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Fabricante n&o responde por produto encomendado por contrafator

No sistemadalLe de Propriedade Industrial brasileira, ndo se pode presumir a responsabilidade do
fabricante de um produto industrial que Ihe € encomendado por um contrafator.

Antonio Carreta/ TJSP

ReproducadEapyricante ndo responde por produto encomendado por contrafator, diz T3SP

O entendimento é da 12 Camara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justica de S&o Paulo
a0 afastar a condenacdo solidaria de uma fabricante em um processo por concorréncia desleal de uma
marca de maguiagem. Apenas a vendedora dos produtos devera arcar com aindenizac&o por danos
materiais, que sera apurada em liquidagcdo de sentenca, e com areparacdo por danos morais de R$ 5 mil.

Além disso, conforme a decisdo, a vendedora devera se abster de usar a marca da autora da acéo em
produtos cosmeéticos, em material publicitario e em seu nome empresarial. A autora alegou ter o registro
da marca "make love" junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) e que asrés,
fabricante e vendedora, estariam violando tal protecéo ao comercializar produtos com 0 mesmo nome.

Ambas as empresas foram condenadas em primeirainstancia. No entanto, para o relator da apel agéo,
desembargador Cesar Ciampolini, no sistema brasileiro de propriedade industrial, "n&o se pode presumir
aresponsabilidade do fabricante de produto industrial que Ihe é encomendado por contrafator”. Ou sgja:
afabricante ndo teria como saber que a vendedorateria violado marca de terceiro.

"No caso em julgamento, a apelante atua em mercado distinto, fabril; € como afirma em seus néo
contraditados arrazoados, industria quimica. Estd a montante da relacdo juridica concorrencial, ndo se
podendo afirmar soubesse que seu produto seria objeto deilicito em mercado a jusante”, destacou o
magistrado.

De acordo com Ciampolini, aLei de Propriedade Industrial s6 admite presuncdes de conhecimento do
mercado para quem atua no ramo em que a marca de referéncia é registrada ou utilizada: " So de quem é
do ramo pode ser exigida a cognicao de signo aheio, de um concorrente. Eventuais parceiros comerciais
detal sujeito de direito ndo necessariamente conhecem as especificidades do ramo".

Diante da diferenciacéo de ramos de atuagdo, explicou o relator, ndo ha como esperar que todos
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saibam datitularidade de uma marca comum para qualquer seara, como se fosse uma marca de alto
renome. "O fabricante do produto que sera objeto de crime, em principio, ndo conhece as especificidades
do ramo de comércio a que se dedica seu cliente, devendo o contrario ser provado pelo titular damarca
contrafeita’, concluiu. A decisdo foi unanime.

Clique aqui paraler o acoérdéo
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