla-
ção pelos supramencionados artigos da LPI, impostas as pe-
nas dos dispositivos para o infrator, sem prejuízo do direito do 
prejudicado de reaver valores de perdas e danos decorrentes 
dos prejuízos causados pela violação, conforme estabelece o 
artigo 209 da LPI34.

Consagrados, assim, os artigos 189, 190 e 209 da LPI como 
os impositivos de sanções aos violadores de marcas de tercei-
ros, fixando que o praticante do delito de contrafação marcária 
incorre tanto nas sanções penais quanto na obrigação cível de 
reparar o dano. Outrossim, nossa legislação é munida de ou-
tros dispositivos e mecanismos voltados para a proteção dos 
titulares de marcas contra o crime de contrafação dado pela 
reprodução ou imitação de suas marcas registradas, que com-
plementam a LPI para fornecer maior respaldo jurídico ao titular 
no que diz respeito à proteção de sua marca – elemento esse 
que se faz essencial em grandes eventos esportivos, conside-
rando a alta ocorrência de violações marcárias desta natureza.

Vale aqui ressaltar a baixa efetividade que os tipos penais da 
LPI desempenham contra o crime da contrafação, em cenário 
no qual a referida prática se torna tão difundida que chega a 
representar 10% do mercado global35. Nesse sentido:

Contudo, se for sopesado que a pirataria é um fenôme-
no global, traduzida em ações delituosas organizadas 

em escala mundial por societas delinquendi com o fim 
de violar sistematicamente os bens industriais, além de 
outros bens intelectuais, vislumbra-se o quão insuficien-
te e inapropriada é persecução penal prevista na Lei 
de Propriedade Industrial para a repressão dessa es-
pécie de crime, vez que nos crimes contra as patentes, 
os desenhos industriais e as marcas (artigos 183, 184, 
185, 187, 188, 189 e 190 da LPI) a persecução penal 
em juízo somente se procede mediante queixa, a saber, 
mediante a propositura de ação penal de iniciativa pri-
vada, ex-vi artigo 199 da Lei nº 9.279/96. Ademais, as 
penas previstas nos preceitos secundários dos aludidos 
delitos não ultrapassam 1 (um) ano de detenção, sendo 
consideradas, portanto, de menor potencial ofensivo, 
nos exatos termos do artigo 61 da Lei nº 9.099/95.36 

Deste modo, considerando as inexpressivas penas de no má-
ximo 1 ano para o crime contra propriedade industrial, que 
podem ser convertidas em multa, e o fato de a persecução pe-
nal pelo crime de contrafação se dar apenas em ação penal 
de iniciativa privada mediante queixa, revelam uma insuficiên-
cia nos tipos penais da LPI para lidar com a proteção contra 
a violação de marcas. Assim, relevante notar que os titulares 
de marcas não apenas podem se valer dos mecanismos de 
proteção às marcas na esfera cível oferecidos pela legislação, 
como esta se torna uma alternativa mais viável que a inefetiva 
tomada de medidas na esfera penal.

A legislação brasileira, dessa forma, dispõe de outros mecanis-
mos para o titular da marca – tais como o controle aduanei-
ro e medidas administrativas contra a pirataria – objetivando 
garantir o controle da prática da contrafação, assim como se 
pode verificar com o impedimento da importação paralela de-
cretado pela LPI.

Como exemplo, o doutrinador Gabriel Leonardos37 rememora 

34 Art. 209. “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de 
propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre 
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.
§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato 
que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.
§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, 
embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.”
35 “Conforme dados estatísticos da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual, a pirataria já corresponde a 10% do mercado global, ou seja, do 
comércio mundial de produtos. Em suma, a pirataria gera receitas superiores ao PIB (produto interno bruto) de inúmeros países. Consequentemente, por se 
tratar de atividade desenvolvida às margens da Lei, a pirataria diretamente já acarreta enormes perdas de receitas tributárias, vez que criminosos não declaram 
suas rendas. Indiretamente, como a pirataria ocasiona intensa diminuição nas vendas das empresas atingidas com a vulneração de seus bens intelectuais, com 
a perda das receitas operacionais dessas empresas vitimadas, menor é a arrecadação de receita tributária.” VILLAS, Marcelo Alberto Chaves. Desafios Atuais 
no Combate a Infrações de Propriedade Industrial. EMERJ, Série Aperfeiçoamento de Magistrados 3. Disponível em:  [ www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamen-
todemagistrados/paginas/series/3/Combate_a_Pirataria_e_Agressao_131.pdf]. Acesso em 09 nov. 2023, P. 143.
36 VILLAS, Marcelo Alberto Chaves. Desafios Atuais no Combate a Infrações de Propriedade Industrial. EMERJ, Série Aperfeiçoamento de Magistrados 3. Dispo-
nível em: [ www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/3/Combate_a_Pirataria_e_Agressao_131.pdf]. Acesso em: 09 nov. 2023, 
P. 142.
37 Gabriel Leonardos discorre sobre a prática da importação paralela, e o posicionamento da jurisprudência brasileira sobre a vedação da prática atribuída pela 
LPI: “Parallel importation occurs When genuine products are introduced to a different overseas consumer market, without the consent of the manufacturer/owner 
of Intellectual Property rights over the product. Article 132, item III of the Brazilian Industrial Property Law provides that the owner of a mark may not prevent the 
free circulation of products placed on the internal market by himself or by another with his consent.
The Third Panel of the Brazilian Superior Court of Justice has recently (on December 18, 2012) issued a unanimous decision applying with absolute accuracy the 
prohibition to the parallel importation set forth in Article 132, III, of the Brazilian Intellectual Property Law.” LEONARDOS, Gabriel F. Fair Play: IP Rights and Major 
Sport Events - Notes on Fighting Counterfeiting, Parallel Imports and Ambush Marketing in Brazil. Managing IP, China, 2013.
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o artigo 132, inciso III, da LPI38, não muito discutido pela dou-
trina, como um importante dispositivo para evitar, mesmo que 
indiretamente, o crime de contrafação. O referido dispositivo 
estabelece que o titular do registro de marca não poderá im-
pedir a circulação de produto colocado no mercado interno, 
por si ou por outrem com o seu consentimento – destacada 
a expressão “com o seu consentimento”. Conforme discorre 
Leonardos, em entendimento acompanhado pelo Superior Tri-
bunal de Justiça39, a prática da importação paralela (a qual 
ocorre quando produtos originais são introduzidos para um 
mercado consumidor estrangeiro sem o consentimento do ti-
tular sobre os respectivos direitos de propriedade intelectual) é 
vedada pelo artigo 132, III da LPI. Confira-se abaixo trecho da 
referida decisão:

1. A “importação paralela” de produtos originais, sem 
consentimento do titular da marca ou de quem autori-
zado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o dis-
posto no art. 132, II, da Lei Nº 9.279/96. Mas, uma vez 
consentida pelo titular da marca ou por quem por ele 
autorizado para tanto, a entrada do produto original 
no mercado nacional não pode configurar importação 
paralela ilícita.

2. Inadmissibilidade de vedação da importação para-
lela apenas a produtos contrafeitos (“pirateados”) ad-
quiridos no exterior, abrangendo, a vedação, produ-
tos genuínos, adquiridos no exterior, pois necessário o 
ingresso legítimo, como o consentimento do titular da 
marca, no mercado nacional, para a exaustão nacional 
da marca.

Assim, mesmo que o artigo em comento não vise a proteção 
contra a contrafação – e muito menos a proibição sobre a 

prática de contrafação seja estendida à tutela deste artigo, 
como bem entendeu o Superior Tribunal da Justiça no decisum 
em referência –, este acaba por possuir papel importante para  
evitar a contrafação na medida que se revela parâmetro de 
controle de importação de produtos de maneira não autori-
zada. Como cediço, as taxas de importação em contextos de 
grandes eventos esportivos sofrem significativo crescimento, 
sendo este um mecanismo de suma importância de nossa 
legislação para lidar com este tipo de movimentação no 
mercado.

Há de se observar, de todo modo, que existem mecanismos 
legais e administrativos que servem o propósito de defender 
tanto os titulares das marcas quanto o mercado consumidor 
para além da legislação – adentrando em medidas governa-
mentais que visam o controle aduaneiro, do mercado da “pi-
rataria” (nome vulgar para contrafação de marcas) e, claro, 
na fiscalização em grandes eventos que atraem este tipo de 
prática ilegal. 

3.2 – O cenário de contrafação 
de marcas no Brasil

Conforme exposto até então, a legislação – notadamente por 
meio da Lei nº 9.279/96, a LPI – e a jurisprudência reconhe-
cem as modalidades de violação de marcas que ocorrem no 
mercado, de modo geral, e propõem mecanismos de defesa 
contra estas práticas desleais. As formas de defesa contra a 
violação de marcas fornecidas pela Lei, como visto nas linhas 
acima, visam proteger não só o titular da marca, como tam-
bém a massa de consumidores (ou a sociedade, em visão mais 
ampla). O que se nota, assim, é que a violação de marca é 
um fenômeno que guarda relação com a sociedade e o direi-
to em diferentes âmbitos, permeado pelas dinâmicas entre os 

38 Art. 132. “O titular da marca não poderá:
I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comer-
cialização;
II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;
III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do 
art. 68; e
IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para 
seu caráter distintivo.”
39 Recurso Especial nº 1.249.718/CE, julgado pela Terceira Turma do STJ. Relator: Exmo. Sr. Ministro Sidnei Beneti; disponibilizado no DJE em 12/03/2013.
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titulares – meio particular – e o mercado consumidor – cole-
tivo –, dois polos que sofrem com os atos ilícitos que aqui se 
enquadram40.

Neste sentido, é de suma importância analisar o cenário da 
contrafação marcária, de modo geral, no Brasil, de forma a 
entender como o mercado se comporta diante da legislação 
específica contra a violação de marcas no território nacional.

Bom, em primeiro plano, não se pode deixar de notar que o 
Brasil é o 5º país do mundo que mais consome conteúdo con-
trafeito41 na Internet, posicionando-se a menos de 2,0 bilhões 
de visitas da China (4º colocado) e Índia (3º colocado), paí-
ses mais populosos do mundo. São esses os dados levantados 
pela empresa de segurança digital Akamai, em relatório de 
informações de pirataria digital no mundo pós pandemia. 

O relatório em questão trata especificamente da pirataria di-
gital – que, apesar de, por óbvio, não representar a totalidade 
dos casos de contrafação que marcam o contexto do mercado 
paralelo brasileiro, se revela um bom parâmetro para anali-
sar os hábitos do mercado em questão. Em outras palavras, 
a partir dos resultados em tela, é possível inferir que o merca-
do brasileiro consome muito conteúdo pirata, sendo esta uma 
prática infelizmente comum e facilmente acessível em território 
brasileiro.

No cenário geral, o Brasil perde bilhões anualmente para o 
mercado paralelo de produtos contrafeitos – considerando 
não só os valores dos produtos em si e as perdas para as 
empresas titulares de seus respectivos originais, como também 
os impostos que deixam de ser recolhidos para o Estado em 
razão da atividade ilegal. Segundo o FNCP (Fórum Nacional 

Contra a Pirataria e Ilegalidade), apenas em 2022, cerca de 
R$ 410 bilhões foram perdidos para o mercado ilegal de pro-
dutos contrafeitos no Brasil, sendo o valor de R$ 129,2 bilhões 
estimado para impostos que deixaram de ser arrendados42.

Os dados, se comparados com as mesmas informações sobre 
o mercado de produtos contrafeitos coletadas pelo órgão em 
2014, são alarmantes: de R$ 100 bilhões em perdas registra-
das em 2014, o número aumentou para R$ 410 bilhões em 
2022, revelando que os prejuízos causados quadruplicaram 
em uma janela de oito anos. O estudo apurou, ainda, os seg-
mentos de mercado mais afetados:

Fonte: FORBES. Brasil perde R$ 410 bilhões para o mercado ilegal 

em 2022. 06/03/202343. 

40 Michelle Copetti discorre, em tese de dissertação de mestrado, que a função do art. 124, XIX da LPI é de resguardar os interesses tanto do particular quanto 
do coletivo, ao garantir a proteção da marca para o titular e evitar a confusão ou associação indevida para a massa de consumidores. É destacada, ainda, 
a função essencial do legislador, dos tribunais e das órgãos de registro para garantir a proteção em comento: “É primordial que a lei coíba a reprodução ou 
imitação de marcas alheias, para identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, suscetíveis a causar ao consumidor confusão ou associação 
a outras marcas, hipóteses previstas no artigo 124, XIX, da LPI. A proteção amparada neste artigo abrange aquelas marcas que, embora protegidas em classes 
diversas, dado o grau de afinidade dos produtos ou serviços, geram a possibilidade de confusão ou associação para o consumidor. [...] Proteger o direito à pro-
priedade das marcas é tarefa que deve ser assumida pelo legislador, pelos órgãos registrais competentes e pelos Tribunais. Essa tarefa deve levar em conta que 
o direito de marcas possui duas feições: a privada e a pública. Por um lado, está o interesse privado, o direito do titular da marca e, por outro lado, o interesse 
geral, a função social concretizada no interesse de resguardar o consumidor. A existência dessa função dual tem como objetivo proteger os titulares, enquanto, 
de forma secundária, e não menos importante, resguardar o consumidor.” COPETTI, Michelle. Direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da 
especialidade. Florianópolis: UFSC, 2018. P. 24. 
O STJ também entende por esse caminho, chegando à conclusão de que a marca e sua notável função distintiva servem com o propósito de zelar pelos di-
reitos tanto dos titulares quanto dos consumidores. Veja-se: “24. Na medida em que a marca se constitui como sinal distintivo que viabiliza a identificação de 
produtos e serviços disponíveis no mercado, a relevância de sua proteção é, subjetivamente, dúplice: de um lado, beneficia o titular, que tem seu produto ou 
serviço diferenciado dos demais no ambiente concorrencial; de outro, favorece o público consumidor, pois certifica a origem comercial do produto ou serviço 
adquirido, evitando equívocos acerca de sua procedência” STJ – Resp: 1874635 RJ, Relator: Ministro Marco Aurélio Belizze, Data de Julgamento: 08/08/2023, 
T3 – TERCEIRA TURMA.
41 AKAMAI. State of the Internet – Piratas à vista. Disponível em: [www.akamai.com/pt/resources/state-of-the-internet/soti-security-pirates-in-the-outfield]. Acesso 
em: 14 nov. 2023.
42 Conforme relatado pela FORBES em 2023, o Brasil perdeu R$ 410 bilhões para o mercado ilegal apenas em 2023, segundo dados do Fórum Nacional 
Contra a Pirataria e a Ilegalidade, sendo de R$ 129,2 bilhões a estimativa de valor que deixou de ser arrecadado a título de impostos para o Estado. A FNCP 
apurou, ainda, os setores mais impactados pelo mercado ilegal de produtos contrafeitos no último ano, sendo o setor de vestuário o mais afetado – sofrendo 
gritante aumento de 40% em relação ao ano anterior de 2021. Edson Vismona, presidente da FNCP, destaca que “As perdas não são apenas econômicas, são 
de competitividade da indústria nacional. Ao não pagar impostos, o ilegal fica mais barato, provocando uma concorrência desleal e corrosiva que prejudica a 
geração de empregos formais e de renda para o brasileiro.” FORBES. Brasil perde R$ 410 bilhões para o mercado ilegal em 2022. 06/03/2023. Disponível em: 
[https://forbes.com.br/forbes-money/2023/03/brasil-perde-r-410-bilhoes-para-o-mercado-ilegal-em-2022/]. Acesso em: 14 nov. 2023.
43 Disponível em: [https://forbes.com.br/forbes-money/2023/03/brasil-perde-r-410-bilhoes-para-o-mercado-ilegal-em-2022/]. Acesso em: 14 nov. 2023.
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Deste modo, é mais que evidente que o Brasil sofre de um 
problema grave relacionado ao mercado ilegal de produtos 
contrafeitos – vulgarmente conhecido como a “pirataria” –, em 
prática de consumo que integra o cotidiano de muitos brasi-
leiros, como revelam os dados. Como não poderia deixar de 
ser, as referidas informações em âmbito nacional indicam um 
cenário onde a violação perpetrada contra marcas registradas 
é constante e praticamente comum, reforçando, assim, a ne-
cessidade de a legislação dispor uma série de mecanismos de 
defesa aos ativos de propriedade intelectual.

* A segunda parte deste artigo será publicada na próxima 
edição da Revista da ABPI 
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Uma nova perspectiva de estudo sobre as 
marcas visualmente imperceptíveis (Parte 1)

A new perspective on the study of visually imperceptible 
trademarks – First part

Resumo

O artigo visa estudar marcas não-tradicionais 
visualmente imperceptíveis, averiguando as 
razões da vedação de seu registro na ordenação 
pátria. Para tanto, será avaliado se as marcas 
não-tradicionais cumpririam as funções de 
marca, bem como a eventual adequação da 
tutela da concorrência desleal para as marcas 
não-tradicionais. Por fim, a partir da análise 
dos argumentos a favor do registro das marcas 
não-tradicionais, dos reflexos da vedação legal 
enquanto política pública, assim como do estudo 
das lutas históricas por inclusão social das pessoas 
com deficiência, será investigado o potencial 
inclusivo das marcas não-tradicionais, ao romper o 
padrão visual das marcas.

Palavras-chave:  Propriedade Industrial. 
Marcas Não-Tradicionais. Marcas Visualmente 
Imperceptíveis. Vedação Legal. Inclusão Social.

Abstract

This paper studies the visually imperceptible 
non-traditional marks, aiming to understand the 
legal reasons that led to the prohibition of their 
registration on Brazilian legal system. To that 
end, it will be investigated whether non-traditional 
trademarks fulfil the trademark functions, as well as 
the eventual adequacy of unfair competition for the 
protection of non-traditional marks. Finally, based 
on an analysis of the arguments in favor of the 
possibility of registering non-traditional trademarks, 
the effects of the legal prohibition as a public 
policy, as well as the study of the historical struggles 
for social inclusion of people with disabilities, the 
inclusive potential of non-traditional marks will be 
investigated, which stems from the disruption of the 
visual standard of trademarks.

Keywords:  Industrial Property. Non-Traditional 
Trademarks. Visually Imperceptible Trademarks; 
Legal Prohibition; Social Inclusion.
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1 • Introdução

As marcas ditas não-tradicionais visualmente imperceptíveis 
não são passíveis de registro no Brasil, como determina a inte-
ligência constante do artigo 122 da Lei de Propriedade Indus-
trial (“LPI” ou Lei 9.279/96). Assim, as marcas sonoras, táteis 
e olfativas, que conferem protagonismo a outros sentidos que 
não a visão, constituem marcas de fato, restritas à tutela pos-
sessória, incidindo sobre esses sinais a tutela por concorrência 
desleal.

A vedação do registro implica em duas consequências, uma 
de viés econômico e outro social. Sob o prisma econômico, 
a vedação legal representa medida de que obsta, em certo 
grau, o desenvolvimento econômico: ao impedir o interessado 
a agregar o ativo em seu fundo de comércio e explorá-lo em 
sua plenitude com segurança jurídica, as empresas e interes-
sados não teriam qualquer incentivo à criação e investimento 
em tais sinais. Havendo menor estímulo às empresas em criar 
marcas de fato, o potencial de difusão de tais sinais é refreado. 

Mas, mais do que isso, ao atrelar a registrabilidade ao aspecto 
visual, a fonte normativa desconsidera que nem todos os seus 
destinatários possuem capacidade visual, tornando a marca 
conceitualmente inacessível à essa parcela da sociedade, ha-
vendo, portanto, repercussões sociais em tal vetor proibitivo, 
eis que a marca se torna de árdua ou impossível identificação. 

A partir da doutrina sobre o tema, o presente artigo pretende 
investigar as razões pelas quais é vedado registro das marcas 
visualmente imperceptíveis, analisando o eventual atendimen-
to da política pública adotada no artigo 122 da LPI aos seus 
próprios objetivos, bem como a potencialidade dos sinais não 
visuais em promover a identificação das marcas para as pes-
soas com deficiência visual. Para tanto, será analisado, inicial-
mente, o eventual atendimento das marcas não-tradicionais às 
funções desempenhadas pela marca, bem como a eventual 
adequação da tutela das marcas visualmente imperceptíveis 
pelo sistema da concorrência desleal. 

2 • Contextualização do regime jurídico 
das marcas não-tradicionais no Brasil 

A Lei da Propriedade Industrial, sancionada em 1996, foi edi-
tada com observância às diretrizes do Acordo TRIPS, do qual 
o Brasil é signatário desde 1994, compatibilizando as normas 
internas ao Tratado Internacional1 em função do compromisso 
de adequação assumido quando da sua assinatura.

Dentre as disposições do Acordo TRIPS, o artigo 15 (1) assinala 
a faculdade dos Estados signatários em estipular a perceptibi-
lidade visual do sinal como requisito indispensável à sua regis-
trabilidade. É daí, portanto, que a Lei da Propriedade Industrial 
extrai o fundamento para a redação adotada no seu artigo 
122, onde se estabelece o requisito da perceptibilidade visual 
da marca como condição sine qua non para registro. 

Do exposto, é possível concluir que a impossibilidade de apro-
priação exclusiva das marcas visualmente imperceptíveis no 
Brasil, conforme previsão expressa do mencionado artigo 122 
da Lei da Propriedade Industrial, revela uma opção política 
do legislador ordinário. O entendimento mais restrito do que 
sejam as marcas adotado na LPI, contudo, não apresenta apa-
rente justificativa que a embase, mas, cogita-se que questões 
técnicas e operacionais para recepcionar os pedidos de re-
gistros que fujam dos moldes das marcas “tradicionais” tenha 
sido o fator determinante para sua rejeição no ordenamento2.

Nesse ponto, vale ponderar que é o caráter mais abstrato da 
norma que permite a leitura harmônica do seu texto frente à 
realidade social no decorrer dos anos. Do contrário, a nor-
ma se torna, inclusive, verdadeiro entrave para a adequação 
e atualização da Lei conforme os progressos tecnológicos que 
avançam e se imiscuem na realidade social3.

Assim, se se considera que o Direito não é capaz de acom-
panhar as mudanças de cunho social, científico, tecnológico 
e afins, a redação legal não deveria ser tão restritiva a ponto 
de impossibilitar o compasso com a realidade tecnológica e 
social, eis que se retira da norma interpretação estática do 
instituto que pretendeu regular4. Logo, o emprego de técnica 

Sumário • 1 • Introdução - 2 • Contextualização do regime jurídico das marcas não-tradicionais no Brasil 
- 2.1 • A Marca e suas Funções Segundo a Doutrina - 2.1.a – Da função de indicação de origem - 2.1.b 
– Da função de indicação de qualidade - 2.1.c – Da função publicitária da marca - 2.1.d – Da função 
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legislativa mais maleável no que concerne à definição de mar-
ca era necessária para conferir certo grau de atemporalidade 
à Lei, até porque assim permite o Acordo TRIPS.

É certo, porém, que muito embora a perceptibilidade visual 
dos sinais seja uma característica que pode ser exigida como 
“condição para registro”, tal não quer dizer que seja um com-
ponente necessário para que uma marca seja reconhecida 
como signo distintivo5. Tampouco a impossibilidade de registro 
implica em ausência de tutela dos sinais não visuais.

A ausência de regramento próprio sobre a exclusividade de tais 
signos, contudo, importa na inexistência de diretrizes específi-
cas para a sua tutela como uma das manifestações do direito 
de propriedade. Nesse sentido é que a tutela das marcas não-
tradicionais ocorre pelo instituto da concorrência desleal, de 
forma residual e em atenção às disposições da Lei 9.279/96, 
do Código Civil, do Acordo TRIPS e da CUP. 

Vale registrar, todavia, que nos países que recepcionam as 
marcas visualmente imperceptíveis, há estudos mais avança-
dos acerca dos parâmetros de registrabilidade desses sinais. 

Tais estudos merecem ser analisados com cautela porque se 
debruçam sobre critérios que têm por finalidade evitar a apro-
priação exclusiva de sons, aromas e texturas irregistráveis, seja 
para impedir a perenização do direito de exclusividade daquilo 
que deveria ser salvaguardado por outro instituto da proprie-
dade intelectual que não a marca, ou, porque tais deveriam 
permanecer em domínio público, assim como ocorre nas mar-
cas “tradicionais”. Entretanto, pela profundidade e extensão 
do assunto que merece estudo próprio, este tema não será 
abordado no presente artigo.

2.1 – A Marca e suas funções segundo 
a doutrina 

Não há consenso na doutrina acerca das funções que uma 
marca desempenha o que decorre das dessemelhanças dos 
regimes jurídicos de cada país e da compreensão do que se-
jam e para que servem esses signos6. Contribui para tal des-
compasso o fato de que o conceito de marca não é – e nem 
pode ser – estático, pois deve caminhar na marcha das evo-
luções do mercado, da práxis comercial e das tendências de 
consumo. 

Assim é que as múltiplas funções que uma marca desempenha 
também se modificam com o decurso do tempo, impulsiona-
das por revoluções tecnológicas e transmutações nos padrões 

de consumo, por exemplo. Entendimento uníssono sobre a 
marca, entretanto, é de que estas constituem um importante 
ativo para as empresas, eis que imbuído de inequívoco valor 
econômico7, merecendo, portanto, tutela específica. 

Atualmente, no Brasil, a concepção de marca registrável se 
encontra prevista no já mencionado artigo 122 da Lei de Pro-
priedade Industrial, que indica marca como o sinal distintivo 
visualmente perceptível que não esbarre nas proibições legais 
encartadas nos vinte e três incisos do seu artigo 124. 

Nesse passo, nota-se que a própria definição legal pátria de 
marca registrável salienta a função primordial – e jurídica – 
dos signos: a sua distintividade. E não poderia ser diferente. A 
distintividade como função principal da marca é característica 
que se observa na maioria dos países, o que se explica pela 
adesão ao Acordo TRIPS, notadamente pelo que alberga o 
mencionado artigo 15 (1). 

Artigo 15 (1). Qualquer sinal, ou combinação de sinais, 
capaz de distinguir bens e serviços de um empreen-
dimento daqueles de outro empreendimento, poderá 
constituir uma marca. Estes sinais, em particular pa-
lavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, ele-
mentos figurativos e combinação de cores, bem como 
qualquer combinação desses sinais, serão registráveis 
como marcas. Quando os sinais não forem intrinseca-
mente capazes de distinguir os bens e serviços pertinen-
tes, os Membros poderão condicionar a possibilidade 
do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido 
pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como con-
dição para registro, que os sinais sejam visualmente 
perceptíveis.

Como é sabido, por distintividade da marca se entendem 
dois vieses distintos: a) o relativo-referencial; e b) endógeno. 
Quanto a (a), a capacidade de um certo sinal, eleito por seu 
titular, de distinguir seu produto ou serviço dos demais no mer-
cado8, afastando a possibilidade de confusão ou associação 
pelo consumidor. E, quanto a (b), trata-se da distância entre o 
significante (figura, palavra, formato tridimensional ou a mis-
tura desses elementos) e o bem em si (produto ou serviço) que 
visa identificar9. Ainda, as marcas possuem gradações de dis-
tintividades, sendo as mais distintivas as marcas arbitrárias e 
fantasiosas e, as de menor grau de distintividade, as marcas 
evocativas ou sugestivas10.

Ademais, dentro do escopo de evolução do conceito e percep-
ção das marcas, é válido ressaltar, embora a Lei de Propriedade 

5 CARVALHO, Nuno Pires de. Acordo TRIPS comentado: disposições gerais, princípios básicos, marcas; volume I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 300.
6 VIAGEM, Salomão António Muressama. Função distintiva da marca: alargamento ou redução do seu significado? Revista Electrónica de Direito, Porto, 
n.º 3, v. 17, out. 2018, p. 192.
7 ALCÂNTARA, Fabrícia. A Proteção das Marcas no Direito Brasileiro. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v.4, n.4, jul./dez.2006, p. 38.  
8 OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Direito de Marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 4.
9 MACHADO. Alexandre Fragoso. O Uso da Marca Sob a Ótica da Integridade. Tese (Doutorado), Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 145.
10 CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e Perda de Distintividade Marcária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 41.
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Industrial não explicite, que a distintividade do sinal passível de 
registro não é necessariamente inerente, isto é, uma marca que 
desde sua concepção se reveste de distintividade por si só11. 

Factualmente, é possível que a distintividade do sinal seja ad-
quirida pelo uso, ou seja, advenha a posteriori, com a posse e 
o uso do sinal pelo seu titular. Tal utência, se se der de uma for-
ma que os consumidores passem a reconhecer o produto/ser-
viço, ainda que o signo propriamente dito possa originalmente 
ser genérico, comum, vulgar ou necessário; poderá resultar no 
fenômeno denominado secondary meaning12. 

Vale pontuar que a distintividade adquirida do sinal, o secondary 
meaning, encontra esteio no Acordo TRIPS, pois assenta na 
parte final do artigo 15 (1) que, caso as marcas não sejam 
“intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços per-
tinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do 
registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu 
uso.”

Logo se vê, portanto, que o requisito jurídico da distintividade 
serve para agasalhar dois importantes institutos do ordena-
mento jurídico: a) o ambiente concorrencial liso, prevenindo 
monopólios injustos, e b) as relações de consumo, repudiando 
as práticas que induzam os consumidores à confusão ou as-
sociação indevida, tolhendo seu direito de escolha, visto sua 
hipossuficiência nas mais variadas acepções do termo.

Do resumidamente exposto sobre a distintividade – forte ou 
fraca, intrínseca ou adquirida – dos sinais, não há qualquer 
indicativo de que as marcas não-tradicionais seriam despro-
vidas de tal característica. Aliás, quando se admite a tese de 

distintividade adquirida no plano interno, recepcionando as 
marcas que, inicialmente destituídas de distintividade a tenha 
adquirido com o uso, torna-se ainda mais difícil justificar a ve-
dação legal de registro das marcas não-tradicionais.

Porém, apesar de a distintividade ser a única função jurídica 
da marca, eis que prevista por Lei, há outras funções desempe-
nhadas pelas marcas, merecendo relevo para as quatro prin-
cipais destacadas pela doutrina: (a) indicação de origem; (b) 
indicação de qualidade; (c) publicitária; e (d) econômica.

2.1.a – Da função de indicação de origem

A função de indicação de origem, na sua concepção, era 
entendida como a possibilidade de identificação do local de 
fabricação ou comercialização do produto ou que remetesse 
a quem o produziu13. Tal função já foi considerada como a 
principal da marca, tendo sido diluída ao longo do tempo, 
em especial pela globalização e pelo próprio Acordo TRIPS, 
que trouxe em seu bojo outra perspectiva sobre o conceito de 
marca14.

Por ter havido certa liquefação sobre a indicação de origem 
como função marcária, há divergência doutrinária no que diz 
respeito à sua existência15. É que com as modificações havidas 
no direito empresarial, notadamente pela generalização do 
nome fantasia das empresas, o interesse dos consumidores em 
identificar os fabricantes dos produtos acabou se pulverizando, 
tendo a marca atraído para si a função de identificá-los, o que 
bastou ao mercado consumidor16. De outro modo, pode-se 
dizer que tais são sintomas da sociedade globalizada e capi-
talista, que remodelou os sistemas de produção, inclusive pelo 

11 CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato; MORO Maitê Cecília Fabbri. Uma Breve Revisita às Funções Marcárias. XXI Congresso Nacional do CONPEDI. Org. 
CONPED/UFF. Florianópolis: FUNJAB, 2012, p.7.
12 FRANÇA, Luiz Carlos Malheiro. Breves Anotações sobre Secondary Meaning e Degeneração de Marcas. Revista Semestral de Direito Empresarial, Rio 
de Janeiro, nº 24 – Jan./Jun. 2019, p.151.
13 MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 38.
14 CORREA, Carlos Maria. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement. Nova Iorque: Oxford Univer-
sity Press, 2007, p. 174.
15 MORO, Maitê Cecília Fabbri. Op. Cit. p. 38.  
16 CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato; MORO Maitê Cecília Fabbri. Op cit, p. 8.
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fenômeno da transnacionalização das empresas17, de modo 
que o controle dos bens de produção, atualmente, pertence 
ao empresário18. 

Leitura mais atual sobre a função de indicação de origem da 
marca, à luz da era da informação, é a de coibir a dissemina-
ção de informações falsas sobre a origem de um produto por 
meio da marca19. Mas, ruídos doutrinários à parte, não há 
indícios de que as marcas não-tradicionais sejam mais ou me-
nos capazes de atenderem à função de indicação de origem 
se comparada às marcas “tradicionais”. Quer se entenda a 
função de origem como necessária à indicação do local de fa-
bricação, ao próprio fabricante ou à prevenção da circulação 
de falsa informação de origem, as dificuldades de identificar 
tais dados são as mesmas para ambos os sinais.

2.1.b – Da função de indicação de qualidade

Quanto à função de indicação de qualidade, vale defini-la a 
partir de sua acepção negativa, isto é, para o que não serve 
a marca. Assim, tal não constitui uma obrigação legal que se 
impõe aos fabricantes ou fornecedores de produtos e/ou ser-
viços para que os forneçam em um padrão qualitativo alto, 
rígido e inflexível20. 

E há razão lógica para esse raciocínio: há produtos em que 
não se pode garantir a invariabilidade na sua qualidade por-
que dependem de fatores externos, tais como hortaliças, ver-
duras, legumes e frutas, diretamente dependentes das condi-
ções da colheita, sazonalidade, dentre outros fatores21. Ainda 
que assim não fosse, parte da doutrina observa que a obriga-
ção de manutenção estrita da qualidade e padronagem repre-
sentaria uma limitação na autonomia do seu titular, inclusive 
para introduzir melhorias no seu produto22.

Por isso, a indicação de qualidade não recai sobre o produ-
to ou serviço ofertado, mas sim sobre a marca propriamen-
te dita, o que lhe afasta a obrigação jurídica de fornecer ou 
manter padrão de qualidade bom e imutável23 – embora seja 
desejável aliar a marca à boa qualidade do produto/serviço 
fornecido.

Outra relevante vertente sobre o conceito de indicação de 
qualidade da marca pode ser depreendida pela dicção do ar-
tigo 124, inciso X da Lei de Propriedade Industrial, que proíbe 
o registro de marcas enganosas, isto é, àquelas que remetam 
à falsa indicação de origem, procedência, qualidade, nature-
za ou utilidade, tolhendo o direito de escolha pelo consumi-
dor24. Tal disposição ainda parece complementar as diretrizes 
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (“CDC”, Lei 
8.072/90), no seu artigo 6º, notando-se, portanto, a preocu-
pação do legislador ordinário com a coletividade.

A complementariedade em questão pode ser percebida pelo 
interesse em tutelar a coletividade sob ângulos distintos: a 
partir da vedação ao registro de marcas que induzam o con-
sumidor ao erro no caso da LPI, e a partir do resguardo do 
consumidor sobre informações embaraçadas, incompletas 
ou falsas sobre produtos ou serviços, produtos inseguros ou 
maléficos à integridade física do consumidor, como manda 
o CDC25. 

Noutro giro, muito embora não haja obrigação legal por 
oferta de produtos ou serviços de padrão alto e constante 
de qualidade, não se pode negar que a percepção do con-
sumidor sobre a qualidade dos produtos cunhados por deter-
minada marca influi na sua preferência. É que a fidelização 
do consumidor é adquirida a partir do hábito, sendo este 
entendido como a regularidade do padrão qualitativo de um 
determinado produto ou serviço, que termina por aderir à 
marca que o identifica, agregando valor de mercado ao sinal 
distintivo26. 

Assim é que certa marca pode ser vista pelo consumidor como 
referência em determinado segmento após o seu reiterado e 
consistente uso, angariando sua predileção sobre as demais, 
pois lhe despertam a percepção de segurança, confiança e 
credibilidade do produto/serviço27. Entretanto, nem sempre a 
percepção de qualidade recai sobre as características intrínse-
cas do produto, tais como durabilidade, resistência ou sabor: 
a forma de apresentação do produto (ex.: embalagem e cores) 
também impactam o consumidor inconscientemente, influen-
ciando a sua escolha28.

17 COMPARATO, Fábio Konder. Capitalismo: Civilização e Poder. Estudos Avançados, São Paulo, v. 25, n.º 72, 2011, p. 273.
18 GRAU. Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: Interpretação e Crítica. São Paulo: Editora Malheiros, 16ª edição, 2014, p. 336-
337.
19 CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato; MORO Maitê Cecília Fabbri. Op cit, p. 9.
20 SCHMIDT, Lélio Denicoli. A Distintividade das Marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 61
21 Ibidem.
22 MOURA. António Souto. As Funções da Marca e a Tutela Jurídica da Expectativa do Consumidor. Dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2016, p.31.
23 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Op. Cit. p. 61.
24 Ibidem. p. 62.
25 MARQUES, Cláudia Lima. A Lei 8.078/90 e os Direitos Básicos do Consumidor. In: BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Le-
onardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor:5ª edição, revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2013, p. 70-75.
26 PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. A Função de Qualidade nos Signos Distintivos Substanciais. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito), Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2011, p.28 e 59.
27 BANNON, Elizabeth Cutter. Revisiting “The Rational Basis of Trademark Protection”: Control of Quality and Dilution – Estranged Bedfellows? Uni-
versity Illinois Chicago Law Review, Chicago, volume 24, issue 1, article 6, 1990, p. 76.
28 MLODINOW, Leonard. Subliminar: Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Rio de Janeiro: Zahar, 2013, p. 27.
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Por essa razão, aliás, é que o investimento na construção de 
uma reputação da marca – o que perpassa pelo investimento 
na qualidade dos produtos – é crucial para o desenvolvimento 
da atividade empresária e para a consolidação da marca e 
de seu fundo de comércio29. E, por essas razões, também não 
se vê qualquer evidência de que as marcas não visuais sejam 
inaptas a transparecer o indicativo de qualidade do produto 
ou serviço. 

2.1.c – Da função publicitária da marca

A função publicitária da marca, por sua vez, não pode ser 
entendida simploriamente como um slogan30 ou como uma 
expressão de propaganda31 contida na marca até porque am-
bos são vedados pela Lei de Propriedade Industrial. 

Na verdade, a função publicitária da marca, se bem exercida, 
é persuasiva, servindo de chamariz para o produto ou serviço 
que identifica, possuindo verdadeiro magnetismo comercial 
que convence o consumidor a adquirir produtos de determina-
da marca em detrimento de outras32.

Se na década de 1980 já se podia notar uma mudança no 
comportamento dos consumidores, tornando-se eles mesmos 
o próprio veículo publicitário da marca ao adquirirem produtos 
com marcas expostas externamente33, hoje, prática difundida 
de publicidade é vista, por exemplo, a partir de publicações 
de influenciadores digitais nas redes sociais (lícitas ou ilícitas), 
atingindo um amplo alcance no mercado consumidor. É daí 

que se pode dizer, portanto, que a marca é “um objeto do 
desejo”34 do consumidor.

Os avanços nos meios de publicidade, impulsionados pela 
difusão da tecnologia, criam um ambiente de hiperexposição 
do consumidor, que atualmente se encontra submerso por in-
contáveis informações e dados sobre produtos. É nesse pano-
rama que publicidades enganosas ou difamatórias que preju-
dicavam tanto o concorrente quanto o consumidor surgiram, 
criando a necessidade de se discutir seus limites, visando à 
consecução de um ambiente concorrencial liso e leal35.

Nesse prisma, a função publicitária da marca é encarrega-
da de função dúplice, sendo (a) divulgar produtos e serviços, 
alavancando sua comercialização e, (b) informacional, como 
técnica publicitária para divulgar dados pertinentes sobre o 
seu produto e dos concorrentes, desde que nos moldes da 
concorrência leal36, 37.

Há inegável impacto da publicidade nas tendências de consu-
mo, pois esta divulga e fomenta a comercialização do produto, 
assim como informa sobre determinadas características, forne-
cendo ao consumidor todos os dados necessários para eleger 
uma marca, e não a outra. De outro ângulo, também pode-se 
dizer que a publicidade constrói uma sociedade de consumi-
dores, com um estilo de vida próprio voltado ao consumo, 
que passa a ser uma métrica de inclusão e exclusão da vida 
social38. Seja como for, vestígio de inobservância das marcas 
não-tradicionais à função publicitária não há, eis que capazes 

29 BANNON, Elizabeth Cutter. Op cit. p. 117.  
30 Slogan pode ser definido como “uma palavra ou frase marcante, um instrumento persuasivo que reforça a idéia da marca de determinado produto.”, con-
forme: JESUS, Paula Renata Camargo de. Slogan Publicitário É Isso Aí!. Revista IMES, Universidade de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, v. 2, n. 4, 
2002, p. 33.
31 Expressão de Propaganda pode ser entendido como “identificação de determinado anunciante, alinham-se a outros imãs de captação de clientela e integram 
a azienda. (...) não visa identificar o produto, a ponto de o público empregá-lo para denominar aquele bem em particular, com aquelas características”, conforme 
IDS - INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. Comentários à lei da Propriedade Industrial. 3ª ed. revista e atualizada, Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 241. 
32 BEEBE, Barton. Search and Persuasion in Trademark Law. Michigan Law Review, Michigan, vol. 103, issue 8, ago. 2005, p. 2044-2045.
33 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Marcas e Expressões de Propaganda. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984, p. 246.
34 OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Marca: Objeto do Desejo. Revista da ABPI, n.º 24, set./out. 1996, p. 27.
35 Ibidem. p. 236.
36 BESER, Fernanda Varella. A publicidade comparativa e o direito do consumidor à informação. Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro da Propriedade 
Intelectual, vol. 06, 2012, p. 242.
37 O Superior Tribunal de Justiça considera lícita a publicidade comparativa desde que não atinja a reputação da marca do concorrente, atuem nos limites da 
prática travada no mercado publicitário e contenham um escopo informativo, a ver, exemplificativamente, pelos Recurso Especial n.º 1668550/RJ, de Relatoria 
da Ministra Nancy Andrighi e Recurso Especial n.º 1377911, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão.
38 BAUMAN, Zygmunt. A Vida para o Consumo: A Transformação das Pessoas em Mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 70-71.
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de informar e divulgar produto/serviço ou induzir o consumidor 
à sua aquisição.

2.1.d – Da função econômica da Marca

Por fim, a função econômica da marca reúne em si as demais 
funções que o signo distintivo desempenha, possuindo o con-
dão de exteriorizar a reputação do signo distintivo e seu valor 
de mercado39, além de servir como instrumento de resguardo 
e fomento da concorrência40. 

Isso porque, a partir da construção de uma reputação positiva 
da marca, os consumidores estarão mais predispostos a pagar 
mais pelo produto a fim de abreviar seu tempo de tomada de 
decisão e adquirir algo cuja qualidade é dada como certa. 
Como consequência, as vendas do produto são impactadas, 
provocando o aumento de receita41.

Por outro lado, se a marca atua como verdadeiro veículo de 
informações dos produtos ou serviços, criando uma conexão 
com o consumidor42, se percebe que a função econômica da 
marca não impacta tão somente aquilo que pretende identifi-
car, de forma isolada, mas ao mercado como um todo, o que 
reforça a proteção e o desenvolvimento da concorrência.

É que os padrões de consumo apresentam importante duali-
dade: ao mesmo tempo em que são ditados pelos produtores/
fabricantes, tais padrões também são influenciados em larga 
escala pelos consumidores, que elegem produto de sua prefe-
rência dentre aqueles disponíveis, considerando as diferenças 
de preço, quantidade e qualidade43. Em outras palavras, os 
consumidores demonstram suas preferências por meio do seu 
poder de compra e tal fato, igualmente, modela o comporta-
mento do mercado.

Em que pese a definição acima compreenda o consumo como 
uma ação de escolha livre do indivíduo, desconsiderando que 
tal ato é imbuído de significação social e pode encontrar li-
mitações (inclusive legais)44, entende-se, grosso modo, que 
tal dinâmica protege a concorrência. Isso porque é garantido 
o direito de exclusiva ao produtor, demarcando os limites de 
atuação das empresas e empresários, bem como resguarda o 

consumidor de eventual confusão ou associação indevida de 
marcas/empresas45. 

Ademais, o desenvolvimento da concorrência adviria da pró-
pria dinâmica de disputa de preferência do consumidor46, do 
que se conclui a estreita relação entre direito da concorrência 
e direito do consumidor, apesar de as searas carecerem de 
maior sincronismo, além de não ser a tutela consumerista o 
objetivo primário da concorrência47. 

A defesa de um mercado liso, aquecido e permeável previne a 
consolidação de práticas comerciais disfuncionais, inclusive de 
barreiras de entrada que, em última análise, centralizam lucros 
desmensurados pela formação de monopólios ou oligopólios 
e que, de igual forma, trazem reflexos à coletividade de consu-
midores48. Como consequência, ao robustecer e enriquecer a 
competição, bem como resguardar os direitos de exploração 
do ativo ao titular, a marca é capaz de consolidar o desenvol-
vimento tecnológico do país49. 

Em todo caso, pelo fato de a função econômica vocalizar o 
valor de mercado da marca, transmitindo as informações de 
preço e qualidade do produto, por exemplo, também não há 
fundamento, sob esse viés, para se inferir que as marcas não-
tradicionais seriam inábeis a cumprir tal função.

Na verdade, a vedação de registro de marcas não-tradicionais 
no Brasil sem aparente motivo técnico ou jurídico parece sin-
toma de um sistema engessado de direitos de propriedade in-
telectual, onde as escolhas políticas de concessão ou vedação 
de direito de exclusiva restam desacompanhadas de mínima 
evidência de necessidade, eficácia ou vantajosidade50.

Assim, inexistindo prova de que as marcas não-tradicionais 
visualmente imperceptíveis desatendem as funções típicas de-
sempenhadas pelos signos distintivos, sobre esse viés não há 
justificação para a sua vedação pela ordenação pátria, ainda 
que, com efeito, a matéria careça de debate e estudo mais 
aprofundado. Sem embargo, como o direito pátrio reconhece 
a tutela das marcas não-tradicionais pelo instituto da concor-
rência desleal, resta averiguar como se opera tal tutela, bem 
como sua eventual adequação no que tange ao resguardo dos 
direitos possessórios de seus titulares.

39 PAPANDREOU, A.G. The Economic Effect of Trademarks. California Law Review, California, v. 44, issue 3, 1956, p. 503.
40 SALOMÃO FILHO, Calixto. Teoria Crítico-Estruturalista do Direito Comercial. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 140.
41 LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Trademark Law: An Economic Perspective. Journal of Law and Economics, University of Chicago Press, Chicago, 
vol. 30, n. 2, 1987, p. 270.
42 BHAGWAN, Ashitha; KULKARNI, Namita; RAMANUJAM, Padmanabha. Economic Rationale for Extending Protection to Smell Marks. Munich Personal 
RePEc Archive, Ludwig-Maximilians-Universität München, Munique, 2007, p. 5.
43 KRATZKE, William P. Normative Economic Analysis of Trademark Law. Memphis State University Law Review, The University of Memphis, Tennessee, v. 21, 
n. 2, 1991, p. 212.
44 DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O Mundo dos Bens: Para uma Antropologia do Consumo. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2004, p. 102-103.
45 KRATZKE, William P. Op cit. p.289-290
46 Ibidem.
47 CSERES, Kati J. The Controversies of the Consumer Welfare Standard. Competition Law Review, vol. 3, n. 2, 2007, p. 172-173.
48 FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 12ª edição revista e atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, p. 287.
49 FIGUEIREDO, Natália de Lima. Poder da Marca: Interações entre Direito Antitruste e Direito Industrial. Dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 58.
50 LEMLEY, Mark A. Faith-Based IP. UCLA Law Review, California, n. 1328, 2015, p. 1345. 
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2.2 – A Tutela das marcas não-tradicionais 
no Brasil

À marca sem registro recai a tutela da concorrência desleal 
cujo objetivo, aliás, é duplo: a coibição do uso ilícito da mar-
ca e a prevenção da confusão dos consumidores51. Embora 
não haja uma definição fechada e uníssona na doutrina, para 
compreender o que seja concorrência desleal, o artigo 10 (2) 
bis, da Convenção da União de Paris (“CUP”), fornece uma 
diretriz: configura ato de concorrência desleal “qualquer ato 
de concorrência contrário aos usos honestos em matéria in-
dustrial ou comercial”. 

Sendo amplos os conceitos de “uso honesto” e “deslealdade”, 
a eventual ocorrência de atos concorrenciais desleais advém 
de critérios fáticos, que dependem de uma leitura conjunta às 
circunstâncias do ato praticado, tal como o lugar e a época52. 

Dessa forma, a tutela por concorrência desleal tem como pro-
pósito o resguardo de um ambiente concorrencial de quali-
dade, sendo este alcançado com a atuação leal e lícita de 
seus agentes, que trabalham e investem na valorização de sua 
marca53. Do contrário, isto é, quando se observa a prática, 
por um concorrente, de apropriação de marca alheia para 
benefício próprio, confundindo os consumidores e atingindo 
a reputação da marca de terceiro, tem-se a deslealdade con-
correncial54. Nesse ponto, tem-se como alguns exemplos de 
atos concorrenciais desleais aqueles encartados no artigo 195 
da LPI, sendo certa a natureza exemplificativa de seu rol para 
efeitos civis. Para efeitos penais, de outro modo, o princípio da 
tipicidade e da taxatividade denotam seu cerne cerrado. 

Seja como for, a tutela por concorrência desleal, de aplicação 
subsidiária à concorrência ilegal55, só incidirá caso: a) exista 
concorrência entre os agentes; b) os agentes exerçam as ativi-
dades ao mesmo tempo; c) tais atividades sejam direcionadas 
ao mesmo produto ou serviço; e d) as atividades sejam exerci-
das no mesmo espaço geográfico56.

Constatados tais pressupostos, a proteção via concorrência 
desleal tem por objetivo repreender atos confusórios, tenden-
tes ao descrédito ou tendentes ao erro57 que envolvem as mar-
cas não-tradicionais visualmente imperceptíveis. Tais condutas 
não ocorrem de forma ostensiva, contando com certo grau de 
sutileza de quem o perpetra, introduzindo ou retirando carac-
terísticas específicas do produto ou serviço contrafeito a fim de 
evitar a flagrância do ato desleal58.

Nada obstante, ainda há o parasitismo como espécie de con-
corrência desleal, que pode incidir de forma ostensiva ou mais 
discreta, mas sempre de forma reiterada59, recaindo sobre 
características ineptas ao direito de exclusiva. Tal prática não 
incide sobre domínio público ou sobre aquilo que é prática 
comum do nicho mercadológico dos envolvidos, sendo certo, 
ainda, que a característica eventualmente usurpada deve con-
sistir em algo que apresente “contributo mínimo” em relação 
ao “estado da arte”60.

Assim, é a partir da repressão a essas condutas - que inclusive 
configuram crime de concorrência desleal - que se acredita 
refrear qualquer comportamento oportunista e abusivo do 
agente, e, de igual modo, garantir a ordem de uma estrutura 
concorrencial livre61.

51 BARBOSA, Denis Borges. Da Proteção Real da Marca Não Registrada no Brasil. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e 
Constituição (PIDCC), v. 02, 2013, p. 84.
52 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 260.
53 GRAU-KUNTZ, Karin. Da Marca de Fato. In: Estudos de Propriedade Intelectual em Homenagem ao Professor Denis Borges Barbosa. WACHOWICZ, Mar-
cos; GRAU-KUNTZ, Karin (Orgs.). IODA – Instituto Observatório do Direito Autoral, Curitiba, 2021, p. 153. 
54 Ibidem. p. 154.
55 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de Concorrência Desleal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2022, p. 111.
56 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. Op. cit. p. 244.
57 JABUR, Wilson Pinheiro. Pressupostos do Ato de Concorrência Desleal. In: Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal. SANTOS, 
Manoel J. Pereira dos; JABUR Wilson Pinheiro (coords.). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 352 a 358.
58 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de Concorrência Desleal. Op. cit. p. 275.
59 Ibidem. p. 280 e 281.
60 Ibidem. p. 283.
61 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: As Condutas. 1ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2007, p.59.
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Vale repisar, porém, que o que se entende por “ato desleal” 
dentro da moldura acima citada varia no tempo e no espa-
ço, eis que moldado pelas expectativas e práticas comuns do 
mercado, dos agentes e dos consumidores62, reforçando, as-
sim, o caráter casuístico da tutela concorrencial, com diversas 
variáveis a serem examinadas no caso concreto.

Assim, tanto a concorrência desleal quanto o direito marcá-
rio são sistemas de proteção da qualidade de concorrência 
do mercado, e possuem um objetivo comum: a manutenção 
de um ambiente concorrencial liso entre os concorrentes e 
consumidores63. É que ao passo em que a concorrência des-
leal repreende condutas desleais envolvendo, dentre outras 
práticas, a tentativa de confusão do público consumidor pela 
usurpação de signo alheio, o direito de marca, com um siste-
ma de proteção via registro do ativo, resguarda o signo que 
identifica determinado produto/serviço, dotado de valor de 
mercado64.

Mas, o fato de a concorrência desleal e o direito marcário 
possuírem objetivo comum não significa, contudo, que a 
concorrência desleal bastaria como sistema de proteção 
às marcas não-tradicionais. Na verdade, a tutela por con-
corrência desleal tem natureza generalista, ao passo que 
o direito marcário é direito especial65. E, a despeito de 
o direito marcário, como fonte normativa especial, estar 
contido no direito concorrencial, geral e abrangente66, tal 
fato não enseja a exclusão de um ou outro sistema de 
tutela da ordenação jurídica. Os dois sistemas de prote-
ção são infungíveis, tendo a concorrência desleal caráter 
de política pública, que necessita de ação concatenada 
às demais políticas econômicas, sendo inadmissível, pois, 
sua prevalência ou preterimento em relação às demais 
regulações67. 

Logo, a relação entre tutela marcária e concorrencial é de 
complementaridade, sendo certo, porém, que mediante nor-
ma específica, esta prevalece sobre a norma geral.

É aí que repousa o principal ponto de reflexão: se se está a 
falar de marca não-tradicional68, a tutela mais adequada a 
tal hipótese seria a que se presta às marcas “tradicionais”, por 
específica, inexistindo razão aparente para se justificar a exclu-

são do sistema de regras do instituto marcário para a espécie 
não-tradicional das marcas. 

Há de se ter atenção, entretanto, nas balizas de concessão 
das marcas não-tradicionais, tal como se deve ter para as 
marcas ditas “tradicionais”. A existência de muitos registros, 
por diversos titulares, de marcas similares, provoca diluição 
daquele elemento no seu ramo, acarretando a perda da dis-
tintividade e, em última análise, da capacidade do consumi-
dor de extrair da marca sua função precípua: a identificação. 
Todavia, muito embora a concessão do direito de exclusiva a 
diversos titulares não conduza, necessariamente, à acelera-
ção do desenvolvimento econômico ou à inovação69, oportu-
nizar a apropriação das marcas não-tradicionais por direito 
real pode imprimir tais resultados a partir dos investimentos 
das empresas em suas marcas e na gestão do ativo para fins 
de expansão comercial, e, consequentemente, nos produtos/
serviços oferecidos à coletividade.

É daí, aliás, que advém outro ponto importante que se extrai 
das formas de tutela por concorrência: a defesa da marca de 
fato pelo seu titular ocorre de forma passiva. Ou seja, a tute-
la por concorrência desleal é restrita à hipótese de defesa à 
atos desleais praticados por concorrentes, sendo inviável, em 
contrapartida, a gestão estratégica dos ativos, por licencia-
mento de marca, por exemplo. Isso porque o licenciamento, 
cuja premissa é a exploração comercial do ativo por terceiros 
autorizados que, em contraprestação, pagam royalties aos li-
cenciantes sem obter para si a titularidade do sinal70, não pode 
ser oponível a terceiros sem a averbação de seu contrato no 
INPI, o que exige o registro da marca.

Ademais, malgrado a tutela por concorrência desleal constitua 
um sistema robusto de proteção, as jurisprudências sobre o 
tema, por casuísticas e minguadas, pode representar um pro-
blema para a salvaguarda das marcas não-tradicionais visual-
mente imperceptíveis, eis que os Tribunais pátrios não possuem 
tanta afinidade com o tema como possuem com as questões 
atinentes à infração marcária71.

Assim, partindo-se do pressuposto de que as marcas não-tra-
dicionais visualmente imperceptíveis - como tudo leva a crer - 
são signos distintivos, o enjeite de seu registro forma duas cate-

62 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Curso de Concorrência Desleal. Op. cit. p. 155 e 156.
63 GRAU-KUNTZ, Karin. Op. Cit. p. 154 e 155.
64 Ibidem. p. 153 e 154.
65 Ibidem. p. 154.
66 Ibidem.
67 FIGUEIREDO, Natália de Lima. Poder da Marca: Interações entre Direito Antitruste e Direito Industrial. Op.cit, p. 46.
68 Sublinhou-se a palavra marca porque se os sinais não-tradicionais são assim conhecidos na sua própria nomenclatura, parte-se do princípio de que há o re-
conhecimento de que sinais sonoros, olfativos e táteis são hábeis a constituir marca. Não bastasse, dentre as funções jurídica e típicas que a marca desempenha, 
não foi possível identificar o descumprimento de alguma função por parte das marcas não-tradicionais. 
69 HELLER, Michael. The Gridlock Economy: How Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation, and Costs Lives. Nova Iorque: Basic Books, 
2008, p. 1-2 e 4-5.
70 MORSE, Luciana. Franquia e Outros Canais de Distribuição. In: Franchising. AMENDOEIRA JÚNIOR, Sidnei; TARDIOLI, Fernando; PRADO, Melitha 
Novoa. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2021, p. 66 e 67.
71 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial: Das marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases 
de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. Vol. II, Tomo II, Parte III. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 275 e 276.



2
9

   
 R

ev
is

ta
 d

a 
A

BP
I •

 n
º  

19
0 

• 
M

ai
/J

un
 2

0
24

 •  Artigo •  

gorias de marcas: as registráveis e as não registráveis. Inexiste, 
contudo, fundamentação lógica que explique, nesse exercício 
hipotético, a motivação para dois sistemas de tutela distintos 
para o mesmo instituto, qual seja, o marcário. 

A partir dessa moldura, resta, por fim, analisar o entendimento 
doutrinário acerca da impossibilidade de registro das marcas 
visualmente imperceptíveis e os reflexos que tal vedação im-
porta para a propriedade industrial, bem como refletir sobre o 
instrumento marcário à luz de sua função social.
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O direito do autor de se opor ao uso 
de sua obra em contextos políticos

The author’s right to object to the use 
of their work in political contexts

Resumo 

A partir de uma visão constitucionalizada do 
direito civil, este artigo busca analisar se um 
autor tem o direito de impedir o uso de sua 
obra por um indivíduo ou por um movimento 
político com o qual não concorda. Para isso, 
analisa-se os direitos patrimoniais do autor 
e a natureza jurídica dos direitos morais do 
autor. Também se estuda a incidência do 
direito à identidade pessoal ao problema.

Palavras-chave:  Direitos Morais do 
Autor. Direitos Patrimoniais do Autor. Direito 
à Identidade Pessoal.

Abstract

From a constitutional perspective of civil 
law, this article seeks to analyze whether an 
author has the right to prevent the use of their 
work by an individual or a political movement 
with which they do not agree. To do this, the 
author’s economic rights and the legal nature 
of the author’s moral rights are examined. The 
article also explores the impact of the right to 
personal identity on the issue.

Keywords:  Author’s Moral Rights. 
Author’s Economic Rights. Right to Personal 
Identity.
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1 • O problema

É comum a estratégica de usar as mais diversas manifestações 
culturais no âmbito de campanhas eleitorais1. A música, em 
especial, ocupa espaço destacado no marketing político, sen-
do corriqueiramente utilizada por meio de jingles ou de meras 
reproduções de canções de sucesso, com a finalidade de an-
gariar votos2.

Acrescente-se a esse fenômeno o recente contexto de polariza-
ção, em que indivíduos toleram cada vez menos a discordân-
cia política3. Nesse cenário, não é de se espantar que surjam 
inúmeros casos de autores que não desejam ver suas obras 
utilizadas no âmbito de campanhas eleitorais ou de atividades 
políticas em geral. Os exemplos são muitos.4 

Por isso, o debate que se propõe neste trabalho é o seguin-
te: com base em discordâncias políticas/ideológicas, autores 
podem impedir o uso de suas obras em contextos políticos? 
Mais que isso: autores podem impedir que um determinado 
indivíduo associado a certo viés ideológico/político-identitário 
use sua obra?

2 • A tensão inerente 
aos direitos autorais

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, 
determina em seu artigo 5º, XXVII, que “aos autores pertence 
o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de 
suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei 
fixar”. Porém, a Carta pouco ensina acerca do objeto de prote-
ção dos direitos autorais.

Coube à Lei 9.610/98 (LDA), em seu artigo 7º, inspirado pelo 
artigo 2º da Convenção de Berna5, definir que são “obras 
intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou 
intangível, conhecido ou que se invente no futuro”. No exem-
plificativo rol do artigo 7º, da LDA6, as composições musicais 
são expressamente previstas como obras protegidas por direi-
tos autorais.

Todavia, nem toda criação musical ensejará a incidência da 
proteção legal – apenas aquelas criações que cumpram com 
os devidos requisitos, elementos e fatores serão tuteladas pelo 
ordenamento como propriedade intelectual. Nessas hipóteses, 
haverá incidência automática do direito de exclusividade, que 
independe de registro (artigo 19 da LDA) e que comporta uma 
natureza dúplice. 

Essa natureza dúplice ocorre na medida em que o ordena-
mento estipula dois feixes de direitos autorais: os patrimoniais 
e os morais7. Os direitos patrimoniais do autor garantem a 
exclusividade quanto ao uso, à fruição e à disposição da obra, 
conforme exprime o artigo 28 da LDA. Em outras palavras, re-
ferem-se ao eixo de direitos que permite ao autor a exploração 
econômica de sua criação. 

Apesar de profunda crítica doutrinária acerca da compreensão 
de Direitos Autorais enquanto direitos de propriedade, fato é 
que, ao menos em sua dimensão patrimonial, os direitos de ex-
clusividade possuem nuances iguais ou muito similares a essa 
natureza, tendo em vista que se fundamentam nos tradicionais 
direitos proprietários de usar, fruir e dispor. 

Além do aspecto patrimonial, o ordenamento brasileiro tutela 
os direitos morais do autor, que são aqueles de caráter extra-

Sumário • 1 • O problema - 2 • A tensão inerente aos direitos autorais - 3 • A constitucionalização dos 
direitos autorais - 4 • Direitos patrimoniais e as suas limitações: como interpretá-los? - 5 • Direitos morais 
do autor: como interpretá-los? - 6 • A aplicação direta da Constituição aos usos de obras em contexto político - 
7 • A reputação como direito à identidade pessoal - 8 • Considerações finais • Referências bibliográficas

1 Queiroz, Adolpho. Marketing político também se aprende na escola. In Queiroz, Adolpho. Macedo, Roberto. A Propaganda Política no Brasil Contemporâneo. 
São Paulo: Conferência Brasileira de Marketing Político, 2008, p. 20.
2 Santos, Adriana. Tavares, Débora. A Folkcomunicação Política e o uso de estilos musicais regionais no HPGE das eleições de 1998. In Queiroz, Adolpho. Ma-
cedo, Roberto. A Propaganda Política no Brasil Contemporâneo. São Paulo: Conferência Brasileira de Marketing Político, 2008, p. 55.
3 Levitsky, Steven; Ziblatt, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018, p. 13.
4 Nesse sentido, na mídia: Músico Autraliano Lamenta Uso de Sua Obra em Vídeo de Mario Frias. O Globo, Rio de Janeiro, 07 de set. 2020. Disponível em: 
[https://oglobo.globo.com/cultura/musico-australiano-lamenta-uso-de-sua-obra-em-video-de-mario-frias-a-desvantagem-de-se-lancar-musica-de-graca-24 
627046]. Acesso em: 20 set. 2020.; Arnaldo Antunes aciona justiça contra música em ato pró-Bolsonaro. Carta Capital, Rio de Janeiro, 25 de fev. 2020. Dis-
ponível em: [https://www.cartacapital.com.br/politica/arnaldo-antunes-aciona-justica-contra-musica-em-ato-pro-bolsonaro/]. Acesso em: 20 set. 2020.
5 Promulgada no Brasil através do Decreto no 75.699/75.
6 Bittar, Carlos A. Direito de Autor. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 45.
7 José de Oliveira Ascensão bem evidencia a inadequação do termo “direitos morais”. Afinal, em nada se confunde com o conceito jurídico de moralidade, e em 
nada se assemelha com institutos tais como “danos morais”. Entretanto, por se tratar do termo utilizado na legislação, será mantido neste trabalho. ASCENSÃO, 
José de Oliveira. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1997, p. 129.
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patrimonial, previstos exemplificativamente nos artigos 24 e 26 
da LDA8. São direitos existenciais, inalienáveis e irrenunciáveis, 
nos termos do artigo 27 da LDA, e resultam do elo entre o 
autor e sua obra.

A partir dessa breve constatação da natureza dúplice dos direi-
tos autorais, é possível perceber onde reside um dos pontos de 
atrito acerca do problema debatido neste trabalho: a diferen-
ça entre o titular dos direitos autorais patrimoniais e o autor.

Como visto, os direitos patrimoniais do autor são disponíveis. 
De fato, na indústria musical, é comum a realização de con-
tratos de cessão de direitos, em que o autor transfere a titula-
ridade sobre seus direitos patrimoniais, recebendo contrapres-
tação pecuniária e/ou por meio de serviços de edição e de 
divulgação.

Ou seja, é esperado que o autor (pessoa física criadora da 
obra) não seja o titular dos direitos patrimoniais (pessoa física 
ou jurídica com a capacidade postulatória de exercer os direi-
tos patrimoniais sobre a obra). Isso pode causar, por exemplo, 
situações em que um grupo político negocie e remunere, legal 
e livremente, de boa-fé, o uso de uma determinada música em 
certo contexto política. No entanto, ao saber daquele uso por 
um grupo político com o qual não simpatiza, o autor busca 
impedir tal utilização.

A circunstância hipotética descrita acima ilustra uma tensão 
constitucional inerente aos direitos autorais. De um lado, a 
Constituição prevê tais direitos com status de fundamentais, 
dando ao autor (e/ou titular) direitos de controlar a utilização 
e a circulação de sua obra. Por outro lado, a República funda-
menta-se na livre iniciativa (artigo 1º, IV), além de também se-
rem direitos fundamentais a livre manifestação do pensamento 
(artigo 5º, IV), a liberdade (artigo 5º, II), a livre expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (ar-
tigo 5º, IX), o direito à educação e ao acesso à cultura (artigo 
205) e o cumprimento da função social da propriedade (artigo 
5º, XXIII). Não bastasse, o artigo 170 da Carta Maior é expres-
so ao ditar que a ordem econômica é fundada na livre inicia-
tiva, e que deve ser observada a função social da propriedade 
(inciso III) e a livre concorrência (inciso IV).

Essa tensão entre direitos constitucionais do autor e dos uten-
tes, bem descrita por Carlos Alberto Bittar9, é inevitável, pois 
está ligada à própria concepção e razão de tutela dos direitos 
autorais. Por isso, deve-se buscar um equilíbrio entre os inte-
resses do autor e os interesses de múltiplos núcleos de inte-
resse, de modo que não se esvazie o direito fundamental dos 
autores, mas não se restrinja de forma excessiva os demais 
direitos constitucionais de uso e de acesso às obras.

Como expressão da tensão constitucional inerente aos direitos 
autorais, a própria legislação traz, no seu artigo 46, limitações 
expressas ao exercício do direito de autor. Por isso, interpretar 
a melhor forma de lidar com essa tensão é parte essencial 
para analisar o problema proposto neste trabalho.

3 • A constitucionalização 
dos direitos autorais

A hierarquia superior da Constituição decorre do próprio sis-
tema democrático “como fundamento de legitimidade de todo 
o ordenamento”10. Assim, exige-se o abandono do entendi-
mento de que a Lei Maior é uma mera carta política11 para 
se adotar o preceito de que os valores constitucionais devem 
produzir eficácia direta.

Especialmente, o principal valor constitucional a ser observado 
é a dignidade da pessoa humana que, segundo Maria Celina 

8 Por ora, basta compreender-se que, dentre os direitos morais expressamente previstos no artigo 24, há aqueles relativos aos direitos de nomeação (incisos I e 
II), aqueles referentes ao controle sobre a circulação da obra (incisos III e VI), direitos à integralidade da obra (incisos IV e V) e direito de acesso à obra (inciso 
VII). BRANCO, Sérgio. O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 187-189).  
9 Bittar, Carlos A. Cit., p. 22.  
10 Moraes, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a responsabilidade civil. In Neto, Cláudio Pereira de Souza. Sarmento, 
Daniel. A constitucionalização do direito. Fundamentos teóricos e aplicações específicas, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.235.  
11 Dworkin, R. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 27.
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Bodin de Moraes12, citando Fábio Konder Comparato13, foi es-
colhida pelo constituinte para ocupar o topo do ordenamento, 
na medida em que constitui a própria “finalidade-função do 
Direito”.14 

Ao compreender os valores constitucionais como ocupantes 
do topo da pirâmide do ordenamento jurídico e como ema-
nação do próprio princípio democrático, afastar a sua aplica-
ção em nome de uma norma infraconstitucional significaria 
subverter o ordenamento15. Consequentemente, é necessário 
superar o dogma da subsunção e as interpretações puramen-
te formalistas, adotando-se a ideia de que a metodologia in-
terpretativa deve ter o caso concreto como ponto de partida 
e destino16.

Por isso, Anderson Schreiber e Carlos Konder17 explicam, ci-
tando Pietro Perlingieri18, que aplicar o Direito exige compre-
ender um movimento perpétuo de releitura do Direito Civil à 
luz da Constituição, de modo que não se interpretem apenas 
os enunciados normativos civilistas, mas também se apliquem 
diretamente as normas constitucionais às relações jurídicas 
privadas, com o intuito de melhor promover, diante do caso 
concreto, os valores constitucionais.

Sendo assim, não é compatível com a atual teoria de interpre-
tação do Direito brasileiro a ideia de que há um microssiste-
ma dos direitos autorais. A interpretação no Direito deve ser 
realizada observando o ordenamento jurídico como um todo, 
que é uno e encontra seu principal alicerce na Constituição19. 
Isso não significa abandonar a legislação específica de direitos 
autorais que, também por força do princípio democrático, não 
deve ser ignorada. Porém, significa que os enunciados norma-
tivos positivados na legislação específica não são suficientes 
para decidir casos concretos. Assim, ainda que uma regra pre-
vista na LDA aparente aplicar-se de forma clara a determinado 
contexto fático, é necessário buscar se aquela solução produ-
zirá um resultado consoante com os valores constitucionais no 
caso concreto.

Nesse tocante, é forçoso observar valores sociais e culturais a 
partir da análise do perfil funcional do direito e da sua histori-
cidade. O ponto metodológico da historicidade é bem explo-
rado por Schreiber e Konder, que explicam que os conceitos 
jurídicos são produtos dos seus contextos históricos e culturais. 
“Assim, uma interpretação que se pretenda funcional, deve le-
var em conta a distinção de significado e efeitos do instituto 
entre o contexto de sua origem e aquele em que se pretende 
sua aplicação.”20 

Seja a partir da metodologia descrita acima, ou não, a dou-
trina especializada em propriedade intelectual comumente re-
aliza um esforço argumentativo à luz da Constituição. Denis 
B. Barbosa leciona que os valores constitucionais brasileiros 
são pautados em favor da livre circulação de ideias e de infor-
mação, bem como na livre iniciativa e na livre concorrência21. 
Dessa maneira, os direitos de autor devem ser compreendidos 
como uma exceção à regra geral da liberdade de iniciativa e 
de acesso às criações.22 

Perceba-se que tal interpretação está diretamente ligada à fun-
cionalidade do sistema de proteção autoral. Nessa toada, é 
necessário compreender que esse mecanismo de exclusivida-
de fora criado com o intuito de promover o desenvolvimento 
da cultura, garantindo, a longo prazo, maior criação e, con-
sequentemente, acesso aos utentes23. Por isso, não há como 
interpretá-lo em desacordo com essa finalidade. 

Corretamente, Allan R. de Souza24 explica que, em se tratando 
de um instituto que comporta uma dimensão patrimonial, o 
exercício do direito de exclusividade somente será justificado 
na medida em que promover a sua função social. Por isso, o 
autor defende que é parte fundamental dos direitos autorais 
a necessidade de atender aos interesses coletivos, “principal-
mente os interesses culturais e educacionais da sociedade”.

Equivocadamente, contudo, alguns poderiam entender que a 
interpretação constitucionalizada dos direitos autorais significa 

12 Moraes, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a responsabilidade civil. cit, p.238.
13 Comparato, Fábio Konder. O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos. 2001, p. 61.
14 Como consequência, chegar-se-á à inevitável conclusão de que “as situações patrimoniais devem ser funcionalizadas às existenciais”. (Tepedino, Gustavo. 
O Direito Civil Constitucional e suas Perspectivas Atuais. (Org.). Direito Civil Contemporâneo. Novos Problemas à Luz da Legalidade Constitucional: Anais do 
Congresso Internacional de Direito Civil Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro. São Paulo: Atlas, p. 356-371, 2008, p. 365). Trata-se do fenômeno co-
mumente referido como a “primazia do ‘ser’ sobre o ‘ter’, mas que não se reduz a uma mera primazia, e sim de “uma diferenciação de instrumentos normativos 
para a realização da dignidade da pessoa humana (...) não há, assim, segregação entre os dois tipos de situação, mas funcionalização do ter ao ser.” (Schreiber, 
Anderson. Konder, Carlos. Uma agenda para o direito civil-constitucional in Revista Brasileira de Direito Civil, v. 10, Out-Dez, 2016, p.12).
15 Nesse sentido, Schreiber, Anderson. Konder, Carlos. Uma agenda para o direito civil-constitucional, Cit., p. 11; e Perlingieri, Pietro. Perfis de Direito Civil, 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 12.
16 Zagrebelsky, Gustavo. El Derecho dúctil, Madrid: Editorial Trotta, 2ª ed., 1997, p. 134.
17 Schreiber, Anderson. Konder, Carlos. Uma agenda para o direito civil-constitucional, cit., p. 11.
18 Perlingieri, Pietro. Perfis de Direito Civil, Op. cit., p. 12.
19 Irti, N. L’età della decodificazione, in Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial n. 10, out./dez. 1979, p. 126.
20 Schreiber, Anderson. Konder, Carlos. Uma agenda para o direito civil-constitucional, cit., p. 14.
21 Barbosa, Denis B. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, cit., p. 88
22 “A liberdade, obviamente, é de iniciativa e de informação, coarctadas pelos privilégios e direitos de exclusiva. A ordem espontânea é o do fluxo livre das 
idéias e das criações, e da disseminação da tecnologia. O ato do Estado que cumpre estabelecer peias é o da concessão do direito excepcional da propriedade 
intelectual”. (Barbosa, Denis B. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Cit., p. 94)
23 Posner, Richard. Landes, William. An Economic Analysis of Copyright Law, in The Journal of Legal Studies, vol. 18, N. 2. Jun, 1989, p. 330.
24 Souza, Allan Rocha de. A Função Social dos Direitos Autorais. Campo de Goytacazes: Ed. Faculdade de Direito de Campos, 2006, p. 39.



necessariamente a sobreposição dos direitos dos utentes aos di-
reitos do autor. Argumentariam que sempre se deve interpretar 
os direitos de autor de modo restritivo, tanto em sua dimensão 
patrimonial, quanto em sua dimensão moral, tendo em vista 
que (i) ambas servem como exceções à regra geral da liberdade 
de acesso e da livre iniciativa e que (ii) o excesso de exclusivida-
de impediria a realização do perfil funcional do instituto.

Vale, entretanto, um adendo crítico: a liberdade enquanto 
regra geral de acesso aos interesses culturais da sociedade 
apenas se justifica na medida em que promova o direito à dig-
nidade da pessoa humana (fundamento-fim do ordenamento). 
Assim, no caso dos direitos autorais, não há uma primazia da 
liberdade em nome da liberdade em si25 – há uma primazia da 
liberdade enquanto promotora da dignidade, principalmente 
por meio do acesso à cultura, à arte, à educação, à infor-
mação e à ciência. Por isso, a percepção da liberdade como 
regra geral, bem como a interpretação constitucionalizada dos 
direitos autorais não significa necessariamente que os interes-
ses dos utentes sempre se sobreporão aos direitos do autor ou 
titular. No caso concreto, é possível que a solução que melhor 
promova valores constitucionais seja a tutela dos interesses do 
autor ou titular.

Logo, ainda que as liberdades sejam compreendidas como a 
regra geral, tal regra poderá se curvar, no caso concreto, dian-
te da necessidade de resguardar a dignidade dos sujeitos de 
direito envolvidos na relação, inclusive do autor, sob pena de 
subjugar a dignidade em nome da liberdade.

4 • Direitos patrimoniais e as suas 
limitações: como interpretá-los?

A leitura dos artigos 28, 29, caput, e 29, X, da LDA, leva ao 
entendimento de que o legislador evidentemente buscou dar 
um caráter exemplificativo ao rol de direitos patrimoniais. Essa 
posição não encontra resistência na doutrina. Afinal, o legis-
lador nunca seria capaz de prever todas as formas de uso e 
de reprodução de obras, principalmente à vista do acelerado 
desenvolvimento tecnológico.

É certo, contudo, como visto anteriormente, que os direitos de 
exclusividade não podem ser lidos de forma absoluta – afinal, 
não há direitos subjetivos ilimitados26. Nesse diapasão, a legisla-
ção traz as chamadas limitações aos direitos de autor, definidas 
por Bruno Lewicki27 como “as hipóteses em que o ordenamento 
reconhece como legítima uma conduta que, inversamente, po-
deria ser considerada infringente a partir de uma interpretação 
puramente literal e ‘estática’ dos direitos atribuídos”. 

Ninguém questiona a necessidade de impor limitações aos 
direitos autorais. Mas, como bem explica Sergio Branco28, ci-
tando Eduardo Manso29, a problemática maior é estabelecer 
“limites à limitação para que não seja permitida a eliminação 
dos efeitos daquele direito fundamental [o direito do autor]”.

Como expressão da necessidade de equilibrar os direitos au-
torais com os direitos da coletividade, a LDA traz algumas limi-
tações expressas em seus artigos 46, 47 e 48. Muito se discute 
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25 Nesse sentido, em diferente contexto, “A Procuradoria reconhece – e ainda bem – que ‘não há proteção absoluta da liberdade de expressão em face dos 
direitos da personalidade’, mas sustenta que haveria, sim, no Brasil uma ‘proteção ultra reforçada da liberdade de expressão’. Não vêm ao caso aqui os argu-
mentos usados para defender tal assertiva porque é fato induvidoso que a proteção constitucional superlativa – que se poderia dizer (na linha da exagerada 
derivação prefixal) ‘mega-hiper-ultra reforçada’ – é, na verdade, a da dignidade da pessoa humana, com base no art. 1º, III, da CF, que a indica como um dos 
fundamentos da República.” (Moraes, Maria Celina Bodin de. Biografias não autorizadas: conflito entre a liberdade de expressão e a privacidade das pessoas 
humanas? editorial à civilistica.com, ano 2. n. 2. 2013, p. 2)
26 “(...) não existe um direito subjetivo (...) ilimitado, atribuído ao exclusivo interesse do sujeito, de modo tal que possa ser configurado como entidade pré-dada, 
isto é, preexistente ao ordenamento e que deva ser levada em consideração enquanto conceito, ou noção, transmitido de geração em geração. O que existe é 
um interesse juridicamenre tutelado, uma situação jurídica que já em si mesma encerra limitações para o titular. Os chamados limites externos, de um ponto de 
vista lógico não seguem a existência do princípio (direito subjetivo), mas nascem junto com ele e constituem seu aspecto qualitativo. O ordenamento tutela um 
interesse somente enquanto atender àquelas razões, também de natureza coletiva, garantidas com a técnica das limitações e dos vínculos. Os limites, que se 
definem externos ao direito, na realidade não modificam o interesse pelo externo, mas contribuem à identificação da sua essência, da sua função”. (Perlingieri, 
Pietro. Perfis de Direito Civil, Op. cit., p. 121)
27 Lewicki, Bruno Costa. Limitações aos direitos de autor: releitura na perspectiva do direito civil contemporâneo. 2007. 299 f. Tese (Doutorado em Direito Civil) 
– Centro de Ciências Sociais, Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 1.
28 Branco, Sérgio. O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio público, Cit., p. 77.
29 Manso, Eduardo Vieira. Direito Autoral. São Paulo: José Bushatsky Editor, 1980, p. 92.
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se esses dispositivos, especialmente o rol previsto no artigo 46, 
devem ser interpretados taxativamente ou exemplificativamen-
te; e se devem ser interpretados, como forma geral, em favor 
do autor ou do utente/da sociedade.

No que pese parte da doutrina tradicional defender a taxativi-
dade das limitações, bem como sua interpretação pró-autor30, 
a análise civil-constitucional da questão evidencia que o rol de 
exceções é apenas exemplificativo31 e deve ser interpretado, 
em geral, pró-utente/pró-sociedade. Afinal, se a liberdade de 
circulação é a regra geral – e deve ser, de acordo com a razão 
de tutela do instituto –, não se pode interpretar as limitações 
como sendo as exceções32, subjugando os interesses da cole-
tividade em prol de particulares.

Esse debate fora realizado em julgado do Superior Tribunal 
de Justiça referente a usos de obras em contextos políticos. 
No Resp 1.810.440/SP33, a pessoa jurídica titular dos direi-
tos patrimoniais da música “O Portão”, de autoria de Roberto 
Carlos e Erasmo Carlos, buscava tutela inibitória e reparatória 
pelo uso não autorizado da música, em forma de paródia, no 
âmbito da campanha política do então candidato a Deputado 
Federal “Tiririca”. 

Em resumo, o debate central relevante para este trabalho 
girava entorno do artigo 47, que traz as paródias como 
uma das limitações aos direitos autorais. No caso, a titular 
dos direitos patrimoniais argumentava que o fato de a su-
posta paródia do candidato não ter finalidade puramente 
crítica, artística ou cômica, mas, de angariar votos, afasta-
ria a incidência do artigo 47, atraindo o direito de exclusi-
vidade e a necessidade de autorização e de remuneração 
pelo uso.

O Tribunal, contudo, decidiu em favor do Réu, entendendo 
que “a finalidade da paródia, se comercial, eleitoral, educati-
va, puramente artística ou qualquer outra, é indiferente para a 
caracterização de sua licitude e liberdade assegurada pela Lei 
n. 9.610/1998.”34  

Perceba-se que a correta decisão do Tribunal está de acordo 
com a interpretação constitucionalizada das limitações aos di-
reitos autorais, pois fundamentou-se na ideia de que as limita-
ções previstas na lei são expressões de direitos fundamentais. 
De fato, a Corte vem adotando esse entendimento em outros 
julgados.35

O Resp 1.810.440/SP (Caso EMI v. Tiririca) ajuda a ilustrar a 
insuficiência dos direitos patrimoniais do autor como forma de 
lidar com o problema das obras usadas em contextos políticos. 
Há duas razões para isso: a primeira, (i) o titular dos direitos 
patrimoniais é a parte legítima (e não o autor) para usar, fruir e 
dispor da obra. Assim, um autor que se veja ofendido pelo uso 
político de sua obra não necessariamente terá a legitimida-
de ativa para pleitear seus direitos patrimoniais de autor (caso 
não seja o titular).

A segunda, (ii) as limitações aos direitos patrimoniais devem 
ser observadas de forma a melhor promover os valores cons-
titucionais diante do caso concreto, tendendo a beneficiar a 
sociedade e os utentes, tendo em vista que a regra geral é a 
liberdade e que os institutos patrimoniais, em geral, devem ser 
funcionalizados em favor dos existenciais (tais como a liberda-
de de expressão). Consequentemente, mesmo que o autor seja 
o titular dos direitos patrimoniais, o uso em contexto político 
poderá ser abarcado por uma das limitações do instituto – por 
exemplo, pela liberdade de parodiar. 

Perceba-se que “o problema fundamental da economia mo-
derna não é mais a titularidade da riqueza, mas o controle 
sobre ela”36. Ou seja, para fins de impedir o uso da obra em 
determinados contextos, não basta ser titular dos direitos au-
torais patrimoniais, é preciso ter controle sobre o uso naquela 
circunstância – o que nem sempre ocorrerá .

Portanto, os direitos patrimoniais são insuficientes para impedir o 
uso de obras em contextos políticos, tendo em vista que o autor 
nem sempre é o titular, e ser titular nem sempre significa ter con-
trole sobre determinadas situações jurídicas. Passa-se a analisar, 
assim, se os direitos morais são capazes de sustentar esse pleito.

30 Ainda que não seja sua posição, Sergio Branco (Branco, Sérgio. O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio público, Cit., p. 81) cita 
autores que compreendem nesse sentido: “[c]omo disposições excepcionais, as limitações devem ser interpretadas restritivamente. Só permitem atos expressa-
mente previstos”. (Hammes, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual. 3ª edição. Porto Alegre: Ed. Unisinos, 2002, p. 92); “O rol das obras [sic] que 
independem de prévia autorização do autor para seu uso público é taxativo, porque a limitação é uma exceção à regra geral, e no dia em que o legislador deixar 
de considerá-la como tal, passará automaticamente a demandar autorização prévia para seu uso” (Abrão, Eliane Y. Direitos de Autor e Direitos Conexos. São 
Paulo: Ed. do Brasil, 2002, p. 146); e “Por outro lado, enumera taxativamente as hipóteses de uso livre (...)”. (Bittar, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4ª edição. 
Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 2004, p. 70).
31 “As hipóteses são apresentadas de maneira assistemática, resultando em conjunto evidentemente incompleto, de difícil aplicação prática e que naturalmente 
não resiste à afirmação de que deve ser interpretado restritivamente” (Branco, Sérgio. O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio 
público, Op. Cit., p. 82).
32 Barbosa, Denis B. Direito de Autor, Op. cit., p. 376.  
33 STJ, 3ª T., Resp 1.810.440/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze. J. em 05/11/2019.
34 STJ, 3ª T., Resp 1.810.440/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze. J. em 05/11/2019.
35 “O âmbito efetivo de proteção do direito à propriedade autoral (art. 5º, XXVII, da CF) surge somente após a consideração das restrições e limitações a ele 
opostas, devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplificativo extraído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98, interpreta-
das e aplicadas de acordo com os direitos fundamentais.” (STJ, 3ª T., REsp: 964404/ES ,Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 15/03/2011, 
Data de Publicação: DJe 23/05/2011)
36 Comparato, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1976, p. 3.
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5 • Direitos morais do autor: 
como interpretá-los?

A maior parte da doutrina entende que os direitos morais 
do autor têm natureza de direitos da personalidade38, 39, em 
função do vínculo perpétuo e necessário entre autor e obra. 
Essa posição doutrinária parte da correta premissa de que 
os direitos da personalidade não possuem uma identifica-
ção taxativa no ordenamento brasileiro, uma vez que de-
correm da dignidade da pessoa humana, que é um valor 
unitário. Por isso, é forçoso reconhecer uma cláusula geral 
de proteção integral à personalidade, que permeia todas 
as suas diversas formas de manifestação, previstas ou não 
pelo legislador.40 

Se os direitos da personalidade não são previstos taxativamen-
te na legislação positiva, é necessário identificá-los a partir de 
sua natureza, que envolverá seus perfis estrutural e funcional41. 
Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira42 identifica que os 
direitos da personalidade são aqueles absolutos, irrenunciá-
veis, intransmissíveis e imprescritíveis. Não há dúvidas entre os 
estudiosos de que os direitos morais do autor possuem tais 
características estruturais43. É justamente por isso que a maior 

parte da doutrina compreende os direitos morais do autor 
como direitos da personalidade.

A interpretação dos direitos morais do autor enquanto direitos 
da personalidade, por outro lado, também encontra respaldo 
no perfil funcional e na historicidade do instituto, que foi de-
senvolvido no sistema europeu continental de droit d’auteur, 
durante o Século XIX44, a partir da concepção Kantiana de 
propriedade intelectual45. Para o autor alemão, os direitos 
autorais não são direitos sobre a coisa, mas sim sobre o elo 
entre o autor e a obra46. Ou seja, os direitos morais nasceram 
a partir da noção de que a obra merece tutela como algo que 
vai além de uma mera mercadoria, visto que deriva da mente 
e da personalidade de seu criador.

Nesse contexto, Allan de Souza47 explica que a função dos 
direitos morais do autor é justamente preservar o vínculo en-
tre autor e obra. Consequentemente, o direito tutela esse elo 
como forma de proteger a personalidade do autor, cujos inte-
resses existenciais são projetados na obra. Portanto, do ponto 
de vista do perfil funcional e da historicidade do instituto, tam-
bém é possível identificar os direitos morais como emanações 
da personalidade.

37 “O mero fato da titularidade da existência de um liame proprietário também não significará o completo controle da situação jurídica (...) Logo, a quantidade 
e a qualidade da autonomia no exercício de determinada posição jurídica não é predeterminada aprioristicamente em virtude de sua natureza jurígena, mas, 
factualmente, responde às opções políticas do Legislativo quanto ao âmbito da concorrência lato sensu.” (BARBOSA, Pedro M. N. Um Ensaio sobre a Natureza 
Jurídica do Nome de Empresa. Revista da ABPI, [s.1], n. 128, jan/fev 2014, p. 10)
38 Nesse sentido: Bittar, Carlos A. Os Direitos da Personalidade, 5ª ed. Atualizada por Eduardo Carlos Bianca Bittar - Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2001, p. 11; Cupis, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Campinas: Romana, 2004, p. 23; ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral,.Op. Cit., p. 612.
39 Pontes de Miranda, por sua vez, entende que os direitos de identificação da obra, de decidir publicar, de alterar, são direitos da personalidade: “Ao exercer a 
liberdade de criar (digamo-lo por brevidade), o homem toma o caminho da ligação da obra à pessoa, ou não no toma: se o tomou, a sua personalidade está 
em causa.” Pontes de Miranda. Tratado de Direito Privado, Tomo VII. São Paulo: RT, 2012.
40 Nesse sentido, ver: Moraes, Maria Celina Bodin de. Ampliando os Direitos da Personalidade. In: José Ribas Vieira. (Org.). 20 anos da Constituição cidadã 
de 1988: efetivação ou impasse institucional?. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 5. E ver: Enunciado n. 274, aprovado na IV Jornada de Direito Civil de 2006.
41 Perlingieri, Pietro. Perfis de Direito Civil, Op. cit., p. 94.
42 Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Vol. I. 22ª ed. Atualização: Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008, p. 
242.
43 Miranda, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XVI. São Paulo: RT, 1986, p. 37.
44 Stromholm, Stig. Le droit moral de l’auteur. Stockholm: P.A. Norstedt & Soners Forlag, 1967
45 Souza, Allan. Os direitos morais do autor. Revista Civilistica.com. a. 2. n. 1. 2013, p. 7.
46 “Este direito do autor, no entanto, não é um direito sobre a coisa, a saber, a cópia (pois o dono pode queimá-la na frente do autor), mas um direito inato em 
sua própria pessoa, ou seja, impedir outro de lê-la para o público sem o seu consentimento” (Kant, Immanuel. Of the Injustice of Counterfeiting Books, 1795. 
Disponível em: [http://www.hkbu.edu.hk]. Acesso em: 27 set. 2020, p. 86); e “Estes últimos (livros) pertencem [kommen] exclusivamente à pessoa do autor e ele 
tem o direito inalienável (jus personalissimum) de sempre falar a si mesmo por meio de todos, ou seja, ninguém ousa fazer o mesmo discurso ao público a não 
ser em seu nome (nome do autor)” (Kant, Immanuel. Of the Injustice of Counterfeiting Books, Op. Cit. p. 86) – Traduções Livres.
47 Souza, Allan. Os direitos morais do autor, Op. Cit., p. 8.
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Por outro lado, parte da doutrina apresenta visão crítica so-
bre tal classificação. Notadamente, Denis B. Barbosa48, Sérgio 
Branco49, Bruno Lewicki50 e Pascal Kamina51 questionam a no-
ção tão difundida dos direitos morais enquanto emanação dos 
direitos da personalidade do autor.

A crítica pode ser resumida a partir da obra de Sérgio Branco52  
como pautada em três principais pontos. São eles: (i) os direi-
tos morais do autor, ao contrário dos direitos da personalida-
de, não são inatos, mas nascem com o ato-fato da criação; (ii) 
enquanto os direitos da personalidades são atributos da pró-
pria pessoa, os direitos morais existem em função de uma cria-
ção externa, que depende da fixação em um objeto distinto do 
próprio indivíduo; e (iii) não é verdade que os direitos morais 
representam um elo absoluto e permanente entre autor e obra, 
uma vez que vários autores utilizam de pseudônimo ou de 
anonimato, demonstrando “exatamente uma certa indiferença 
quanto ao suposto vínculo entre a obra e sua personalidade”.53

Há boas respostas às críticas dos doutrinadores mencionados. 
Quanto ao primeiro ponto, (i) os direitos da personalidade não 
são necessariamente inatos. O direito ao nome, por exemplo, 
não é inato54. Portanto, não será essa característica capaz de 
determinar se os direitos morais do autor são direitos da per-
sonalidade, ou não.

Quanto ao segundo ponto, (ii) Allan de Souza55 bem argumen-
ta que o fundamento dos direitos morais “não é nem a obra 
nem o autor em si mesmos, mas o vínculo entre autor e obra, 
e este não é externo à pessoa (apenas a obra o é), mas par-
te dos atributos inseparáveis da existência da pessoa”. Assim, 
não há que se falar que os direitos morais do autor existem 
em função de uma criação externa. Na realidade, existem em 
função da ligação (interna) entre autor (sujeito) e a obra (exter-
nalização da personalidade).

Por fim, (iii) não assiste razão ao argumento de que o uso de 
pseudônimos ou de anonimato demonstraria a possibilidade 
de indiferença ao vínculo do autor à sua obra. Afinal, os 

direitos da personalidade podem até serem objetos de negó-
cios jurídicos56, tais como contratos de licenciamento de uso 
de imagem, demonstrando que o fato de existir um vínculo 
entre o indivíduo e as expressões de sua personalidade não 
significa que esse vínculo experienciará sempre uma intensi-
dade extrema. 

A liberdade individual e existencial decorrente de um sistema 
democrático e plural pautado na dignidade da pessoa huma-
na permite que os indivíduos se relacionem de forma dinâmica 
com seus próprios direitos da personalidade – com maior ou 
menor intensidade – sem que renunciem à sua tutela. 

Nesse sentido, em uma analogia, um indivíduo pode viver sua 
vida inteira escondido sob uma máscara, rejeitando sua ima-
gem inata57. Isso não causará com que sua imagem deixe de 
ser tutelada de forma irrenunciável pelo ordenamento – não 
fará com que o direito da imagem deixe de ser considerado 
como um direito da sua personalidade, gozando de todas as 
proteções legais. 

Portanto, o caráter necessário da ligação entre autor e obra 
não impede que o autor se utilize de anonimato ou de pseu-
dônimos. Ou seja, não reside nesse ponto uma característica 
diferenciadora útil para distinguir direitos da personalidade de 
outros direitos existenciais.

Assim, no que pese as ricas críticas de parte da doutrina em 
sentido oposto, correto é o entendimento de que os direitos 
morais são verdadeiras emanações da personalidade – com 
exceção do direito previsto no artigo 24, VII (direito a ter aces-
so a exemplar único e raro), que decorre de mera opção legis-
lativa. Afinal, é o que demonstram os perfis estrutural e funcio-
nal, além da historicidade do instituto.

A compreensão dos direitos morais do autor enquanto ema-
nações da personalidade impacta na forma de interpretar sua 
extensão. Por um lado, aqueles que consideram os direitos 
morais como meros direitos de exclusividade, ainda que com 

48 Barbosa, Denis B. Direito de Autor. Op. Cit. P. 68.
49 Branco, Sérgio. O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio públic, Op. Cit. P. 42
50 Lewicki, Bruno Costa. Limitações aos direitos de autor: releitura na perspectiva do direito civil contemporâneo, Op. Cit. P. 207.
51 Kamina, Pascal. Author’s right as property: old and new theories. Journal of the Copyright Society of the U.S.A. v. 48. n. 3, 2001, p. 68.
52 Branco, Sérgio. O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio público. Op. Cit, P.52.
53 Por isso, Sergio Branco (O Domínio Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio público. Cit., p. 53) elogia a classificação de Ascensão, que 
entende que os direitos morais, assim como os direitos patrimoniais, são classificados como direitos de exclusivo. Porém, faz um acertado adendo no sentido 
de que mesmo que se trate de um direito de exclusivo, é necessário um certo “temperamento”, tendo em visto seu fundamento existencial. Nesse sentido, ainda 
que rejeitem o enquadramento dos direitos morais enquanto direitos da personalidade, Barbosa (Barbosa, Denis B. Direito de Autor, Cit., p. 70), e Branco não 
negam haver uma relação entre os institutos e preferem o uso do termo “direitos pessoais do autor”. Mesmo assim, destacam que certos direitos morais fazem 
menção expressa a direitos da personalidade, tais como os incisos II, IV e VI, que falam nos direitos ao nome, à honra e à imagem (Branco, Sérgio. O Domínio 
Público no Direito Autoral Brasileiro: uma obra em domínio público. Op. Cit., p. 189).
54 Cupis, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Op. Cit., p. 23
55 SOUZA, Allan. Os direitos morais do autor, Op. Cit., p. 6.
56 “Em primeiro lugar resta ultrapassada a leitura estanque dos valores da personalidade, como se tal categoria fosse imune a negócios jurídicos. Cotidiana-
mente seres humanos posam para revistas de moda, de esportes, nus artísticos, licenciando seu direito de imagem (que é dotado de conteúdo híbrido existencial 
e patrimonial); outras pessoas consentem na doação de seus órgãos e gametas, vendem elementos capilares, e realizam tatuagens e cirurgias, na prática da 
autonomia para com sua integridade física (de núcleo puramente extrapatrimonial); e, no mundo todo, pessoas laboram (rectius, locam seu tempo de vida) em 
contraprestação de capital, na mais corriqueira demonstração de que os valores da personalidade não são, absolutamente, inalienáveis”. (Barbosa, Pedro M. 
N. Um Ensaio sobre a Natureza Jurídica do Nome de Empresa, Op. Cit., p. 10)
57 Cooper, Mick. An empirical and theoretical investigation into the psychological effects of wearing a mask. Sussex Univ., Brighton (United Kingdom). 1999, p. 128.
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caráter pessoal, podem interpretar o rol de direitos morais pre-
vistos nos artigos 24 e 26 da LDA restritivamente. Tal posição 
parte da mesma premissa adotada em relação aos direitos pa-
trimoniais, no sentido de que, sendo as liberdades existenciais 
e o desenvolvimento artístico, cultural e científico a própria ra-
zão de tutela dos direitos autorais, o valor constitucional da 
liberdade deve ser interpretado como regra geral e, os direitos 
autorais, sejam eles patrimoniais ou morais, devem ser inter-
pretados como a exceção, e, portanto, restritivamente.58

Entretanto, a partir do momento em que se compreende os 
direitos morais do autor como expressões da personalidade59, 
não há que se falar em interpretação taxativa ou restritiva60  
como um prius61 (i.e., sem observar uma interpretação teleoló-
gica do ordenamento diante do caso concreto). Na realidade, 
portanto, os direitos morais deverão ser analisados no caso 
concreto, na medida em que melhor promovam os valores 
constitucionais, uma vez que decorrem da cláusula geral da 
personalidade, sustentada pela dignidade da pessoa humana, 
que precisa reconhecer as individualidades em suas mais di-
versas e imprevisíveis manifestações.62 

6 • A aplicação direta da Constituição 
aos usos de obras em contexto político

Feitas as considerações anteriores, responder-se-á à pergunta 
central deste trabalho a partir de uma situação hipotética em 
que o autor absolutamente despreza ou discorda diametral-
mente do contexto em que a obra é utilizada. Por exemplo, 
imagine-se um cenário extremo em que um autor perseguido e 
torturado pela ditadura militar brasileira, com biografia e obra 
evidentemente pró-democráticas, vê sua criação utilizada para 
promover uma manifestação favorável a um candidato que 
defende a ditadura como bandeira política.63

Nesse cenário, alguém poderia imaginar que o artigo 24, IV, 
da LDA, tutelaria o pleito do autor, independentemente da 
interpretação dos direitos morais enquanto direitos da perso-
nalidade, ou não. 

Tal afirmativa pode ser verdade, desde que se compreenda 
que os direitos morais do autor, ainda que sejam de natureza 
exclusiva, não devem ser interpretados restritivamente como 

58 “O art. 25, com seu tom descritivo “são direitos morais do autor”, antes parece indicar uma tipicidade exemplificativa, como é em princípio toda tipicidade. 
Mas aqui supomos que se deve preferir outra posição. O direito pessoal traz uma nítida marca protecionista. Se fossemos pensar que todo o poder concebível, 
assente em considerações de defesa pessoal, e independente de outorga da exploração econômica da obra seria admitido por lei, agravaríamos a condição 
dos utentes, que amanhã veriam opor-se-lhes direitos com que não contavam e que, mercê da tutela reforçada de que disfrutam, atingiriam gravemente o 
exercício das outras faculdades. Tendemos por isso a supor que a lei especificou as faculdades de ordem pessoal que são admissíveis sobre a obra. Não seria 
pois correto desenvolver um conceito de direito pessoal de autor do qual se deduzissem depois as faculdades admissíveis. O que a lei quis outorgar, declarou-o 
expressamente.” (Ascensão, José de Oliveira. Direito Autoral., Op. Cit., p. 79)
59 Observe-se, no entanto, que ainda que não se compreendam os direitos morais enquanto direitos da personalidade, não há quem negue que são direitos 
de caráter existencial. Dessa maneira, ainda que não se assuma a natureza dos direitos morais do autor enquanto direitos da personalidade, o intérprete terá 
que lidar com a colisão de direitos existenciais (os direitos morais do autor em confronto com os direitos de liberdade, entre outros, do utente e da sociedade). 
Logo, ainda que se rejeitem os direitos morais como direitos da personalidade, não há como falar de taxatividade ou de interpretação restritiva como um prius, 
mas de aplicações desses direitos, diante do caso concreto, da forma que melhor promova os valores constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa 
humana dos sujeitos.
60 Isso também não significa que os direitos morais do autor serão ilimitados.
61 Também interpretam como exemplificativo o rol de direitos morais do autor, ainda que por outros fundamentos, Eduardo Leite (LEITE, Eduardo Lycurgo. Direito 
(moral) de inédito. Direito de Autor. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p. 84) e Carlos Alberto Bittar (Bittar, Carlos A. Direito de Autor, Op. Cit. p. 113, que argu-
mentam que tal interpretação decorre “da diretriz adotada na Convenção de Berna e da própria textura da lei (arts. 24 e 49, I), referindo-se a doutrina a outros 
(como o de destruição da obra, ressalvados direitos de terceiros)”.
62 “A legislação pátria infra-constitucional vigente especifica estas faculdades pessoais do autor com relação à obra em caráter exemplificativo, pois de outra 
forma não se poderia conceber, já que a dimensão dos direitos de personalidade não é restrita ao enumerado pelo legislador ordinário, mas emana de pre-
ceitos e princípios constitucionais, de ampla e direta aplicabilidade. Assim, as prerrogativas do autor elencadas na lei são indicativas expressas, não taxativas. 
Exemplificativas, não exaustivas”. (Souza, Allan. Os direitos morais do autor., Op. Cit.  p. 151.
63 Essa definição hipotética dos fatos é importante, pois apenas diante do caso concreto surgirá a interpretação adequada. Em um caso em que o autor fosse 
objeto de uma crítica política, por exemplo, a liberdade de expressão ganharia mais força e a balança do caso concreto poderia ser alterada.



4
4

   
 R

ev
is

ta
 d

a 
A

BP
I •

 n
º  

19
0 

• 
M

ai
/J

un
 2

0
24

 •  Artigo •  

64 Moraes, Maria Celina Bodin de. Sobre o nome da pessoa humana. Revista da EMERJ, v.3, n.12, 2000.
65 Art. 24. “São direitos morais do autor: VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação 
ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;”
66 Moraes, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
67 Nesse assunto, Fachin, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
68 Bernardo, Wesley de O. L. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VII, Nº 8 - Junho de 2006, p. 241.
69 Nesse sentido, ver Moraes, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana. Op. Cit. p. 87
70 Moraes, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana, Op. Cit., P. 85.

um prius, mas, sim, diante do caso concreto. Como a maior 
parte da doutrina não adota essa posição, é importante per-
ceber que o dispositivo mencionado fala em “assegurar a in-
tegridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à 
prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la 
ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra”.

Em um universo onde se compreendesse os direitos morais do 
autor como direitos exclusivos interpretados restritivamente ao 
texto legal, haveria impedimentos em aplicar a norma aos ca-
sos de uso em contextos políticos contrários à visão do autor. 
Isso porque o dispositivo fala em integralidade da obra. Assim, 
a interpretação restritiva exigiria que a obra tivesse sido desfi-
gurada, de alguma forma, para que a norma incidisse sobre 
o caso. 

Além disso, o uso de uma obra em determinada circunstância 
política não pode ser entendido, por si só, como uma ofensa à 
honra ou à imagem do autor. Dizer isso poderia ser entendido 
como assumir que o próprio alinhamento com tal partido ou 
posição políticos é desonroso, causando afronta ao princípio 
democrático64. Pela mesma razão, o inciso VI do artigo 24 
também poderia ser afastado, a depender do caso.65  

Um terceiro ponto que poderia afastar a incidência desses 
enunciados normativos é que, nem sempre, o uso da obra terá 
qualquer relação com a imagem ou à honra objetiva do autor. 
Por exemplo, no caso do uso de uma música instrumental, lan-
çada em pseudônimo, em um contexto político em que nunca 
se mencione o autor, não haverá qualquer violação a tais di-
reitos. Por isso, aqueles que interpretam os direitos morais do 
autor de forma restritiva, tenderão a não reconhecer o direito 
do autor de impedir o uso da obra. 

Por outro lado, seja a partir da noção de direitos morais do 
autor enquanto emanações da cláusula geral de tutela aos 
direitos da personalidade, seja a partir da noção de direitos 
morais do autor enquanto direitos de caráter existencial (que 
precisam observar a unicidade do sistema e promover valores 
constitucionais diante do caso concreto), a resolução da con-
trovérsia exigirá que o intérprete vá além das meras previsões 
literais do artigo 24 da LDA. Inevitavelmente, o debate preci-
sará observar a aplicação direta do princípio da dignidade da 
pessoa humana nas suas quatro dimensões: igualdade, liber-
dade, integridade psicofísica e solidariedade.66 

A dimensão da igualdade deve ser compreendida a partir da 
sua concepção material, consubstanciada no artigo 3º, III, da 
Constituição de 88 (em contraste com a igualdade formal). 

Além disso, é necessário que se observe o direito à diferença67. 
Assim, mesmo que o autor permita o uso da obra por parte do 
político X, mas não por parte do político Y, não há que se falar 
(a priori) em agressão à dimensão da igualdade. Pois haverá, 
nessa hipótese, apenas a agressão à igualdade formal, não 
à material. Para que se consubstancie ofensa à igualdade, é 
necessário que se demonstre a igualdade dos contextos – é ne-
cessário que se demonstre o desrespeito à igualdade material, 
não apenas à formal.

A liberdade, por sua vez, está no centro do debate. Liberdade, 
contudo, não significa autonomia completa da vontade. Na 
realidade, ainda que a liberdade seja fundamento importante 
da sociedade democrática e plural, será limitada pela solida-
riedade e pela dignidade em sentido estrito.

O terceiro aspecto, que também está no centro do debate, é a 
dimensão da integridade psicofísica, que aborda, justamente, 
além do aspecto físico e de direito ao próprio corpo, o aspecto 
de ter sua integridade moral respeitada, especialmente a partir 
da observância dos direitos da personalidade. 

O quarto aspecto – o da solidariedade social – é comumente 
localizado em debates envolvendo direitos autorais, uma vez 
que a educação é a forma máxima de sua realização positi-
va68. Entretanto, não parece estar no centro do presente de-
bate.

Percebe-se, portanto, um conflito aparente entre a dimensão 
da liberdade do utente e a dimensão da integridade psicofísica 
do autor. Em casos de conflitos, como o hipoteticamente deba-
tido aqui, Maria Celina Bodin de Moraes69 sugere que não há 
uma primazia, em abstrato, de uma dimensão sobre a outra. 
É preciso analisar, diante do caso concreto, visando a pro-
moção da dignidade em sentido estrito, uma ponderação dos 
valores, de modo a identificar qual das dimensões deverá ser 
objeto de prevalência naquela situação específica. Em sentido 
estrito, Moraes explica que “será desumano, isto é, contrário à 
dignidade da pessoa humana, tudo aquilo que puder reduzir a 
pessoa (o sujeito de direitos) à condição de objeto”.70 

No caso do uso da obra em um contexto político diverso da-
quele com o qual o autor se identifica, percebe-se que há o 
uso de sua obra (uma extensão de sua própria personalidade, 
para aqueles que entendem dessa maneira) em função da di-
vulgação de ideários que lhe causam aversão. Porém, ainda 
que não se considere os direitos morais do autor como uma 
emanação da personalidade, mas se exija uma interpretação 
sistemática com a unicidade do ordenamento diante do caso 
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71 Nesse sentido, ver Moraes, Maria Celina Bodin de. Ampliando os Direitos da Personalidade. Op. Cit., p.7
72 Campos, Ligia Fabris. O direito de ser si mesmo: a tutela da identidade pessoal no ordenamento jurídico brasileiro. 374 f. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Departamento de Direito, PUC-Rio, 2006.
73 Konder, Carlos Nelson. O alcance do direito à identidade pessoal no direito civil brasileiro. Pensar, Fortaleza, v. 23, n. 1, p. 1-11, jan./mar. 2018
74 STF. RE 845779 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, julg. 13/11/2014; STF, RE 670422 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. 11/09/2014.
75 Moraes, Maria Celina Bodin de. Sobre o nome da pessoa humana. Op. cit., p. 71
76 Por vezes, a caracterização do direito à identidade pessoal se torna difícil no direito brasileiro, uma vez que houve uma expansão dos direitos de imagem para a noção 
de imagem-atributo e de honra para a noção de honra-respeito. Ainda assim, tal instituto mantem sua autonomia “como manifestação da incessante capacidade da per-
sonalidade humana se exteriorizar no ambiente social, bem como da também incessante necessidade de protegê-la e promovê-la nesse meio” (Konder, Carlos Nelson. 
O alcance do direito à identidade pessoal no direito civil brasileiro, 2018, p. 4).  
77 Moraes, Maria Celina Bodin de. Sobre o nome da pessoa humana, Op. Cit., p. 72
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concreto, sob pena de subjugar os valores constitucionais às 
normas infraconstitucionais, também se percebe que o uso 
nesse contexto proposto causará danos graves à integridade 
psicofísica da pessoa do autor, que seria forçado a ver, de 
mãos atadas, sua criação usada para apoiar e promover aqui-
lo que despreza.

Portanto, uma interpretação una do ordenamento, com base 
nos valores constitucionais, levará ao entendimento de que o 
uso da obra para promover visões políticas com as quais o 
autor se opõe é desumano, pois significa instrumentalizá-lo em 
nome de projetos alheios – e, pior, projetos que despreza e 
que, em certas circunstâncias, causaram-lhe sofrimento e dor. 
Assim, independentemente de qualquer dispositivo específico 
da LDA e da aceitação dos direitos morais enquanto emana-
ção da personalidade, percebe-se que o Direito tutela a possi-
bilidade de o autor impedir o uso de sua obra no contexto nar-
rado, por força de aplicação direta do princípio da dignidade 
da pessoa humana.

7 • A reputação como direito 
à identidade pessoal

Mesmo que não se aplicasse a interpretação de que os direitos 
morais do autor são expressões dos direitos da personalidade, 
e ainda que se rejeitasse a aplicação direta do princípio da 
dignidade da pessoa humana às relações privadas, o direito 
tutelaria a possibilidade de o autor impedir o uso de sua obra 
no contexto explorado neste trabalho.

O termo “reputação”, previsto nos incisos IV e VI do artigo 24, 
da LDA, gera debates na doutrina. Alguns autores entendem 

que “reputação” significa honra objetiva, enquanto outros 
acreditam se tratar de uma cláusula geral, visto refletir os di-
reitos da personalidade71.

Contudo, note-se que mesmo os autores que negam a natu-
reza dos direitos morais enquanto direitos da personalidade 
reconhecem que certos incisos do artigo 24 (como os incisos 
IV e VI) estão relacionados a esses direitos. Como visto, os 
direitos da personalidade não são nucleares, mas decorrem 
da cláusula geral da dignidade da pessoa humana. Assim, a 
melhor forma de interpretar o termo “reputação”, mesmo para 
aqueles que não entendem que todos os direitos morais são 
direitos da personalidade, é utilizando-se de metodologia que 
melhor tutele a personalidade do autor no caso dos incisos 
que se relacionam aos direitos da personalidade. Nesse sen-
tido, a melhor forma de interpretar o termo “reputação” é a 
partir da cláusula geral da personalidade, em sua expressão 
da identidade pessoal.

Citando Lígia Fabris Campos72, Konder73 trata do pioneiris-
mo dos tribunais italianos ao estabelecer o instituto da iden-
tidade pessoal, que já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal 
Federal74. Nesse contexto, Maria Celina Bodin de Moraes75 
define o direito à identidade pessoal como “consubstanciado 
no direito de ‘ser si mesmo’, entendido este como o respeito à 
imagem da pessoa participante da vida em sociedade, com a 
aquisição de ideias e experiências pessoais, com as convicções 
ideológicas, religiosas, morais e sociais que diferenciam a pes-
soa e, ao mesmo tempo, a qualificam”.76 

As lições de Moraes ajudam a compreender o instituto. A auto-
ra o divide entre dois aspectos: o da identidade estática e o da 
identidade dinâmica. A identidade estática, explica Moraes77, 
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“compreende o nome, a origem genética, a identidade física 
e a imagem; a identidade dinâmica se refere à verdade biblio-
gráfica, ao estilo individual e social da pessoa, isto é, aquilo 
que a diferencia e singulariza”.

Além disso, as duas instâncias citadas podem ser compreen-
didas a partir da diferença entre lesar a imagem de alguém, 
publicando-se uma imagem fidedigna do indivíduo, e lesar a 
imagem de alguém por meio de uma publicação de imagem 
figurativamente deformada, “fazendo, por exemplo, de um co-
munista um fascista”78.

Desse modo, caso o uso da obra fosse empregado como forma 
de humilhação, zombaria ou qualquer outra maneira capaz de 
atingir diretamente a honra ou a imagem do autor, poder-se-ia 
estar diante de um caso de violação à sua identidade estática 
(causando, sem debates, a incidência dos artigos 24, IV e VI, 
da LDA, a depender do caso concreto). Contudo, quando se 
usa uma obra do autor deformando as suas posições ou sim-
plesmente associando a obra a determinado posicionamento 
que não seja o seu próprio, trata-se de uma agressão à sua 
identidade dinâmica.

Assim, ainda que o uso de uma obra em determinado contexto 
político não afronte diretamente a honra ou a imagem do autor 
(imagine-se, por exemplo, o uso de uma música instrumental, 
lançada em pseudônimo, em uma campanha política que não 
faz qualquer referência ao autor), o direito tutela a possibilida-
de de impedir o uso de sua obra caso fira a sua identidade pes-
soal. Enfatize-se: não se trata, necessariamente, de uma ofensa 
à honra objetiva do autor. Mas, sim, de uma ofensa à sua repu-
tação (à sua identidade pessoal), já que o sujeito não pode se 
ver obrigado a ter sua obra (não só sua imagem) relacionada 
a movimentos, partidos ou pessoas cujas posições ideológi-
cas ou políticas divergem das suas, deformando sua reputação 
diante do público, mas sobretudo da sua própria consciência.

Dessa maneira, diante de um caso concreto em que um autor 
veja sua obra utilizada por determinado movimento, partido 
ou pessoa, que expresse visões contraditórias com sua bio-
grafia ou visões de mundo, poderá fazer cessar o uso com 
base na interpretação defendida aqui para o termo “reputa-
ção”, previsto no artigo 24, incisos IV e VI – “reputação” como 
identidade pessoal dinâmica.79 

8 • Considerações finais

As obras musicais, protegidas por direitos do autor, vêm sendo 
cada vez mais utilizadas por movimentos ideológicos e políti-
cos como forma de propagação de ideias e manifestações. 

Este trabalho buscou compreender se os direitos de autor 
poderiam servir para tutelar o interesse de não ver sua obra 
utilizada em tais contextos.

Apresentadas noções básicas de direitos autorais, a perma-
nente tensão interna do instituto ficou evidente. Por isso, su-
geriu-se a abordagem de interpretação dos direitos e limites 
dos direitos de autor com base na metodologia civil-consti-
tucional, tendo em vista que os direitos de propriedade inte-
lectual não estão em uma ilha isolada, mas fazem parte da 
unicidade do ordenamento jurídico.

A partir dessa metodologia, demonstrou-se que os direitos 
patrimoniais do autor serão pouco úteis para resolver o pro-
blema proposto. Afinal, (i) o titular do direito patrimonial 
nem sempre será o autor e (ii) mesmo que seja, haverá di-
versas hipóteses, como aquela corretamente decidida pelo 
STJ no caso EMI v. Tiririca, em que o ordenamento tutela o 
uso em contextos políticos, ainda que desautorizado e não 
remunerado.  

Constatado que os direitos patrimoniais do autor nem sem-
pre socorrerão o autor lesado, passou-se à análise dos direi-
tos morais. Como visto, os direitos morais do autor são em 
sua maioria, no que pese discordância de grandes autores, 
emanações dos direitos da personalidade. Sendo assim, sua 
interpretação será extraída diante do caso concreto, mas não 
pode ser interpretada restritivamente como um prius, tendo 
em vista que a proteção da personalidade é uma cláusula ge-
ral decorrente da dignidade da pessoa humana, que tutelará 
todas as suas dimensões e manifestações.

Entretanto, mesmo que se entenda que os direitos morais não 
decorrem dos direitos da personalidade, ainda seria neces-
sário interpretar os direitos morais diante do caso concreto, 
tendo em vista que – sendo direitos da personalidade ou não 
– são direitos existenciais (dimensão do ser) que promovem 
a dignidade da pessoa humana do autor. Por isso, a aplica-
ção direta do princípio da dignidade da pessoa humana, a 
depender do caso concreto, poderá garantir ao autor seu 
direito de impedir o uso de sua obra.

Por fim, propõe-se aqui que a melhor interpretação para o 
termo “reputação”, previsto nos incisos IV e VI, do artigo 24, 
da LDA, ainda que se adote uma vertente restritiva dos di-
reitos autorais, é aquela que contemple a noção de identi-
dade pessoal. Assim, nos casos em que não haveria ofensa 
à honra objetiva ou à imagem do autor enquanto institutos 
autônomos, apenas a interpretação sistemática do termo “re-
putação”, entendido como identidade pessoal, será capaz de 

78 Moraes, Maria Celina Bodin de. Sobre o nome da pessoa humana, Op. Cit., p. 73
79 Contudo, vale um adendo final no sentido de que “o direito de retirada não pode ser exercido com finalidade puramente egoística, de proteção a espírito meramente 
vingativo ou arbitrário, sob pena de configurar-se abuso de direito, proibido no ordenamento jurídico (art. 187, CC)”. (MORAES, Rodrigo. Os Direitos Morais do Autor 
– Repersonalizando o Direito Autoral. Rio de Janeiro: ed. Lumen Juris, 2008, p. 168). Desse modo, é necessário demonstrar no caso concreto a efetiva ofensa à persona-
lidade do autor, sob pena de criar-se um direito absoluto perigoso e potencialmente abusivo.
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tutelar a personalidade enquanto cláusula geral decorrente 
do princípio da dignidade da pessoa humana.

Portanto, sugere-se a seguinte resposta à pergunta proposta 
neste trabalho: sim, a depender do caso concreto, com base 
em discordâncias políticas/ideológicas, autores podem impe-
dir o uso de suas obras em contextos políticos. Mais que isso: 
autores podem impedir que um determinado indivíduo asso-
ciado a certo viés ideológico/político identitário use sua obra, 
independentemente da finalidade.
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A resolução de disputas envolvendo direitos de propriedade in-
telectual por meio da arbitragem pode trazer vantagens subs-
tanciais para as partes e para a economia como um todo. A 
Association Internationale pour la Protection de la Propriété In-
tellectuelle (AIPPI), principal associação científica internacional 
dedicada ao estudo e promoção da propriedade intelectual, da 
qual a ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual 
é o Grupo Nacional, já em 1992 no 35º AIPPI World Intellec-
tual Property Congress ocorrido em Tóquio, Japão, aprovou a 
Resolução nº 106 listando algumas vantagens particularmente 
relevantes da arbitragem de disputas de propriedade intelec-
tual: (a) os árbitros podem ser escolhidos de acordo com suas 
habilidades específicas em relação ao objeto da arbitragem; 
(b) a confidencialidade pode ser preservada; (c) a arbitragem 
possibilita a realização de audiências em um território neutro 
e por um árbitro neutro; (d) a informalidade, flexibilidade e 
confidencialidade das audiências da arbitragem favorecem a 
possibilidade da celebração de acordos entre as partes, base-
ados no senso comum e interesse comercial mútuo; e por fim, 
(e) um procedimento de arbitragem pode ser utilizado para 
resolver controvérsias sobre um mesmo ou similar objeto, mas 
oriundos de países distintos – por exemplo a infração de paten-
tes correspondentes em diversos países – resolvendo todas as 
disputas entre as partes em um mesmo momento.  

No entanto, as vantagens do procedimento arbitral devem ser 
sopesadas em cada caso levando em consideração diversos 
fatores, tais como os custos envolvidos, segurança jurídica em 
face dos riscos envolvendo a rediscussão colateral da validade 
do procedimento arbitral sob alegação de inarbitrabilidade do 
litígio por violação da ordem pública, dentre outras limitações 
decorrentes da própria natureza voluntária do procedimento. 
Não por menos a AIPPI na referida Resolução nº 106 apontou 
que o sucesso ou o fracasso de um sistema de arbitragem de-
penderá do estabelecimento de um sistema de fácil utilização 
com procedimentos que garantam a justiça entre as partes a 
um baixo custo e com a máxima celeridade.  

Nesse diapasão, o uso da arbitragem em disputas envolvendo 
produtos de alta tecnologia padronizada tem chamado 
bastante atenção.  

Diversos sistemas tecnológicos que atualmente são de uso 
comum em vários países demandam uma padronização para 
viabilizar a interoperabilidade entre os diferentes fabricantes, 
implementadores e operadores. Por exemplo, os padrões de 
troca de dados utilizados para a rede celular de terceira ge-
ração “3G” (CDMA, UMTS, W-CDMA, etc) e quarta geração 
“4G” (HSPA+, 4G LTE, etc); sistemas de codificação e deco-
dificação de vídeo (H.264, H.265, etc), dentre diversas ou-
tras tecnologias, envolvem a definição de normas técnicas por 
meio de associações denominadas de “Standard Setting Or-
ganizations” (SSO) ou mais comumente “Standard Develop-
ment Organizations” (SDO). Nessas organizações, as equipes 
de várias empresas e outros atores do mercado se envolvem 
em discussões para definir as soluções técnicas mais adequa-
das para determinado padrão tecnológico. Como diversos 
desses participantes das SDO possuem pedidos de patentes 
ou patentes cobrindo partes essenciais das soluções técnicas, 
tais organizações definem em seus regulamentos, como pré-
condição para a adoção de uma solução específica na norma 
técnica, que os participantes revelem quais são seus pedidos 
de patentes ou patentes que entendem como essenciais para 
a referida norma, chamadas de “Standard Essential Patents” 
(SEP). Tais pedidos ou patentes estarão sujeitos ao compromis-
so do detentor em negociar uma licença em condições justas 
(ou “equitativas”), razoáveis e não discriminatórias (“Fair, Rea-
sonable and Non-Discriminatory – FRAND) para quem deseje 
utilizar adotar a tecnologia padronizada na norma, seja para 
fabricar um produto ou implementar a tecnologia.  
 
Ocorre que a maioria das SDOs não realiza uma análise da 
essencialidade das patentes, nem há uma predefinição do 
que seja exatamente fair, reasonable and non-discriminatory 
(FRAND) em cada caso. Frise-se, por outro lado, que o de-
senvolvimento de uma tecnologia complexa que será aplica-
da mundialmente em larga escala envolve altíssimo risco e 
vultuosos investimentos, sendo que na maioria dos casos não 
há qualquer certeza de que aquela solução técnica específica 
irá de fato funcionar adequadamente e ser adotada na nor-
ma técnica. Da mesma sorte, o processo de negociação en-
tre partes interessadas – por exemplo uma titular de patentes 
SEPs no segmento de redes de celular e um implementador 
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Sua Plataforma de Busca e Inteligência em Patentes
Impulsionada pela Próxima Geração de IA

Escaneie aqui para mais informações!

Faça mais em menos tempo com o PatSeer como seu copiloto de IA!
O PatSeer é uma plataforma de inteligência em patentes impulsionada por IA que simplifica a 
pesquisa, a análise e colaboração, acessível para profissionais de PI e empresas de todos os 
setores. Com ela, é fácil impulsionar sua estratégia de propriedade intelectual!
Entre em contato com um representante nacional: cecilia@prospective.com.br 
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ou operadora da tecnologia – envolve muitos fatores econômi-
cos e comerciais, tais como os custos adicionais pelos primei-
ros adotantes (“early adopters”), ganhos de escala, custos de 
transação, país envolvido, e outras questões que tornam assaz 
difícil a comparação do que é justo, razoável e não discrimina-
tório em caso hipótese. 

Assim, diante dessas variáveis e ciente das dificuldades que 
um titular de patentes essenciais teria em litigar país a país 
para cobrar as indenizações pela violação de patentes (“royal-
ties”), um implementador pode se valer de táticas de “patent 
hold-out” que envolvem delongar injustificadamente as nego-
ciações evitando-se chegar a um acordo quanto ao preço e 
demais condições de uma licença FRAND (comportando-se 
como um “unwilling licensee”), o que por sua vez prejudica 
a inovação ao não remunerar justamente aquele que desen-
volveu uma tecnologia. Da mesma forma, os titulares de SEPs 
podem se valer de estratégias de “patent hold-up”, sendo ex-
cessivamente intransigentes durante a negociação (compor-
tando-se como um “unwilling licensor”) para então requerer 
liminares de abstenção de uso da tecnologia apenas após o 
implementador já estar com a tecnologia instalada no merca-
do em larga escala.

Nesse contexto é que as cortes e agências governamentais es-
trangeiras passaram a definir parâmetros para delimitar como 
deve ocorrer um processo de negociação de licenças FRAND,  
dando especial importância para a conduta adotada pelas 
partes durante a negociação e emergindo a arbitragem como 
um dos mecanismos que poderiam ser adotados durante o 
processo para promover um adequado equilíbrio dos interes-
ses em jogo.  
     
No caso Huawei v. ZTE (C-170/13 –16.jul.2015),1 o Tribunal de 
Justiça da União Europeia entendeu que um titular de SEP não 

abusa da sua posição dominante quando propõe uma ação 
por violação de patente requerendo a imediata abstenção da 
violação da sua patente ou a retirada de produtos infrato-
res, quando: “a) antes da propositura da ação, por um lado, 
tiver advertido o alegado infrator da violação que lhe impu-
ta, designando a referida patente e indicando o modo como 
está a ser violada, e, por outro lado, após o alegado infrator 
exprimir a sua vontade de concluir um contrato de licença 
em condições FRAND, lhe tiver apresentado por escrito uma 
proposta concreta de licença em tais condições, precisando, 
designadamente, a remuneração e as modalidades do seu 
cálculo; e b) o referido infrator continua a explorar a patente 
considerada e não dá seguimento a esta proposta de modo 
diligente, em conformidade com os usos comerciais reconhe-
cidos na matéria e de boa-fé, o que deve ser determinado 
com base em elementos objetivos e implica, nomeadamente, 
a inexistência de qualquer tática dilatória.”     
 
Já no caso In re the Matter of Motorola Mobility LLC, and 
Google Inc. (FTC Matter/File Number: 1210120, 24.jul.2013),2 
a Federal Trade Comission (FTC) nos Estados Unidos delimi-
tou uma estrutura negocial pela qual, em suma, a recusa 
injustificada do implementador em submeter os termos 
FRAND controversos da negociação a um processo de 
arbitragem conforme determinadas regras preestabelecidas, 
permitiria ao titular da SEP obter uma tutela provisória de 
abstenção de uso da tecnologia protegida pela patente 
essencial.   
 
Os parâmetros estabelecidos nesses dois casos incentivaram 
a realização de diversas arbitragens para definir as alíquotas 
de royalties,3 evitando de tal modo longos e caros litígios que 
na prática, aumentam os custos de transação para todas as 
partes e acabam por prejudicar tanto a inovação quanto o 
acesso do público às tecnologias.  

1 U.E., Acórdão do Tribunal de Justiça (Quinta Secção) de 16.jul.2015 (pedido de decisão prejudicial do Landgericht Düsseldorf, Alemanha), Huawei Technologies 
Co. Ltd/ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH.  
Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CA0170 
2 E.U.A., Federal Trade Comissision, Decision and Order,  In re the Matter of Motorola Mobility LLC, and Google Inc.  (FTC Matter/File Number: 1210120, 
24.jul.2013. Disponível em: https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf 
3 VARY, Richard A. H, Arbitration of FRAND Disputes in SEP Licensing, p.160-177, in: The Guide to IP Arbitration, Pierce et Gunter (Editors), London: Law Business 
Research, 2021.
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No Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE) entendeu (NOTA TÉCNICA Nº 11/2015/CGAA1/
SGA1/SG/CADE) pelo arquivamento do Procedimento Prepa-
ratório nº 08700.008409/2014-00 (TCT MOBILE TELEFO-
NES LTDA vs TELEFONAKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON.)4 

devido à insubsistência de quaisquer indícios de infração à 
ordem econômica para ensejar a instauração de Inquérito 
Administrativo ou Processo Administrativo, levando em conta, 
dentre outros fatores, justamente a existência de demanda ar-
bitral instaurada pela ERICSSON contra o grupo TCL, na qual 
se pretendia a resolução do impasse quanto à determinação 
do valor dos royalties, o que evidenciava naquele caso con-
creto a razoabilidade na propositura das demandas judiciais 
pela ERICSSON requerendo a imediata abstenção do uso da 
tecnologia enquanto não determinado o valor dos royalties no 
procedimento arbitral.  
 
Na última década, a AIPPI voltou a se debruçar sobre o 
assunto em um trabalho conjunto do Comitê Standards & 
Patents e do Comitê Alternative Dispute Resolution (ADR), 
produzindo um Questionário distribuído aos grupos nacionais 
para investigar o uso dos mecanismos de arbitragem em 
disputas envolvendo SEPs e termos FRAND, cujo resultado 
foi debatido pelos membros durante o 2021 AIPPI World 
Congress. O relatório produzido com base nas respostas aos 
Questionário corroborou com a constatação que diversas 
jurisdições têm cada vez mais utilizado a arbitragem em 
disputas envolvendo FRAND/SEP, a exemplo dos EUA, Reino 
Unido, França e China. O relatório também reforçou as 

vantagens que a arbitragem tem para a solução de conflitos 
envolvendo licenças FRAND, tais como a confidencialidade, 
a natureza mais flexível do procedimento, a adequação 
do procedimento para soluções de conflitos envolvidos 
múltiplas jurisdições, e a possibilidade de seleção de árbitros 
especializados tanto na matéria jurídica quanto na área 
tecnológica. Por outro lato, o relatório apontou que pode 
haver uma série de desvantagens em certos casos, haja vista 
por exemplo a dificuldade de se executar sentenças arbitrais 
em determinadas jurisdições que podem considerar alguns 
aspectos relacionados a direitos de propriedade intelectual 
como inarbitráveis.  
 
Portanto, embora não seja uma solução “one size fits all”, 
sendo sempre necessária uma cuidadosa avaliação das par-
ticularidades do caso, toda a sociedade poderá se beneficiar 
do uso da ferramenta da arbitragem, bem como de outras 
métodos alternativos de solução de disputas tais como a me-
diação, em litígios complexos envolvendo standard essential 
patents e licenças FRANDs. Não se olvide que conforme os 
números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Poder 
Judiciário brasileiro julgou no ano de 2023 em torno de 33,9 
milhões de processos, ao passo que no mesmo período re-
gistrou-se o ingresso de 36,2 milhões novas ações, havendo 
uma pendência acumulada de 84,2 milhões de processos.5 
Desse modo, desafogar o Poder Judiciário, principalmente 
em casos altamente complexos que demandam altíssima es-
pecialização e dedicação da estrutura jurisdicional, é medida 
bem-vinda para a sociedade.

 •  Nota temática •  

4 BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Nota Técnica nº 11/2015/CGAA1/SGA1/SG/CADE, Procedimento Preparatório nº 
08700.008409/2014-00, Disponível em: https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?xgSJHD3TI7Rh0CrGYt-
Jb0A1Onc6JnUmZgGFW0zP7uM8PBSbNbdMMFmpkbqx_XP5RUojmq4u6ABxmLyZQKdydh77IZrAyq2AgX3kaLFATL4qdpwyaNg1p2XAkV91CwAOS 
5 Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Estatísticas do Poder Judiciário, Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (DATAJUD), Disponível em: https://justica-em-nu-
meros.cnj.jus.br/painel-estatisticas/



Esgotamento de direitos patrimoniais: um estudo 
de caso a partir do acórdão da Apelação Cível 

nº 994.05.073967-9 do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (Sudop Indústria Otica Ltda. x Maclens Optical Ltda.)

The exhaustion of industrial property rights: a case study based 
on the judgment of the Appeal No. 994.05.073967-9 by the State Court 
of São Paulo (Sudop Indústria Otica Ltda. x Maclens Optical Ltda.)

Resumo

Especialmente a partir do artigo 5º, inciso XXIX da Constituição 
Federal, percebe-se que as exclusividades concedidas a 
partir da propriedade industrial possuem, como pressuposto, 
um esforço para estimular o desenvolvimento econômico e 
tecnológico do país. Assim, é indispensável que os institutos 
oriundos desse ramo do Direito sejam vislumbrados de modo 
assegurar a sua função social. O esgotamento dos direitos 
patrimoniais insere-se neste cenário, contribuindo para 
equilibrar os interesses de titulares de direitos de propriedade 
industrial e os interesses sociais existentes por detrás desses 
instrumentos. Daí porque o presente artigo procurou examinar 
esse assunto, tanto por uma perspectiva nacional quanto 
internacional, de maneira a efetuar um estudo da legislação 
pertinente e do seu vínculo com institutos jurídicos correlatos, 
tal como a importação paralela. Ainda, procurando se valer de 
um estudo de caso, analisou-se a controvérsia envolvendo as 
lentes Varilux, buscando ilustrar como as variadas facetas do 
tema estudado são abordadas na prática dos Tribunais.

Palavras-chave: Esgotamento de direitos patrimoniais. 
Função social. Mercados interno e externo. Importação 
paralela. Estudo de caso.

Abstract
An analysis of Article 5, subsection XXIX of the Brazilian 
Constitution makes it clear that the industrial property 
exclusive rights are aimed at stimulating the country’s 
economic and technological development. It is therefore 
essential that such institutes are envisioned from a 
perspective that ensures their social function. The exhaustion 
of industrial property rights is part of this scenario, 
contributing to balance the interests of holders of industrial 
property rights and the social interests behind these 
instruments. Therefore, this article aims to examine this 
issue from both standpoint of domestic and international 
markets, in an attempt to study the relevant legislation and 
its connection to correlated legal concepts, such as parallel 
import. In addition, using a case study, it examined the 
controversy involving Varilux lenses, seeking to illustrate how 
the various aspects of the subject studied are addressed in 
the practice of the Courts.

Keywords: Exhaustion of industrial property rights. Social 
function. Domestic and foreign markets. Parallel import. 
Case study.
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Ao ponderar sobre o estudo da propriedade intelectual no 
ordenamento jurídico brasileiro, não há dúvidas de que a te-
mática do esgotamento dos direitos patrimoniais é um assunto 
que ganha grande importância e merece ser destacado. As-
sim, partindo dessa premissa, o presente artigo propõe-se a 
efetuar uma análise das variadas dimensões que rodeiam esse 
fenômeno, de modo a viabilizar a compreensão de como esse 
instituto pode ser aplicado no âmbito das patentes e das mar-
cas. No mais, também procura examinar como esses conceitos 
podem ser empregados em face de uma situação concreta – 
razão pela qual este artigo também busca realizar um breve 
estudo de caso. 

Tendo isso em vista, cabe traçar, em primeiro lugar, algumas 
considerações introdutórias acerca da matéria objeto do pre-
sente trabalho. Em poucas palavras, esse conceito diz respeito 
à noção de que uma vez que o titular de um direito de proprie-
dade intelectual tenha legitimamente colocado o seu produto 
no mercado, exaurem-se os seus direitos com relação àquela 
unidade. Ou seja, uma vez que o produto é ofertado no mer-
cado, o titular não pode controlar a sua subsequente cadeia 
de transações, uma vez que haveria a exaustão de seus direitos 
com a primeira venda. Sobre essa temática: 

A exaustão dos direitos é doutrina na qual direitos ex-
clusivos sob corpus mechanicum deixam de existir uma 
vez que o detentor do direito de Propriedade Intelectual 
tenha obtido o proveito econômico da exclusividade 
por meio, por exemplo, da venda do produto paten-
teado. Deste momento só lhe resta o poder de proibir 
a cópia de tal corpus por qualquer terceiro, inclusive o 
comprador.1

Uma vez efetivada a venda e o preço pago, o direito 
autoral ou a patente, como direito artificial de excluir o 
que não o é naturalmente, cumpriu seu papel de asse-
gurar retorno ao investimento. O balanço constitucio-
nal de interesses foi cumprido e a equação da justiça 
alcançada .

Historicamente, essa ideia aparenta encontrar suas origens 
mais remotas junto ao pensamento do jurista alemão Josef 
Kohler, que teria construído uma conexão entre diferentes for-
mas de exploração da propriedade intelectual. De acordo com 
o raciocínio desenvolvido pelo doutrinador, atos que envolvam 
a exploração econômica de uma patente seriam conectados 
desde o momento da invenção até o instante em que o criador 
se beneficiaria de sua obra. Atos que se encontrariam fora dos 
direitos de exclusividade conferidos pela patente poderiam ser 
tidos como exauridos, de forma que o titular não faria jus à 
obtenção de um lucro adicional. A partir do momento em que 
o produto fosse ofertado no mercado, o detentor do direito 
não poderia obter vantagens relacionadas às transações fu-
turas – de modo que o titular anteciparia eventuais atos de 
distribuição e internalizaria tal fato no preço dos produtos2.

No Brasil, ante ao teor da legislação vigente, a exaustão de di-
reitos patrimoniais deve ser vislumbrada através de uma pers-
pectiva interna e por meio de um viés externo. E, tendo essa 
ideia como ponto de partida, é coerente que se prossiga ao 
exame de cada um desses pontos de vista. 

Sob a ótica interna, esse instituto pode ser vislumbrado de ma-
neira clara em face das disposições do artigo 43, inciso IV3 

da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 – “LPI”). 
Nesse sentido, o enunciado normativo é explícito ao estipular 

1 BARBOSA, Denis Borges. Restrições ao uso do corpus mechanicum de obras intelectuais após a tradição: exaustão de direitos em direito autoral. [S. 
l.], 1999. Disponível em: [https://www.academia.edu/4397119/Restri%C3%A7%C3%B5es_ao_uso_do_corpus_mechanicum_obras_intelectuais_apos_a_tra-
di%C3%A7%C3%A3o]. Acesso em: 16 jul. 2023. 
2 FERRER, Gustavo Gonçalves. Análise da Exaustão de Direitos de Propriedade Intelectual Aplicada a Bens Digitais: Estudo da Legislação e de Pre-
cedentes da União Europeia, dos Estados Unidos e do Brasil. 2021. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
Disponível em: [https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-22072022-090319/publico/10669307MIO.pdf] Acesso em: 16 jul. 2023. p. 49
3 Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:
(...)
IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no        
mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;
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que não há violação dos direitos de exclusividade previstos no 
artigo 424 da LPI no que toca a “produto fabricado de acordo 
com patente de processo ou de produto que tiver sido coloca-
do no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou 
com seu consentimento”. Portanto, evidencia-se que, a partir 
do momento em que o titular de uma patente oferta o produto 
no mercado, não é possível que o tal titular impeça que um 
terceiro utilize ou coloque à venda tal objeto. Nessa toada, os 
ensinamentos de FERRER mostram-se muito elucidativos: 

Isso significa que, uma vez tendo o produto objeto de 
patente sido colocado no mercado interno pelo titu-
lar ou por alguém devidamente autorizado, o titular do 
direito patentário não mais poderá impedir que o ad-
quirente do produto use, coloque à venda (...) aquela 
unidade específica do produto5. 

No que diz respeito aos desenhos industriais, a legislação ex-
prime noção análoga ao afirmar, no parágrafo único do artigo 
109 da LPI, que “Aplicam-se ao registro do desenho industrial, 
no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV 
do art. 43”. Já no que diz respeito às marcas, o mesmo diplo-
ma normativo exprime ideia semelhante ao que se dá com as 
patentes. Senão vejamos as disposições de seu artigo 132, III: 

Art. 132. O titular da marca não poderá:

III - impedir a livre circulação de produto colocado no 
mercado interno, por si ou por outrem com seu consen-
timento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68. 

No plano externo, a temática estudada ganha complexidade 
adicional, de modo que cumpre ressaltar as implicações jurí-
dicas da oferta de um produto no mercado externo por titular 
de uma patente no Brasil. A ausência de menção expressa ao 
mercado externo na redação do artigo 43, inciso IV da LPI 
aparenta apontar no sentido de que o ordenamento pátrio 
apenas reconheceria a exaustão de direitos patrimoniais pela 

colocação do produto no mercado interno. Não obstante, 
essa conjuntura merece um estudo mais cuidadoso, conforme 
se tentará demostrar a seguir. 

Nesse sentido, a fim de dar início a esse exame, é interessante 
que se efetue algumas considerações acerca da função da de-
fesa da propriedade industrial no ordenamento pátrio. A partir 
do norte estabelecido pelo artigo 5º, inciso XXIX da Consti-
tuição Federal, parece adequado afirmar que a proteção da 
propriedade industrial no sistema brasileiro tem como objetivo 
a promoção do interesse social, bem como o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do país. Senão vejamos o referido 
enunciado legal:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos indus-
triais privilégio temporário para sua utilização, bem 
como proteção às criações industriais, à propriedade 
das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desen-
volvimento tecnológico e econômico do País. 

Com isso, à luz do propósito constitucional estabelecido para 
a defesa dos direitos intelectuais, ao redigir o texto da LPI, o 
legislador aparenta ter privilegiado essa noção. Tal afirmativa 
pode ser evidenciada pelo teor do artigo 68, §1º, I do diploma 
normativo, de modo que a legislação parece ter optado pela 
obrigatoriedade de exploração local do objeto da patente, na 
medida em que a falta de fabricação ou a sua mera monta-
gem em território brasileiro é causa que justifica a aplicação 
de licença compulsória. Nessa toada:

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território 
brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incom-
pleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do 
processo patenteado, ressalvados os casos de inviabili-
dade econômica, quando será admitida a importação 

4 Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com 
estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.
§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação 
judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.
5 Ibid. p. 58. 
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(...)
Logo, nota-se que, caso o detentor da patente esteja ofertando 
o seu produto no mercado externo e simplesmente importando 
o objeto para o território brasileiro, o titular não pode impedir 
a realização de importação paralela por parte de terceiros. 
Isso porque, ao limitar a sua atuação à fabricação externa e 
importação do objeto patenteado, o titular do direito de exclu-
sividade não estaria atendendo à função social da proprieda-
de industrial no ordenamento pátrio. Afinal, o §4º do mesmo 
dispositivo normativo estabelece que:

No caso de importação para exploração de patente 
(...) será igualmente admitida a importação por tercei-
ros de produto fabricado de acordo com patente de 
processo ou de produto, desde que tenha sido coloca-
do no mercado diretamente pelo titular ou com o seu 
consentimento.

Sobre esse enunciado normativo, Silveira ensina que: 

Nada mais justo que, em tais circunstâncias, a exaustão 
nacional se convertesse em exaustão internacional.
Foi o que fez o Senado, ao acrescentar um §4º ao ar-
tigo 68 (...)
Obviamente, aqui, mercado significa o mercado externo, 
já que o dispositivo trata de importação. Assim, se o titular 
da patente importa o produto, terceiros também poderão 
importá-lo livremente (desde que produto legítimo).6  

Dessa forma, observa-se que somente na hipótese de o titular 
vir a produzir efetivamente o produto objeto da patente no ter-
ritório nacional será possível impedir a importação por parte 
de outros agentes econômicos.  

No caso das marcas, o legislador quedou-se silente acerca 
do esgotamento externo dos direitos patrimoniais na parcela 
do diploma normativo que tratou acerca de ilícitos civis 
relacionados com a propriedade intelectual. Logo, a fim de 
observar a consagração da exaustão internacional nessas 

situações, parece que o intérprete deve voltar-se à tipificação 
penal sobre o assunto. Nesse sentido, ainda seguindo os 
ensinamentos de Silveira: 

De fato, na parte que regula as patentes, o legislador 
pátrio inovou. No art. 43 estabeleceu as limitações ao 
direito do titular da patente. No art. 42 estabeleceu os 
direitos decorrentes da titularidade da patente, direitos 
esses de âmbito civil, eis que no Capítulo Dos Crimes 
Contra as Patentes (arts. 183 a 186) tipificou os ilícitos 
penais, os quais são mais restritos, como deveria ser, 
do que os ilícitos civis do art. 42.
Já no caso das marcas não agiu assim o legislador.
Estabeleceu, no art. 132, as restrições aos direitos do 
titular da marca, mas não se preocupou em definir dife-
rentemente os ilícitos civis e os ilícitos penais, como fez 
com as patentes.
No que toca às marcas, manteve a orientação das leis 
anteriores de caracterizar o ilícito civil como idêntico ao 
ilícito penal. Na lacuna de tipificação do ilícito civil, tem 
o intérprete de valer-se da tipificação do ilícito penal, 
que consagra a exaustão internacional7.

Portanto, pode-se constatar que, embora uma leitura desaten-
ta da LPI possa conduzir à conclusão de que o ordenamento 
pátrio apenas admitiria a exaustão interna, observa-se que, a 
partir das disposições do artigo 68 da LPI e a possibilidade de 
realização de importação paralela em algumas hipóteses, o 
ordenamento jurídico também trataria do esgotamento exter-
no de direitos patrimoniais. 

Assim, tendo sido efetuadas essas breves considerações acer-
ca do tema proposto, é coerente que se prossiga ao estudo da 
aplicação desse instituto em um caso concreto – razão pela 
qual o presente artigo passará a se debruçar sobre a realiza-
ção de um estudo prático. O caso escolhido para nortear esse 
exame diz respeito à controvérsia envolvendo as lentes de con-
tato da marca Varilux, consoante apelação nº 994.05.073967-
9 julgada pela 2ª Câmara de Direito privado do TJSP. 

6  SILVEIRA, Newton. A obrigação de exploração de propriedade industrial e a exaustão de direitos. São Paulo, 2020. Disponível em: [https://ibpi.org.
br/a-obrigacao-de-exploracao-de-propriedade-industrial-e-a-exaustao-de-direitos/]. Acesso em: 16 jul. 2023. 
7  Ibid.
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Na conjuntura supramencionada, a empresa Sudop Indús-
tria Otica Ltda. afirmava ter titularidade da marca Varilux em 
território nacional, tendo ajuizado ação indenizatória em 
face de Maclens Optical Ltda. Isso porque, de acordo com 
a autora, ela seria licenciada exclusiva da sociedade Essilor 
no que toca às marcas Varilux, Varilux Comfort, Transitions 
III, Orma Supra, Varilux Infinity, Varilux Plus, Essilor Natural e 
Adaptar – razão pela qual a requerida não poderia fazer uso 
dos referidos sinais distintivos e deveria se abster de comer-
cializar produtos das referidas marcas. 

Ocorre que a sociedade ré asseverava ter importado as 
lentes e produtos oftalmológicos diretamente de outro dis-
tribuidor das marcas da sociedade Essilor e que se encon-
traria localizado em Hong-Kong. Entretanto, a parte autora 
mostrou-se firme na tese de que os produtos ofertados pela 
requerida seriam falsificados, dado que as referidas lentes 
de contato não possuiriam tratamento anti-arranhão. Além 
disso, também defendeu a ocorrência de subfaturamento 
nas operações de importação realizadas pela ré, dado que 
os produtos teriam sido adquiridos por preço inferior àque-
les usualmente praticados pelo distribuidor asiático. 

No caso em tela, ao apreciar a matéria posta ao debate, 
o órgão julgador concluiu que inexistiria prova que susten-
tasse a suposta falta de autenticidade das lentes de conta-
to comercializadas por Maclens Optical Ltda. Nessa toada, 
salientou que, embora Sudop Indústria Otica Ltda. detivesse 
a licença exclusiva de diversas marcas da empresa Essilor e 
pudesse impedir a comercialização indevida por terceiros e 
a prática de contrafação por outros agentes econômicos, 
consoante o artigo 139 da LPI, não haveria indícios de que 
os produtos vendidos pela ré seriam falsos. E, em realidade, 
tal assertiva seria ratificada pelo fato de que o distribuidor 
de Hong Kong igualmente seria um licenciado da Essilor. 
Para ilustrar isso, cabe mencionar excerto da fundamenta-
ção do acórdão8:

Não se nega que a autora, na condição de licenciada 
das várias marcas de titularidade da empresa 
“ESSILOR”, pode zelar por tais marcas, impedindo que 
terceiros a comercializem indevidamente, pratiquem 
contrafação etc. Tal possibilidade decorre do art. 139 
e seu parágrafo único da Lei 9.279/1996: 

Art. 139. O titular de registro ou o depositante 
de pedido de registro poderá celebrar contrato 
de licença para uso da marca, sem prejuízo de 
seu direito de exercer controle efetivo sobre as 
especificações, natureza e qualidade dos res-
pectivos produtos ou serviços. 

Parágrafo único. O licenciado poderá ser in-
vestido pelo titular de todos os poderes para 
agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus 
próprios direitos. 

No entanto, no caso dos autos, não ficou comprovada 
a alegação de falta de autenticidade das lentes.

O fato de as lentes adquiridas pela ré não conterem 
tratamento anti-arranhão não significa que as lentes 
sejam falsas. Pelo contrário, há modelos com ou 
sem tratamento anti-arranhão. Ficou explicitado nos 
autos que, para tal tratamento, basta a aplicação 
de um produto sobre as lentes. Trata-se de produto 
de alta tecnologia, não sendo crível a alegação de 
sua falsidade, mesmo porque a ré os adquiriu de um 
distribuidor oficial, que também era licenciado para 
uso da marca, ou seja, autorizado pela própria titular. 
Assim, pela assimilada procedência dos produtos, 
perde força a alegação.

Dessa forma, compreendendo pela autenticidade dos pro-
dutos, a turma julgadora passou a discutir a licitude da 

8 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 994.05.073967-9. Apelante: Sudop Indústria Otica Ltda. Apelada: Maclens Optical Ltda. Relator: De-
sembargador José Carlos Ferreira Alves., 09 de março de 2010. Disponível em: [https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=4374641&cdForo=0]. 
Acesso em: 16 jul. 2023.
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importação paralela realizada pela requerida. E, nesse 
sentido, compreendeu-se que a postura da sociedade ré 
não encontraria óbice no ordenamento jurídico brasileiro. A 
2ª Câmara de Direito Privado do TJSP concluiu que inexistiria 
substrato para afirmar que havia qualquer tipo de proibição do 
titular da marca no que tange à possibilidade de exportação 
dos produtos comercializados pelo distribuidor asiático para o 
Brasil – motivo pelo qual não se poderia inferir que os produtos 
tivessem sido introduzidos no mercado sem o consentimento 
do titular da marca. Senão vejamos: 

No caso dos autos, a ré importou as lentes de contato 
diretamente de um distribuidor autorizado pela titular 
da patente para explorar a marca em Hong Kong. A 
autora não comprovou que aquela outra distribuidora 
estivesse proibida de exportar produtos das marcas em 
questão para o Brasil. 

Portanto, não se pode afirmar que o produto tenha sido 
introduzido em nosso mercado sem o consentimento 
da titular da marca. O consentimento estava implícito, 
na medida em que a outra distribuidora também tinha 
licença para explorar a marca, não comprovada qual-
quer proibição à exportação para o Brasil. 

Por conseguinte, o colegiado ressaltou que, tendo em vista a 
introdução dos produtos no mercado nacional com a concor-
dância do detentor do registro da marca, o debate acerca do 
esgotamento de direitos patrimoniais, frequentemente invo-
cado no âmbito das patentes, deveria ser levado em consi-
deração no caso concreto. Isso porque, foi verificada a ne-
cessidade de realização de uma interpretação sistemática da 
legislação vigente: 

No Brasil, pode-se dizer que a exaustão nacional foi 
adotada no art. 43, inciso IV da Lei 9.279/1996 e no 
art. 188, inciso II da mesma Lei (...)
Embora tais dispositivos legais refiram-se especifica-
mente a patente e desenho industrial, possível a sua 
aplicação também para as marcas, em uma interpreta-
ção sistemática da Lei, que adota o princípio da exaus-
tão nacional e internacional.

Assim, relembrando os ensinamentos de Denis Borges Barbosa, 
o órgão julgador concluiu que, havendo a oferta do produto 
com o consentimento do titular do direito intelectual, não seria 
possível impedir a importação paralela, uma vez que não 
haveria a fabricação nacional dos produtos: 

Denis Borges Barbosa, interpretando o inciso IV do art. 
43 conclui: “em outras palavras, se o titular apenas im-
porta seu, produto, não o fabricando no Brasil, o tercei-
ro interessado também pode importar, desde que de 
fonte externa autorizada ou não vedada pelo titular. A 
solução parece ser equitativa e equilibrada, realizando 
o preceito constitucional de balanceamento de interes-
ses e evidentemente não viola qualquer dispositivo do 
TRIPS, já pelo disposto no art. 6º deste”.

E arremata: “quando o próprio titular ou se licenciado 
não fabricam ou usam o processo localmente, o tercei-
ro interessado simplesmente pode importar, sem soli-
citar qualquer licença ao INPI. Aliás, tal licença para 
simples importação não está prevista na competência 
administrativa da autarquia”.

Tais lições aplicam-se perfeitamente ao caso dos autos. 
Como já ressaltado, a ré, exercendo a sua liberdade de 
comércio, importou lentes das mesmas marcas licen-
ciadas à autora, mas o fez através de um outro licen-
ciado/distribuidor em Hong Kong. Tal distribuidor, até 
que se prove o contrário, estava autorizado pela titular 
da marca, ESSILOR, a explorar a marca.

Portanto, ante ao exposto, o acórdão reiterou que não have-
ria justificativa para determinar a abstenção das atividades da 
requerida com base no contrato de exclusividade firmado pela 
sociedade autora com a empresa titular da marca. Em efeito, 
o entendimento trazido pelo órgão julgador mostra-se em con-
sonância com os ditames da legislação brasileira, assim como 
o propósito dos direitos de propriedade industrial fixada pela 
Constituição Federal. 

Se o titular da marca não está produzindo os seus produtos em 
território local, limitando a sua atuação à importação, não está 
contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico 
do país. Em outras palavras, não está atendendo aos ditames 
da própria função social da propriedade industrial. E, por con-
ta disso, inexistem subsídios para justificar que se impeça a 
realização de importação por parte de terceiros, desde que os 
produtos trazidos sejam legítimos e inexista contrafação. 

Logo, diante daquilo apresentado no presente artigo, foi possí-
vel evidenciar as diversas dimensões por detrás do esgotamen-
to de direitos patrimoniais. Mais do que isso, foi possível notar 
como esses conceitos mostram-se relevantes para a consecu-
ção da função social da propriedade industrial. Afinal, não 
se pode perder de vista que, em última análise, a concessão 
de exclusividades para os titulares de direitos de propriedade 
industrial almeja estimular o desenvolvimento do país, sendo 
imperioso que os institutos relacionados a esse campo da ciên-
cia jurídica tenham os ditames constitucionais como pano de 
fundo para a sua interpretação. 
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