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1 — Enunciado da Questio

Em termos cléssicos, a atribui¢do de direitos privativos de
propriedade industrial, tais como as patentes de invengdo, 0s
modelos, os desenhos e as marcas, tem sido encarada como mani-
festacdo da soberania de cada Estado.

E cada Estado quem determina quais e como se constituem
direitos privativos, concedendo a respectiva protecgdo tipica ape-
nas aos atribuidos 2 luz das correspondentes normas legais.

Isto significa que a protecgdo inerente a esses direitos, nomea-
damente quanto aos respectivos contetido e efeitos, € feita por refe-
réncia a um determinado sistema juridico nacional, que € aquele a
luz do qual sdo constituidos.
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Daqui decorre que direitos atribuidos perante uma deter-
minada legislagdo ndo sdo reconhecidos perante outras legislagOes.

Estdo consequentemente os direitos privativos de propriedade
industrial sujeitos ao regime da territorialidade (*).

Direitos concedidos 2 luz de diferentes legislagdes, ainda que
protejam o mesmo objecto, sdo assim direitos distintos, suscepti-
veis de protecgio auténoma em cada um dos Estados a luz de cuja
legislagdo foram atribuidos.

O principio da territorialidade dos direitos privativos implica
que um produto produzido de acordo com uma patente, modelo ou
desenho devidamente protegidos no pais de produgdo, ou com
marca af legitimamente aposta, ndo possa ser comercializado nou-
tro pais em que tal patente, modelo, desenho ou marca sejam tam-
bém protegidos, salvo existindo consentimento do titular dos cor-
respondentes direitos a essa comercializagdo.

Este principio da territorialidade dos direitos privativos vai, por
isso, chocar frontalmente com o principio da livre circulagéo de bens
e servigos consagrado no Tratado de Roma (3, que instituiu a Comu-
nidade Econémica Europeia (actualmente Unido Europeia), com
vista 2 criagio de um mercado interno que compreende um espago
sem fronteiras internas, no qual a livre circulagdo das mercadorias,
das pessoas, dos servigos e dos capitais esteja assegurada ().

De facto, preceituam os actuais artigos 28.°, 29.° e 30.° desse
Tratado (*):

“Artigo 28.°

Sdo proibidas, entre os Estados-membros, as restri¢bes quan-
titativas a importagdo, bem como todas as medidas de efeito equi-
valente.

() A Convengdo de Paris para a Protecgo da Propriedade Industrial, de 20 de
Margo de 1883, e da qual Brasil e Portugal foram dos signatérios fundadores, continha ji
desvios a0 regime da territorialidade, ao prever, no seu artigo 4.°, que a apresentagio de
um pedido de direito privativo perante determinada legislacdo atribui ao sen titular priori-
dade para apresentar idéntico pedido perante as legislagdes dos outros Estados.

() O Tratado de Amsterddo, de 2 de Outubro de 1997, deu nova numeragao aos
artigos do Tratado de Roma, sendo 2 actual numeragio que me irei referir.

(®) Cfr. artigo 14.° do Tratado de Roma.

(%) Correspondentes aos anteriores artigos 30.°, 34.° ¢ 36.°.
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Artigo 29.°

Sdo proibidas, entre os Estados-membros, as restrigées quan-
titativas a exploragdo, bem como todas as medidas de efeito equi-
valente.

Artigo 30.°

As disposigées dos artigos 28.° e 29.° sdo aplicdveis sem pre-
juizo das proibigées ou restri¢ées a importagdo, exportagdo ou
transito justificadas por razbes de moralidade publica, ordem
piblica e seguranga piblica, de protecgdo da saiide e da vida das
pessoas e animais ou de preservagdo das plantas, de protecgdo do
patriménio nacional de valor artistico, histérico ou arqueolégico
ou de protec¢do da propriedade industrial e comercial. Todavia,
tais proibi¢bes ou restri¢oes ndo devem constituir nem um meio de
discriminagdo arbitrdria nem qualquer restricdo dissimulada ao
comércio entre os Estados-membros.”

Sem embargo de o Tratado de Roma admitir proibigdes € res-
trigdes 2 circulagdo de bens e servigos quando justificadas pela
protecgio da propriedade industrial e comercial, o certo € que a ter-
ritorialidade dos direitos privativos cria compartimentagdes de
mercado dificilmente concilidveis com o mercado tinico que se
pretende instituir.

Os direitos privativos podem ser utilizados para bloquear a
importagdo de produtos cobertos por direitos de exclusivo no pais
de destino.

Ora, por diversas razdes, o prego de um produto pode ter sig-
nificativas diferencas de um pais para outro. -

Nio existindo barreiras alfandegérias, é natural que os empre-
sérios interessados, e por vezes até o proprio consumidor, prefiram
abastecer-se no mercado em que o produto seja mais barato, e
importi-lo para o local onde serd comercializado ou utilizado.

Mas, sempre que tal produto incorpore um direito privativo de
propriedade industrial, a respectiva exportagdo do local onde é
comercializado ou utilizado, pode colidir com direitos privativos
protegidos no local de importagao.

A situagiio reveste particular complexidade quando o produto
seja legitimamente comercializado no seu pais de origem, com o
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consentimento de quem seja simultaneamente titular, no pais de
destino, do direito privativo com o qual a importacao colide.

De facto, a comercializagdo no pais de origem respeita os
direitos privativos incorporados no produto em causa.

Eventual violagdo de direito privativo surge apenas quando
esses produtos sdo exportados para pais no qual a sua venda nao
foi originariamente autorizada.

E a este tipo de importagdes, feitas fora dos canais de distri-
bui¢do determinados pelo titular do direito, que se chama “impor-
tagOes paralelas”, também apelidadas, nos paises anglo-saxdos, de
“gray market goods”.

Aos direitos privativos que protegem O mesmo objecto, ainda
que se trate de direitos diferentes por haverem sido concedidos em
pafses diferentes, chamam-se “direitos paralelos”.

2 — Conceito de “Esgotamento” dos Direitos

Para conciliar os mencionados principios da livre circulagdo
de bens e servigos ¢ da protecgdo da propriedade industrial, a nivel
europeu, a jurisprudéncia, seguida pela doutrina, desenvolveram a
teoria do esgotamento (°) (ou “exaustdo” (%)) dos direitos.

Para tanto, partem de duas premissas, uma relativa a caracte-
rizagdo da Unido Europeia como espago econdmico integrado, e
outra relativa ao objecto especifico dos direitos privativos.

De facto, esta, enquanto espago econémico integrado, consti-
tui, do ponto de vista da circulagdo de bens, uma tnica entidade —
o Mercado Unico.

Desta sorte, o exercicio dos direitos privativos de propriedade
industrial, tal como definidos pelos direitos nacionais, s6 é oponi-
vel & proibigio de restrigdes a circulagdo de bens na medida em

®) E aexpressio utilizada em Portugal; cfr. Pedro Sousa e Silva, “Direito Comu-
nitério e Propriedade Industrial — O Principio do Esgotamento dos Direitos”, Coimbra Edi-
tora, Coimbra 1996, ¢ “O Esgotamento de Direitos Industriais” in Direito Industrial, Vol. I,
Almedina, Coimbra 2001, pégs. 453 e segs..

() E esta a expressio utilizada no Brasil; cfr. o estudo da Doutora Elisabeth
Kasznar Fekete, “Importagdes Paralelas: A Implementagéo do Principio do Esgotamento
de Direitos no Mercosul Diante do Contexto de Globalizagfio” in Revista da ABPI, Anais
1997, pégs. 76 ¢ segs.. .
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que corresponda a efectivagdo do objecto especifico que lhes é
reconhecido pelo direito comunitério (7).

O objecto especifico de um direito privativo de propriedade
industrial serve assim para legitimar o seu titular em prevalecer-se
dele, mesmo que seja a custa do principio da livre circulagio de
bens.

A nogdo de objecto especifico do direito privativo foi elabo-
rada a respeito das patentes de invengio.

Relativamente a elas, considerou o Tribunal de Justica das
Comunidades Europeias que o respectivo objecto especifico con-
siste em, nomeadamente, assegurar ao respectivo titular, com vista
a recompensar o esforgo criador do inventor, o direito exclusivo de
utilizar uma invengdo para a produgdo e primeira comercializagao
de produtos industriais, seja directamente, seja através da conces-
sdo de licengas de exploracio a terceiros, bem como o direito de se
opor a contrafacgio dessa invengéo (%).

Esta nogdo €, a meu ver, aplicdvel a generalidade dos outros
direitos de exclusivo.

Ha4, no entanto, quem considere que patentes, modelos e dese-
nhos teriam objectos especificos diferentes do das marcas. No pri-
meiro caso, a respectiva fungéo consistiria na possibilidade de o
seu titular obter do mercado a remuneragao do seu esforgo; no caso
das marcas, tratar-se-ia de distinguir os produtos ou servigos com
vista a indicar a sua proveniéncia para garantir que todos os pro-
dutos ou servigos que a ostentam foram produzidos sob o controlo
duma unica empresa 2 qual possa ser atribuida a responsabilidade
pela respectiva qualidade.

E certo que o bem imaterial protegido, no caso das patentes,
modelos e desenhos, é diferente do protegido no caso das marcas.

No primeiro caso, o bem protegido € a inovag@o, ao passo que
nas marcas é o caricter distintivo.

Esta diversidade de objecto ndo esconde, porém, a unicidade
de fungdes.

() Cft.]J. J. Burst e R. Kovar, “Liberté des Echanges et Droit de Brevet et Savoir-
-Faire” in Traité de Droit Européen, vol. 5, fasciculo 1720, 1994, pég. 8.

() Acérddo de 31 de Outubro de 1974 (Caso Centralfarm/Sterling Drug), Colec-
tinea de Jurisprudéncia, 1974, pag. 1147.
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Em qualquer dos casos, a fungdo do direito privativo € a de ser
um direito de explora¢do econdémica exclusiva, isto €, consiste na
possibilidade, atribuida ao seu titular, de obter do mercado a remu-
neragdo do seu exclusivo.

Ora, ¢ irrelevante que tal exclusivo tenha sido obtido por um
esforgo inovador criativo, cOmMO NO Caso das patentes de invengao,
modelos e desenhos, ou pela capacidade de distinguir, pela relacao qua-
lidade/prego, os seus produtos ou servigos, Como no caso das marcas.

Assim sendo, o objecto especifico dos direitos privativos con-
siste em assegurar ao respectivo titular a faculdade exclusiva de
explorar economicamente 0 bem que € objecto do direito, com vista
a correspondente produgdo € primeira comercializagdo, seja directa-
mente, seja através da concessao de licengas de exploragdo a tercei-
ros, bem como a faculdade de se opor a usurpagdo daquele bem (°).

Mas, logo que o titular exerga a faculdade de obter a remune-
ragio que o objecto especifico do direito representa, cessam as
prerrogativas inerentes a esse direito.

Diz-se entdo que o objecto especifico do direito se “esgotou”
(ou exauriu) com a primeira comercializagdo do produto.

Esgotado que seja o direito sobre cada produto concreto que €
colocado no mercado, extingue-se o poder de que o titular dispu-
nha sobre ele, deixando a partir daf de poder controlar a circulagao
desse produto.

Por isso, deixa de poder “seguir” o produto; os adquirentes
deste podem utilizé-lo e revendé-lo, ndo sendo possivel ao titular
do direito impedir nem regular tal revenda (19).

Daqui decorre que, quando o titular do direito privativo
comercializa o seu produto em qualquer dos Estados-membros da
Unido, entdo esse produto deve poder circular livremente nos
outros Estados-membros.

Considera-se assim que, ao colocar o produto protegido no
mercado em qualquer Estado-membro, 0 titular do direito ja bene-

() A nogio de objecto especifico baseia-se, por seu turno, na concepgdo de os
direitos privativos terem a natureza de direitos de exploragio econémica exclusiva, con-
cepgiio que tenho defendido; cfr. 0 meu “Propriedade Industrial”, Almedina, Coimbra
1997, pdgs. 20 € segs..

(%) Cfr. P. Mathély, “Le Droit Frangais des Signes Distinctifs”, Paris 1984,
pag. 322. :
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ficiou das condigdes econémicas que acompanham o exclusivo de
que goza e que, desta sorte, esgotou os seus direitos paralelos de
propriedade industrial nos outros Estados-membros.

Dai que o titular de um direito privativo de propriedade indus-
trial protegido pela legislagio de um Estado-membro ndo possa
invocar essa legislacdo para impedir a importa¢do de um produto
que foi licitamente comercializado noutro Estado-membro por ele
préprio ou com o seu consentimento.

Isto significa que o titular de direitos paralelos ndo pode pre-
valecer-se destes para se opor as importagles paralelas de produ-
tos protegidos que, directa ou indirectamente, comercialize noutro
Estado-membro da Unido Europeia.

3 — Sede Legal da Matéria

A regra do esgotamento dos direitos privativos de propriedade
industrial tem hoje consagracdo legal generalizada nos Estados-
-membros da Unido Europeia.

Em termos de propriedade industrial, sdo duas as vias legisla-
tivas que tém sido seguidas no 4mbito desta Unido com vista a res-
pectiva uniformizagao:

— a criagdo de direitos privativos comunitarios;
— a harmonizagdo das diferentes legislagdes nacionais.

A primeira das indicadas vias deu origem a chamada “marca
comunitaria”, criada pelo Regulamento (CE) n.° 40/94, do Conse-
lho, de 20 de Dezembro de 1993.

Na mesma via se pode situar a “patente europeia para o Mer-
cado Comum” (usualmente chamada “patente comunitéria”),
criada pela Convengio do Luxemburgo de 15 de Dezembro de
1975, mas que nunca chegou a entrar em vigor (').

(") A Convengio do Luxemburgo baseia-se na Convengo de Munique de 5 de
Outubro de 1973, que criou a patente europeia, cujo dmbito € mais amplo do que o da
Unisio Europeia, pois integra, além dos 15 Estados-membros desta, também a Suica, o
Liechtenstein, o Mé6naco, Chipre e a Turquia.
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Qualquer desses textos legais prevé o esgotamento do direito
a que se reporta.

Assim, preceitua o artigo 13.° do Regulamento n.° 40/94, que
tem por epigrafe “Esgotamento do direito conferido pela marca
comunitaria”:

“] — O direito conferido pela marca comunitdria ndo per-
mite ao seu titular proibir a sua utilizagdo para produtos comer-
cializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o
seu consentimento.

2 — O n.° 1 ndo é aplicdvel sempre que motivos legitimos jus-
tifiquem que o titular se oponha a comercializagdo posterior dos
produtos, nomeadamente sempre que 0 estado dos produtos seja
modificado ou alterado apds a sua colocagdo no mercado”.

Também o artigo 32.° da Convengéo de Luxemburgo, sob a
epigrafe “Limite dos direitos conferidos pela patente comunitéria”,
dispde:

“Qs direitos conferidos pela patente comunitdria ndo sdo
extensiveis aos actos que se refiram ao produto protegido por essa
patente, praticados no territrio dos Estados contratantes, depois
de esse produto ter sido colocado no comércio num desses Estados
pelo titular da patente ou com o0 seu consentimento expresso, a nao
ser que existam motivos que justifiquem, de acordo com as normas
de direito comunitdrio, que os direitos conferidos pela patente
comunitdria sejam extensiveis a tais actos.”

A segunda das indicadas vias — a harmonizagao das diferen-
tes legislagdes nacionais — foi jé objecto de vérias Directivas.

Em matéria de marcas, rege a Directiva n.° 89/104/CEE, do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, cujo artigo 7.°, sob a
epigrafe “Esgotamento dos direitos conferidos pela marca”,
estabelece:

“] — O direito conferido pela marca ndo permite ao seu titu-
lar proibir o uso desta para produtos comercializados na Comuni-
dade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.

~ 2— 0 n.° I ndo é aplicdvel sempre que existam motivos legi-
timos que justifiquem que o titular se oponha a comercializagao
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posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses

produtos seja modificado ou alterado apés a sua colocagdo no
mercado.”

Em matéria de desenhos e modelos, a harmonizagdo das legis-
lagdes dos Estados-membros é objecto da Directiva n.° 98/71/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de
1998, cujo artigo 15.°, sob a epigrafe “Esgotamento do direito”,
determina:

“Quando o produto tenha sido colocado no mercado comuni-
tdrio pelo titular do registo do desenho ou modelo ou com o seu
consentimento, os direitos conferidos pelo registo ndo abrangem
os actos relativos a produtos a que se aplica ou em que foi incor-
porado um desenho ou modelo abrangido pela protecg¢do confe-
rida pelo registo de desenhos e modelos.”

As patentes de invengdo ndo foram ainda objecto de directiva
que, em geral, harmonize as legislagdes nacionais dos Estados-
-membros da Unijo.

Apenas a protecgdo das invengdes biotecnolégicas através do
direito nacional de patentes se encontra harmonizada através da
Directiva n.° 98/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
6 de Julho de 1998.

De acordo com o artigo 10.° dessa Directiva, a protec¢do nela
referida ndo abrange a matéria biolGgica obtida por reprodugio ou
multiplicagdo de uma matéria bioldgica colocada no mercado, no
territério de um Estado-membro, pelo titular da patente ou com o
seu consentimento, se a reprodugdo ou multiplicagdo resultar
necessariamente da utilizagdo para a qual a matéria biolégica foi
colocada no mercado, desde que a matéria obtida n3o seja em
seguida utilizada para outras reprodugdes ou multiplicages.

No que toca ao direito interno portugués, o esgotamento dos
direitos de propriedade industrial encontra-se previsto no Cédigo
da Propriedade Industrial (*?).

(') As referéncias a artigos sem indicagdo de diploma entendem-se feitas a0
Cédigo da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro,
que entrou em vigor em 1 de Junho de 1995.
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Quanto 2s patentes de invengao, estabelece o artigo 99.°
(aplicdvel aos modelos de utilidade e aos modelos e desenhos
industriais por forga das remissOes constantes, respectivamente,
dos artigos 133.° e 162.°, n.° 2), sob a epigrafe “Eficécia do
direito”:

“Os direitos conferidos pela patente ndo abrangem os actos
relativos aos produtos protegidos por essa patente apds a coloca-
¢do desses produtos na Comunidade pelo titular da patente ou com
o0 seu consentimento expresso.”

Quanto as marcas, rege o artigo 208.°, sob a epigrafe “Efica-
cia do direito”:

«] — Os direitos conferidos pelo registo da marca ndo per-
mitem ao seu titular proibir o uso desta para produtos comerciali-
zados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu
consentimento.

2 — O disposto no niimero anterior ndo é aplicdvel sempre
que existam motivos legitimos que justifiquem que o titular se opo-
nha a comercializagdo posterior dos produtos, nomeadamente
sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado
apds a sua colocagdo no mercado.”

Em face do referido regime legal, pode-se distinguir esgota-
mento comunitério e esgotamento nacional.

O esgotamento comunitdrio dos direitos de propriedade
industrial reporta-se, ndo aos direitos no Estado-membro da pri-
meira comercializagio, mas ao esgotamento dos direitos nos outros
Estados-membros.

Tal esgotamento tem sede legal nos artigos 28.° € 30.° do Tra-
tado de Roma, excepto quanto & marca comunitdria, cuja sede é 0
referido artigo 13.° do Regulamento n.° 40/94.

No que respeita as diferentes legislagoes nacionais, 0 esgota-
mento baseia-se nas correspondentes disposigdes legais que o pre-
vejam.

Nio existindo tais disposigdes legais, baseia-se nas disposi-
¢oes das directivas de harmonizagdo que o prevéem.

Com efeito, se uma directiva ndo pode, por ela propria, criar
obrigacdes na esfera jurfidica de um particular e ndo pode, pois, ser
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invocada enquanto tal contra ele, a jurisdi¢do nacional que aplica
o direito nacional e € chamada a interpreta-lo, quer se trate de dis-
posigOes anteriores ou posteriores a directiva, é obrigada a fazé-lo
a luz do texto e da finalidade da directiva para atingir o resultado
visado por esta e conformar-se assim ao 3.° paragrafo do ar-
tigo 249.° (") do Tratado de Roma, como € jurisprudéncia cons-
tante do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias e se
escreveu no Acérdio desse Tribunal de 16 de Julho de 1998 (Caso
Silhouette) (14).

4 — Requisitos do Esgotamento: a Colocacdo do Produto no
Mercado

O esgotamento de um direito privativo de propriedade
industrial pressupde que um determinado produto haja sido colo-
cado, directa ou indirectamente, no mercado pelo titular desse
direito.

Ha colocag@o de um produto no mercado, quando este € ven-
dido ou de qualquer forma alienado, independentemente do tipo de
contrato que determine essa alienag@o.

Para haver esgotamento, a comercializagdo do produto tem
que representar, para o titular do direito, exploragio econémica do
bem a que o direito privativo corresponde.

Relevante é que o titular do direito tenha tido a possibilidade
de obter a remuneragio prépria da exploragio econémica exclu-
siva que o direito privativo representa.

Relevante é também que o titular possa decidir liviemente das
condigdes de comercializagdo do seu produto no pais de exporta-
gdo (V).

Em contrapartida, € irrelevante o local onde o produto tenha
sido fabricado.

("*) Anterior artigo 189.°.

(*) Colectanea de Jurisprudéncia, 1998, pag. I - 4799. :

(*) Ac6rddo do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias de 5 de Dezem-
bro de 1996 (Caso (consolidado) Merck/Primecrown e Beecham/Europharm), Colectinea
de Jurisprudéncia, 1996, pag. I - 685.
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§ — Requisitos do Esgotamento: o Consentimento do Titular
do Direito

Quando a colocagdo no mercado seja efectuada directamente
pelo titular, ndo se suscitam dificuldades.

J4 quando € feita indirectamente, isto é, por terceiros, pode
questionar-se em que medida haverd ou ndo esgotamento do
direito.

De facto, muitas vezes os produtos sdo colocados no mercado,
ndo pelo titular, mas por um licenciado ou outra empresa juridica-
mente distinta, ainda que com aquele mantenha lagos juridicos ou
econémicos.

Exige-se entdo que haja consentimento do titular, pois s
assim a colocagdo do produto no mercado lhe € imputavel.

Objecto do consentimento € a comercializagdo do produto que
consubstancia o direito privativo.

Basta esse consentimento para que O esgotamento se verifi-
que, nio sendo necessério que 0 consentimento abranja a subse-
quente revenda do produto, nomeadamente a sua importacdo para
outro mercado.

A possibilidade de tal revenda, bem como o consequente
esgotamento do direito, sdo simples consequéncias, respectiva-
mente econdémica e juridica, da colocago inicial do produto no
mercado.

Desta sorte, haver4 consentimento sempre que um terceiro
seja autorizado pelo titular a praticar os actos de utilizag@o conti-
dos no seu direito de exclusivo.

E o caso das licengas de exploragdo voluntdrias mediante as
quais o titular permite que um terceiro pratique os actos de explo-
ragio econémica que, através do direito privativo, lhe estéo reser-
vados em exclusivo ('9).

A concessdo de uma licenca de exploragéo voluntéria em
qualquer pais da Unido Europeia equivale ao esgotamento de todos
os direitos privativos concedidos em qualquer local da mesma
Unido Europeia.

(%) Cfr., mais desenvolvidamente, o meu “Contrato de Licenca de Exploragdo de
Marca” in Revista da Ordem dos Advogados, ano 59 I, Janeiro de 1999, pags. 87 e segs..
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E também o caso de o titular do direito apenas permitir a
comercializa¢do de bens que incorporem ja o objecto do direito,
como se verifica nos chamados contratos de engarrafamento, atra-
vés dos quais o engarrafador se limita a apor a marca e comercia-
lizar produtos fabricados, no todo ou em parte, pelo titular da
marca.

Nestes casos, deve entender-se existir consentimento do titu-
lar do direito, desde que a primeira comercializagdo do produto
que incorpora o direito privativo haja sido consentida.

E, alids, o que decorre da consideragdo de que as licengas de
exploracao, bem como outras modalidades de transmissio onerosa
a terceiro da possibilidade de utilizar o bem protegido pelo direito
privativo, se incluem no objecto especifico desse mesmo direito.

Compete ao titular do direito decidir as condi¢bes em que
comercializard o seu produto, mas, uma vez tomada a decisdo,
deverd aceitar as consequéncias da mesma no que respeita a livre
circulagdo de produtos no interior do Mercado Comum, principio
fundamental que faz parte dos dados juridicos e econémicos que o
titular do direito deve ter em conta para determinar as modalidades
de aplicacdo do seu direito de exclusividade.

Neste contexto, determinar se o consentimento do titular do
direito deve ser expresso ou pode ser apenas implicito afigura-se
irrelevante (17).

Ja se questionou se, no caso de o contrato de licenga volunta-
ria limitar o territério em que o direito privativo pode ser explo-
rado, ou até se proibir as exportagdes desse territério, haverd ou
nio consentimento do titular & comercializagdo do produto em ter-
mos de determinar o esgotamento do direito.

Em face das virias legislagdes europeias, bem como da legis-
lagdo comunitdria, a questdo nio se coloca quando esteja em causa
o Mercado Unico Europeu.

E actualmente jurisprudéncia e doutrina pacificas que cldusu-
las de um acordo entre empresas, que tenham por objecto proibir

(') A lei portuguesa exige consentimento expresso do titular para haver esgota-
mento dos direitos no caso das patentes de invengdo (Cédigo da Propriedade Industrial,
artigo 99.°, aplic4vel aos modelos de utilidade, por forga do artigo 133.°, e aos modelos e
desenhos industriais, por forga do artigo 162.°, n.° 2), mas, no caso das marcas (ar-
tigo 208.°), limita-se a exigir o consentimento, sem distinguir se expresso ou implfcito.
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um comprador de revender ou exportar a mercadoria adquirida, é
susceptivel de compartimentar 0s mercados e, portanto, de afectar
o comércio entre Estados-membros ('), sendo por isso proibidas.

Idéntica proibigdo se aplica quando, embora o contrato nao
comporte qualquer proibi¢do de reexportagdo dos produtos contra-
fuais, as partes no contrato participam numa prética concertada
com vista a restringir as importagdes paralelas destinadas a um
revendedor néo autorizado (*°).

E a esta luz que devem ser interpretadas e aplicadas clausulas
que delimitem uma zona ou territério para a explorago da licenga,
bem como as disposi¢des legais que se Ihe refiram.

Em suma, pode-se considerar que 0 consentimento foi pres-
tado quando exista uma licenca de exploragdo voluntéria, quando
0s intervenientes sejam empresas do mesmo grupo ou submetidas
a um controlo comum e quando, por qualquer forma, o titular do
direito autorizou terceiro a comercializar o produto que incorpora
o seu direito privativo.

J4 nio hé lugar a esgotamento no caso de existir mera tole-
rancia, por parte do titular do direito, a0 uso deste por terceiro,
nomeadamente se o titular do direito ndo accionar judicialmente 0s
infractores ao seu direito.

Esta situagdio encontra-se expressamente prevista a respeito
das marcas, quer na legislagdo europeia, quer na legislacdo portu-
guesa.

Estabelece o artigo 9.° da Directiva n.® 89/104 que, quando,
num Estado-membro, o titular de uma marca anterior, embora
tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado-
-membro, de uma marca registada posterior por um periodo de
cinco anos consecutivos, deixard de ter direito, com base nessa
marca anterior, quer a requerer a declaragdo de nulidade do registo
da marca posterior quer a Opor-se ao seu uso, em relagdo aos pro-
dutos ou servigos para os quais a marca posterior tenha sido usada,

(") Acérdos do Tribunal de 1.* Instancia das Comunidades Europeias de 19 de
Maio de 1999 (Caso Accinauto), Colectdnea de Jurisprudéncia, 1999, pag. -1935,eda
mesma data (Caso BASF e Farben), Colecténea de Jurisprudéncia, 1999, pag. II — 1581.

() Acérdio do Tribunal de 1* Insténcia das Comunidades Europeias de 11 de
Dezembro de 1996 (Caso Van Megen), Colectinea de Jurisprudéncia, 1996, pég. I -
1799.
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salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de mi-
-fé ().

Em idéntico sentido, dispde o artigo 215.° do Cédigo da Pro-
priedade Industrial:

“1 — O titular de uma marca registada que, tendo conheci-
mento do facto, tiver tolerado o uso de uma marca registada pos-
terior durante um periodo de cinco anos consecutivos deixard de
ter direito, com base na sua marca anterior, a requerer a anulag¢do
do registo da marca posterior ou a opor-se ao seu uso em relagd@o
aos produtos e servigos para os quais a marca posterior tiver sido
usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado
de md-fé.

2 — O prazo de cinco anos previsto no niimero anterior é de
caducidade e conta-se a partir do momento em que o titular conhe-
ceu ou devia ter conhecido o facto.

3 — O titular da marca registada posteriormente ndo terd
qualquer direito de se opor ao direito anterior, mesmo que este
possa jd ser invocado contra a marca posterior.”

Em qualquer dos mencionados preceitos configura-se a cha-
mada preclusdo por tolerancia.

Ora, se esta s6 tem efeitos decorrido um perfodo de cinco anos
consecutivos, € porque a simples tolerancia ndo pode dar origem a
esgotamento automatico do direito.

(*) A redacgdo deste artigo 9.° é a seguinte: “I — Quando, num Estado-membro,
o titular de uma marca anterior referida no n.° 2 do artigo 4.°, embora tendo conheci-
mento do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado-membro, de uma marca registada pos-
terior por um periodo de cinco anos consecutivos, deixard de ter direito, com base nessa
marca anterior, quer a requerer a declaracdo de nulidade do registo da marca posterior
quer a opor-se ao seu uso, em relagdo aos produtos ou servigos para os quais a marca
posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de
md-fé.

2 — Qualgquer Estado-membro pode prever que o n.° 1 se aplica ao titular de uma
marca anterior prevista no n.° 4, alinea a) do artigo 4.°, ou de um outro direito anterior
previsto no n.° 4, alineas b) ou c), daquele mesmo artigo 4.°.

3 — Nos casos previstos nos n.* 1 ou 2, o titular de uma marca registada posterior
ndo terd o direito de se opor ao uso do direito anterior, mesmo se esse direito ndo possa
Jd ser invocado contra marca posterior.”
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Embora o descrito regime tenha em vista apenas as marcas,
deve ser aplicado aos demais direitos privativos.

Compreende-se bem que assim seja.

No caso de simples tolerancia por parte do titular do direito,
nio hé consentimento deste & comercializagao dos produtos que
incorporam o seu direito, podendo tdo somente haver consenti-
mento implicito, por parte de um titular, 2 comercializagio de pro-
dutos que incorporam direitos de terceiro.

Idéntico regime se deve observar no caso de contratos que
representam simples autorizagdes que ndo implicam a atribui¢ao,
pelo titular do direito a outrem, da faculdade de explorar economi-
camente esse direito, pelo que nao se confundem com as licengas
de exploragio, e de entre 08 quais tém especial relevancia os cha-
mados acordos de ndo oposigdo e os acordos de coexisténcia (*!).

Também nestes casos trata-se apenas de autorizar a comer-
cializagdo de produtos que incorporam direitos de terceiro.

6 — Requisitos do Esgotamento: Delimitacdo Negativa

A colocagdo no mercado do produto tem, como se viu, que ser
imputével ao titular do direito.

Nio h4 esgotamento quando o produto resulte de acto que
represente violagao do direito do titular.

Por isso, quando um produto é, pela primeira vez, colocado no
mercado 2 revelia do titular do direito, este tem a faculdade de agir
judicialmente com vista a proteger o seu direito de exclusivo.

A mesma situagio verifica-se quando os direitos pertengam a
titulares independentes do ponto de vista econémico, mesmo que
hajam pertencido a uma mesma entidade e a unicidade de titulari-
dade tenha sido desfeita por um contrato de cessdo ou acto de auto-
ridade publica (*).

() Os acordos de niio oposi¢lo e 05 acordos de coexisténcia distinguem-se dos
contratos de licenca de exploragio porque, ao invés destes, que tém um contetido positivo
— a atribuigfio da faculdade de explorar economicamente um direito privativo —, naqueles
ndio existe qualquer atribuicdo do gozo de um bem que seja oponivel “erga omnes”.

(®)  Ac6rdios do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias de 17 de Outubro
de 1990 (Caso Hag II), Colectanea de Jurisprudéncia, 1990, pag. 3711, e de 22 de Abril de
1994 (Caso THT/Ideal Standard), Colectinea de Jurisprudéncia, 1994, pag. I-2848.
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Também ndo hé lugar a esgotamento quando o titular do
direito esteja privado do seu poder de decidir livremente das con-
di¢des de comercializagdo do seu produto no pais de exporta-
¢do ().

E o que sucede no caso das hcengas de exploragio obrigaté-
rias, relativamente as quais também ndo se pode falar de consenti-
mento do titular (*).

Ha4 legislagOes, como a portuguesa, que consagram a possibi-
lidade de tais licengas serem concedidas sobre determinado direito
privativo (patentes de invencdo (**) e modelos de utilidade (%)),
por acto de autoridade publica, quando ocorram determinadas cir-
cunstincias, nomeadamente falta ou insuficiéncia de exploragio da
invengdo patenteada ou do modelo registado.

As licengas de exploragdo obrigatérias sdo concedidas inde-
pendentemente da vontade do titular do direito, pelo que nio
havera lugar a esgotamento desse direito (*').

Também se o titular do direito estiver Jundlcamente obrigado,
por forga do direito nacional ou do direito comunitario, a comer-
cializar os seus produtos num Estado-membro, tem o direito de se
opor a importacdo e comercializagido desses produtos nos outros
Estados onde os mesmos produtos sejam protegidos (*%).

Mais duvidosa € a situagio no caso de o titular do direito ndo
ter podido decidir livremente o preco de comercializagdo do seu
produto, devido a existéncia de um controlo de pregos imposto
pelas autoridades administrativas.

(®) Acérdio do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias de 5 de Dezem-
bro de 1996 (Caso (consolidado) Merck/Primecrown e Beecham/Europharm), Colectinea
de Jurisprudéncia, 1996, pag. I — 685.

(*) Cfr. Ac6rddo do Tribunal de Justiga das Comunidades Europeias de 9 de Julho
de 1985 (Caso Pharmon/Hoechst), Colectinea de Jurisprudéncia, 1985, pag. 2281.

(®) Cédigo da Propriedade Industrial, artigo 105.°.

(*) Cédigo da Propriedade Industrial, artigo 135.°.

(*) No caso de licenga de exploragio obrigatéria, a importagdo, pelo licenciado,
do produto protegido pela patente, mesmo que obtido por diferente processo, determina o
cancelamento da respectiva licenga como preceitua o artigo 105.°, n.° 6, do C6digo da Pro-
priedade Industrial; idéntico regime se aplica 2 importagdo do produto protegido por
modelo de utilidade, de acordo com o artigo 136.°, n.° 12, do mesmo Cédigo.

(*) Acérdio do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias de 5 de Dezem-
bro de 1996 (Caso (consolidado) Merck/Primecrown ¢ Beecham/Europharm), Colectinea
de Jurisprudéncia, 1996, pag. I — 685.
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Tais controlos administrativos causam efectivas distor¢des da
concorréncia nas trocas entre Estados-membros, além de afectarem
o poder do titular do direito de decidir sobre as efectivas condi¢des
de comercializagdo do seu produto.

No entanto, j4 foi decidido que as mencionadas distor¢des
devem ser solucionadas através de medidas adoptadas pelas insti-
tuigbes comunitdrias e nao através de medidas nacionais unilate-
rais incompativeis com as regras relativas a livre circulagdo de
mercadorias (*).

7 — Ambito do Esgotamento do Direito

O esgotamento de um direito privativo ndo representa a extin-
¢do desse direito, mas tdo somente uma limitagio ao mesmo (*°).

O direito ndo desaparece, apenas se comprimem ou ate-
nuam os direitos do titular, aquando da introdugéo do produto no
comércio.

Dai a necessidade de delimitar em rigor o dmbito dessa com-
pressdo, quer quanto ao respectivo objecto, quer quanto ao respec-
tivo contetido, quer em termos geograficos.

8 — Ambito Objectivo do Esgotamento do Direito

Quanto ao objecto, o esgotamento apenas versa sobre os
exemplares concretos do produto cuja primeira comercializagao
haja sido feita pelo seu titular ou com o seu consentimento (*!).

Excluem, porém, a aplicagdo da regra do esgotamento do
direito & marca os casos em que existam motivos legitimos que jus-
tifiquem que o titular se oponha a comercializa¢io dos produtos.

(®) Acérdio do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias de 5 de Dezem-
bro de 1996 (Caso (consolidado) Merck/Primecrown e Beecham/Europharm), Colectinea
de Jurisprudéncia, 1996, pdg. I - 685.

(% Por isso, tal limitagio deve ser interpretada restritivamente.

¢Y) Cfr. por todos, Ac6rdéio do Tribunal de Justia das Comunidades Europeias de
1 de Julho de 1999 (Caso Sebago), Colectinea de Jurisprudéncia, 1999, pig. 1-4103.
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E o que se verifica sempre que o estado do produto seja modi-
ficado ou alterado ap6s a sua colocagio no mercado, como decorre,
ndo s6 do artigo 208.°, n.° 2, do Cédigo da Propriedade Industrial,
mas também do artigo 13.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, e do
artigo 7.°, n.° 2, da Directiva n.° 89/104.

Tem sido muito discutido se a reembalagem ou remarcagio do
produto constituem ou ndo motivos legitimos que justifiquem que
o titular se oponha a comercializagdo desse produto.

A este respeito, a jurisprudéncia do Tribunal de Justiga das
Comunidades Europeias ndo é muito clara.

Assim, decidiu o Acérddo desse Tribunal de 9 de Julho de
1996 (Caso (consolidado) Bristol-Myeres Squibb, Boehringer e
Bayer/Paranova) (*?):

“l1) O facto, para o titular de um direito de marca, de invo-
car este direito para impedir a um importador a comercializagdo
de um produto que foi colocado em circulagdo num outro Estado-
-membro pelo titular ou com o seu consentimento, quando este
importador reembalou o produto e reapbs a marca sem a autori-
zagdo do seu titular, deve ser apreciado com base nas disposigées
conjugadas do direito nacional das marcas e do artigo 7.° da pri-
meira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de
1988, que harmoniza as legislagdes dos Estados-membros em
matéria de marcas, interpretado a luz do artigo 36.° (**) do Tra-
tado CE.

2) O n.° 1 do artigo 7.° da Directiva 89/104 opde-se a que
um titular de um direito de marca invoque, salvo nas condi¢ées
definidas no n.° 2 dessa disposigdo, este direito para impedir a
um importador a comercializa¢do de um produto que foi colocado
em circulagcdo num outro Estado-membro pelo titular ou com o
seu consentimento, mesmo quando este importador tenha reem-
balado o produto e tenha reaposto a marca sem a autorizagdo do
seu titular.

3) O n.° 2 do artigo 7.° da Directiva 89/104 deve ser inter-
pretado no sentido de que o titular da marca pode legitimamente
opor-se a comercializacdo posterior de um produto farmacéutico,

(*3) Colectinea de Jurisprudéncia, 1996, pdg. I — 3457.
(**) Actual artigo 30.°.
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quando o importador tenha reembalado o produto e tenha rea-
posto a marca, salvo quando:

A) se demonstrar que o uso do direito de marca pelo titu-
lar para opor-se & comercializacdo dos produtos reembalados
com essa marca contribui para estabelecer uma compartimen-
tagdo artificial dos mercados entre Estados-membros. E este o
caso, designadamente, quando o titular tenha colocado em cir-
culagdo, em vdrios Estados-membros, um produto farmacéu-
tico idéntico em embalagens diferentes e a reembalagem efec-
tuada pelo importador seja, por um lado, necessdria para a
comercializagdo do produto no Estado-membro de importagdo
e, por outro, efectuada em condigbes tais que o estado origind-
rio do produto ndo possa ser afectado. Em contrapartida, esta
condigdo ndo implica que se tenha que demonstrar que o titu-
lar da marca procurou deliberadamente estabelecer uma com-
partimentagdo dos mercados entre Estados-membros;

— se demonstrar que a reembalagem ndo pode afectar o
estado origindrio do produto contido na embalagem.
E este o caso, designadamente, quando o importador se
tenha limitado a operagdes que nio comportem qualquer
risco de afectag@o, como, por exemplo, a retirar as tiras de
blisteres, os frascos, as ampolas, ou os inaladores da sua
embalagem externa original e colocd-los numa nova
embalagem externa, a apor etiquetas autocolantes na
embalagem interna do produto, a acrescentar a embala-
gem uma nova bula ou a nela inserir um artigo suplemen-
tar Incumbe ao tribunal nacional verificar que o estado
origindrio do produto contido na embalagem ndo é indi-
rectamente afectado devido, designadamente, a embala-
gem externa ou interna do produto reembalado ou a uma
nova bula ndo comportar certas informagdes importantes
ou mencionar informagcées inexactas ou a um artigo suple-
mentar inserido na embalagem pelo importador e desti-
nado & utilizacdo ou a dosagem do produto ndo respeitar
o0 modo de utilizacdo e as doses previstas pelo fabricante;

B) se indicar claramente na nova embalagem o autor do
reacondicionamento do produto e o nome do seu fabricante,
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devendo estas indicacées ser impressas de tal modo que uma
pessoa com uma faculdade de visdo normal e que lhe preste
um grau normal de atengdo seja capaz de as entender. De
igual modo, a origem de um artigo suplementar que ndo pro-
venha do titular da marca deve ser indicada de modo a dissi-
par qualquer impressdo de que o titular da marca é por ele
responsdvel. Em contrapartida, ndo é necessdrio indicar que
a reembalagem foi efectuada sem a autorizagdo do titular da
marca;

C) a apresentacdo do produto reembalado ndo seja tal
que possa prejudicar a reputacdo da marca e a do seu titular.
Assim, a embalagem ndo deve ser defeituosa, de md quali-
dade ou ndo cuidada, e

D) o importador avisar, antes da colocagéo a venda do
produto reembalado, o titular da marca e lhe fornecer, a seu
pedido, uma amostra do produto reembalado.”

No subsequente Acérdédo de 11 de Novembro de 1997, deci-
diu o mesmo Tribunal (Caso Frits Loendersloot/George Ballan-
tine) (*4):

“0 artigo 36.° (*%) do Tratado deve ser interpretado no sen-
tido de que, embora tal constitua um entrave ao comércio intraco-
munitdrio, o titular de um direito de marca pode invocar este
direito para impedir que um terceiro retire e seguidamente reapo-
nha ou substitua os rétulos que ostentam a sua marca e por si pro-
prio apostos nos produtos que colocou no mercado comunitdrio,
salvo quando:

— se demonstrar que o exercicio do direito de marca pelo seu
titular para se opor a comercializagdo dos produtos nova-
mente rotulados com esta marca contribui para comparti-
mentar artificialmente os mercados entre Estados-mem-
bros, ‘ '

— se demonstrar que a nova rotulagem ndo pode afectar o
estado origindrio do produto,

(Y Colectinea de Jurisprudéncia, 1997, pag. I - 6227.
(*) Actual artigo 30.°.
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— a apresentagdo do produto com o novo rétulo ndo seja tal
que possa prejudicar a reputacdo da marca e a do seu titu-
lar, e

— a pessoa que procede & reembalagem informe o titular da
marca da nova rotulagem antes da colocag@o a venda dos
produtos com a nova rotulagem.”

No Acérdio de 12 de Outubro de 1999, fazendo a simula da
anterior jurisprudéncia, decidiu o Tribunal de Justiga (Caso
Upjohn/Paranova) o)

“A condigdo de compartimentagdo artificial dos mercados
entre Estados-membros, tal como resulta dos acérddos de 23 de
Maio de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Colect., p. 391), e de
11 de Julho de 1996, Bristol-Myers Squibb ( C-427/93, C-429/93 e
C-436/93, Colect., p. I —3457), implica que, para apreciar se 0
titular de uma marca se pode opor, ao abrigo do direito nacional,
a que um importador paralelo de medicamentos substitua a marca
utilizada no Estado-membro de exportagdo pela marca utilizada
pelo titular no Estado-membro de importagdo, hd que ter em conta
as circunstdncias prevalecentes no momento da comercializagao
no Estado-membro de importagdo que tornem objectivamente
necessdria a substituicdo da marca origindria pela marca utili-
zada no Estado-membro de importagdo para que 0 produto em
causa possa ser comercializado nesse Estado pelo importador
paralelo”.

9 — Ambito do Esgotamento Quanto ao Conteido do Direito

O esgotamento ndo significa a extingdo do exclusivo decor-
rente do direito, continuando o titular a dispor dele relativamente
aos produtos que, de futuro, venha a produzir ou a comercializar.

Quanto ao contetido do direito privativo, as faculdades que se
esgotam com a primeira colocagéo do produto no mercado s@o ape-
nas aquelas que ficam sem objecto apds tal colocagdo: as que se
consubstanciam na exploragio econémica exclusiva do correspon-

(%) Colecténea de Jurisprudéncia, 1999, pég. I - 6927.
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dente bem, ou seja, a prerrogativa exclusiva de introduzir o pro-
duto no comércio.

Por isso, mesmo quanto aos produtos ji comercializados, o
titular do direito mantém certas faculdades, a que por vezes se cha-
mam “direitos residuais”.

A estes se reconduzem todas as situagGes que justifiquem que
o titular se oponha & comercializagdo posterior dos produtos,
nomeadamente a modificacio ou alteragdo dos mesmos ap6s a sua
colocag@o no mercado.

Também se mantém a faculdade de a marca acompanhar o
produto até a sua aquisi¢io pelo consumidor final (*’).

Em termos genéricos, pode-se concluir que o titular do direito
privativo mantém o poder de controle necessdrio para evitar a les@o
ou dilui¢do do seu direito privativo.

E nomeadamente o que se verifica relativamente & apresenta-
¢do ou publicidade do produto, susceptivel de denegrir a respectiva
marca.

A este respeito, considerou o Acérddo do Tribunal de Justiga
das Comunidades Europeias de 4 de Novembro de 1997, no Caso
Parfums Dior (*%):

“— Qs artigos 5.° e 7.° da Directiva 89/104 devem ser inter-
pretados no sentido de que, quando hd produtos de marca que sdo
comercializados no mercado comunitdrio pelo titular da marca ou
com o seu consentimento, um revendedor tem a faculdade, além da
revenda desses produtos, de utilizar a marca para anunciar ao
publico a comercializagdo posterior desses produtos;

— O titular de uma marca ndo pode opor-se, ao abrigo do
artigo 7.°, n.° 2, da Directiva 89/104, a que um revendedor, que
comercializa habitualmente artigos da mesma natureza, mas néo
necessariamente da mesma qualidade que os produtos da marca,
utilize a marca, com os meios habituais no seu ramo de actividade,
para anunciar ao piblico a comercializagdo posterior dos seus
produtos, salvo se se provar que, tendo em consideragdo as cir-

(*) A alinea h) do artigo 260.° do Cédigo da Propriedade Industrial profbe e pune,
como acto de concorréncia desleal, a supressdo, ocultagdo ou alteragdo, por parte do ven-
dedor ou de qualquer intermedi4rio de marca registada do produtor ou fabricante em pro-
dutos destinados 2 venda e que ndo tenham sofrido modifica¢do no seu acondicionamento.

(®) Colecténea de Jurisprudéncia, 1997, pag. I - 6013.
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cunstdncias especificas de cada caso, o0 uso da marca na publici-
dade do revendedor afecta seriamente a reputagdo da marca;

— Os artigos 30.° (*) e 36.° () do Tratado CE devem ser inter-
pretados no sentido de que o titular de uma marca ndo pode opor-
se a que um revendedor, que comercializa habitualmente artigos da
mesma natureza, mas ndo necessariamente da mesma qualidade que
os produtos protegidos, utilize estes, com os meios habituais no seu
ramo de actividade, para anunciar ao piblico a comercializagdo
posterior dos seus produtos, salvo se se provar que, tendo em consi-
deragdo as circunstdncias especificas de cada caso, o uso desses
produtos para esse fim afecta seriamente a sua reputagdo.”

O titular de uma marca pode também opor-se a que um ter-
ceiro use essa marca de tal modo que possa dar a impresséo (falsa)
de que existe uma relagdo comercial entre a empresa terceira € 0
titular da marca (*!).

10 — Ambito Geogrifico do Esgotamento do Direito

Em termos geograficos, pode-se distinguir esgotamento
nacional, regional e internacional.

As legislagdes comunitdrias europeias consagram o esgota-
mento regional, circunscrevendo-o inicialmente ao espago de
Unido Europeia, ou seja, apenas determina o esgotamento do
direito a primeira comercializagéo do produto feita nesse espago
econémico.

De facto, a Unido Europeia representa uma zona dotada de ele-
vado grau de integragdo econémica que, do ponto de vista da livre
circulagéio de bens, deve ser considerada como mercado tinico.

Estando em causa o principio da livre circulagio de bens, €
irrelevante que estes hajam sido produzidos na Unido ou fora dela.

A teoria do esgotamento dos direitos privativos de propriedade
industrial foi estendida ao Espago Econémico Europeu, criado pelo

(™) Actual artigo 28.°.

(*) Actual artigo 30.°.

(%) Ac6rdio do Tribunal de Justiga das Comunidades Europeias de 23 de Feve-
reiro de 1999 (Caso BMW), Colectinea de Jurisprudéncia, 1999, pag. I - 905.
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Acordo assinado no Porto em 2 de Maio de 1992 (), considerado
este Espago como representando também um elevado grau de inte-
gracdo econémica e que abrange, além dos 15 Estados-membros da
Unido Europeia, a Islandia, o Liechtenstein e a Noruega.

A Directiva n.° 89/104 foi um dos actos legislativos integra-
dos no direito do Espa¢o Econémico Europeu pelo mencionado
Acordo, cujo Anexo XVII alterou, “para efeitos do presente
Acordo”, o artigo 7.°, n.° 1, daquela Directiva, de modo a referir-
-se a uma comercializa¢@o naquele espago econémico, e ndo ape-
nas na Comunidade, substituindo a expressdo “na Comunidade”
por “numa parte contratante”.

Além disso, o Protocolo n.° 28 ao mencionado Acordo, rela-
tivo a propriedade intelectual, contém, sob a epigrafe “Caducidade
dos direitos” um artigo 2.° cujo n.° 1 dispde:

“Na medida em que a caducidade é objecto de medidas ou de
jurisprudéncia comunitdrias, as partes contratantes estabelecerdo
a caducidade dos direitos de propriedade intelectual tal como pre-
visto na legislac@o comunitdria. Sem prejuizo da evolugdo futura
da jurisprudéncia, a presente disposicdo serd interpretada de
acordo com o sentido que lhe é dado pelos Acérddos do Tribunal
de Justica das Comunidades Europeias proferidos antes da assi-
natura do presente Acordo”.

Esta disposi¢do levanta dificuldades sobre o seu efectivo con-
teido, uma vez que, pelo menos, as versdes francesa e inglesa se
referem a, respectivamente, “épuisement” e “exhaustion”, o que
em portugués significa esgotamento e ndo caducidade.

No entanto, tem sido entendido que, através dela, o principio
do esgotamento de direitos tal como definido na jurisprudéncia
comunitdria foi alargado ao Espago Econémico Europeu (¥).

(*) O Acordo sobre o Espago Econémico Europeu foi aprovado, em Portugal,
para ratificagdo, pela Resolugio da Assembleia da Repiiblica n.° 35/92, de 18 de Dezem-
bro, ratificado pelo Decreto do Presidente da Repiblica n.° 59/92, da mesma data, tendo
entrado em vigor em 01/01/94, excepto quanto ac Liechtenstein, onde entrou em vigor em
01/05/95.

(*) Cfr. Acérdiios de 16 de Julho de 1998 (Caso Silhouette), Colectinea de Juris-
prudéncia, 1998, pig. I — 4799, € de 1 de Julho de 1999 (Caso Sebago), Colectinea de
Jurisprudéncia, 1999, pagina I - 4103.
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Dadas as caracteristicas do Mercado Unico Europeu, o esgo-
tamento comunitdrio absorve o esgotamento nacional dos direitos.

11 — A Questiio do Esgotamento Internacional de Direitos

A teoria do esgotamento nacional e comunitério ndo poe, por
si s6, em causa o principio da territorialidade dos direitos privati-
vos, e o correspondente caracter nacional.

Em termos internacionais, o direito esgotado num pafs néo €
o mesmo direito do que o atribuido noutro pais, mesmo que 0
objecto da protecgdo seja 0 mesmo (%), isto &, que se trate de direi-
tos paralelos.

Desta sorte, 0 esgotamento do direito em determinado pais
ndo determina necessariamente o esgotamento da protec¢do con-
cedida em outro pafs.

O esgotamento comunitério dos direitos privativos de pro-
priedade industrial circunscreve-se, em termos territoriais, ao
Espago Econémico Europeu, como se viu.

Tém-se, no entanto, levantado vérias vozes no sentido de que
tal esgotamento se deve processar onde adquire maior relevancia,
que é no dominio do comércio internacional.

O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Inte-
lectual Relacionados com o Comércio anexo ao Acordo de Marra-
quéxe que Cria a Organizagdo Mundial do Comércio (TRIPS) *)
ndo toma posigdo sobre a matéria (*9).

(*) Cfr. P. Mathély, ob. cit., pag. 323, e, relativamente a marcas, Jos¢ de Oliveira
Ascensio, Direito Comercial — II (Direito Industrial), 1988, pgs. 151 e 152.

{(*) Em Portugal, este Acordo foi aprovado para ratificagdo pela Resolugio da
Assembleia da Repiiblica n.° 75-B/94, de 27 de Dezembro, e ratificado pelo Decreto do
Presidente da Repiiblica n.° 82-B/94, da mesma data.

(*) O artigo 27.°, n.° 1, do TRIPS, ao determinar ser possfvel gozar dos direitos de
patente sem discriminagdo quanto ao facto de os produtos serem importados ou produzidos
localmente, limita-se a definir que a exploragio de uma patente de invengdo abrange, nio
$6 o fabrico local do produto ou processo patenteado, mas também a simples importacao,
venda ou mera manipulagdio, questiio que foi muito discutida, em face do artigo 5.°-A) -2,
da Convengdo da Unidio de Paris, nomeadamente quanto & eventualidade de serem conce-
didas licengas de exploragio obrigatérias.
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De facto, estabelece o respectivo artigo 6.°, sob a epigrafe
“Esgotamento’:

“Para efeitos da resolugdo de litigios ao abrigo do presente
Acordo e sem prejuizo do disposto nos artigos 3.° e 4.° nenhuma
disposi¢do do presente Acordo serd utilizada para tratar a questao
do esgotamento dos direitos de propriedade intelectual.”

Apesar disso, hd quem defenda que o esgotamento dos direi-
tos privativos se deve verificar no plano internacional.

Tal perspectiva implicaria que, comercializado em qualquer
pais do mundo um produto que incorpore um direito privativo de
propriedade industrial, pelo titular desse direito ou com o seu con-
sentimento, esse titular ndo se poderia opor a subsequente comer-
cializagdo do mencionado produto.

Alguns restringem o alargamento do dmbito territorial do
esgotamento apenas ao campo das marcas, excluindo as patentes
de invengdo, modelos e desenhos.

Essa distingdo, salvo o devido respeito, ndo faz sentido.

Um dos respectivos fundamentos radica-se na consideragao
de que uns e outros direitos privativos teriam diferentes objectos
especificos — consideragdo que ndo se afigura correcta, como
atras se demonstrou.

A funcio de qualquer direito privativo € a de ser um direito de
exploragio econémica exclusiva, isto €, consiste na possibilidade,
atribuida ao seu titular, de obter do mercado a remuneragio do seu
exclusivo, tenha ele sido obtido por um esforgo inovador criativo
ou pela capacidade de distinguir, pela relagdo qualidade/prego, os
seus produtos ou servigos.

Quaisquer diferenciagbes entre o objecto especifico dos
vérios direitos privativos para efeitos do respectivo esgotamento
carecem totalmente, salvo o devido respeito por opinido contréria,
de suporte teérico-juridico.

Também carece de suporte tedrico-juridico a afirmagéo de
que a diferenca de regimes se justificaria pela circunstancia de as
patentes de invengdo pressuporem um titulo administrativo que as
incorpore, ao passo que a tutela das marcas ndo depende, por
esséncia, de um acto prévio de autoridade piblica, o que determi-
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naria que as patentes de invengdo tivessem um caracter essencial-
mente territorial, ao invés do que sucederia nas marcas.

E certo que a obtengdo do direito a patente de invengédo
depende da formalidade administrativa da concessdo da patente.

Mas, de igual modo, a obtengdo do direito 2 marca depende
da formalidade administrativa da concessio do registo.

Com efeito, quando os direitos privativos estao sujeitos a um
regime de registo constitutivo, como sucede em Portugal, o direito
apenas existe se € na medida em que esteja registado a favor do
respectivo titular (*7).

Este sistema de registo constitutivo decorre de preocupagoes
de certeza e seguranga, ndo da natureza das coisas.

Basta pensar que, em Portugal, como em muitos outros pai-
ses, o direito de autor é reconhecido e protegido independente-
mente de registo, depésito ou qualquer outra formalidade (*).

Ora, a natureza das coisas ndo consegue explicar a razao pela
qual as criagdes de espirito que correspondem as patentes de inven-
¢do dependam, para obter protecgdo, de acto administrativo, mas
que a protecgdo das criagdes de espirito que consubstanciam
direito de autor j4 ndo dependa de semelhante formalidade.

Em todos os mencionados casos, o direito é concedido pelo
Estado como manifestagdo da soberania nacional, quer seja atri-
buido através de formalidade administrativa, quer seja atribuido
mediante outros requisitos.

Para efeitos da aplicagdo do regime de esgotamento, nao faz
assim qualquer sentido distinguirem-se os varios direitos privati-
vos segundo o sistema da respectiva atribuigdo.

De qualquer forma, a questio encontra-se actualmente ultra-
passada em termos de direito constituido.

O Tribunal de Justica das Comunidades Europeias definiu,
por Acérddo de 16 de Julho de 1998, no “leading case” que foi o
Caso Silhouette, serem contrérias ao artigo 7.°,n.° 1, da Directiva
n.° 89/104 que harmoniza as legislagoes dos Estados-membros em
matéria de marcas, na redacgio do Acordo sobre o Espaco Econé-
mico Europeu de 2 de Maio de 1992, as disposi¢Oes nacionais que

(*") Cfr. o meu “Propriedade Industrial”, pags. 65 e segs..
(*%)' Cédigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, artigo 12.°.
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prevejam o esgotamento do direito conferido por uma marca para
produtos comercializados fora do Espago Econémico Europeu sob
essa marca pelo titular ou com o seu consentimento (*°).

No mesmo sentido foi a decisdo do mesmo Tribunal, em 1 de
Julho de 1999 (Caso Sebago) (*%):

“O artigo 7.°, n.° 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legisla-
¢bes dos Estados-Membros em matéria de marcas, na redac¢do
dada pelo Acordo sobre o Espaco Econémico Europeu de 2 de
Maio de 1992, deve ser interpretado no sentido de que:

— o0 esgotamento dos direitos conferidos pela marca sé se
verifica caso os produtos tenham sido comercializados na
Comunidade (no Espaco Econémico Europeu apds a
entrada em vigor do Acordo sobre o Espago Econémico
Europeu) e que este ndo deixa aos Estados-membros a
possibilidade de preverem na sua legislagdo nacional o
esgotamento dos direitos conferidos pela marca no que
toca a produtos comercializados em paises terceiros;

— para se verificar o consentimento na acep¢do do ar-
tigo 7.°, n.° 1, desta directiva, este deve versar sobre cada
exemplar do produto para o qual o esgotamento é invo-
cado.”

Em face das mencionadas decisdes, pode-se considerar enten-
dimento actualmente pacifico que:

a) A comercializagdo de produtos fora do Espago Econé-
mico Europeu, feita pelo titular do direito 2 marca ou com
o seu consentimento, ndo determina o esgotamento do
correspondente direito privativo,

b) A legislagdo comunitdria ndo permite que as legislagbes
nacionais dos Estados-membros da Unido Europeia con-
sagrem semelhante esgotamento.

Embora estas decisdes se refiram exclusivamente a marcas,
ndo h4 qualquer razio para diferenciar o esgotamento dos direitos

(*) Colectinea de Jurisprudéncia, 1998, pag. I - 4799.
(*% Colectinea de Jurisprudéncia, 1999, pag. I -4103.
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no caso das marcas, do esgotamento no caso dos outros direitos
privativos, como atrs se disse.

Alids, embora as mencionadas decisdes se baseiem no
artigo 7.°,n.° 1, da Directiva n.° 89/104 que harmoniza as legisla-
¢oes dos Estados-membros em matéria de marcas, este artigo 7.°
tem um conteddo praticamente idéntico ao artigo 15.° da Directiva
n.° 98/71 que harmoniza as legislagdes dos Estados-membros em
matéria de desenhos e modelos.

Dai que, pelo menos quanto a estes, nio haja dividas sobre a
uniformidade de regime.

Mas tampouco quanto as patentes se podem suscitar ddvidas
fundadas.

A esperada harmonizagdo das legislagdes dos Estados-
-membros da Unido Europeia em matéria de patentes ird seguir,
como tudo indica, o regime constante da Convengio de Luxem-
burgo sobre a chamada patente comunitéria, cujo artigo 32.° con-
sagra regime idéntico ao das marcas € a0 dos desenhos e modelos.

E idéntico regime encontra-se ja consagrado, quanto a protec-
¢do juridica das invengdes biotecnoldgicas, pelo artigo 10.° da
Directiva n.° 98/44.

12 — Regime Juridico das Importacbes Paralelas

Como decorre do exposto, as importagoes paralelas podem
ser licitas ou ilicitas.

Sdo licitas as importagdes paralelas quando tenha havido
esgotamento do direito ou seja, quando se trate de produtos prote-
gidos por direitos privativos, mas cuja primeira comercializagdo
tenha tido lugar no Espaco Econémico Europeu, pelo titular desse
direito ou com o seu consentimento.

Quando a primeira comercializagido do produto tenha tido
lugar fora do Espago Econémico Europeu, ainda que feita pelo
titular do direito ou com o consentimento deste, a respectiva
importagdo (paralela) € ilicita éH.

(") Quando a primeira comercializagdo do produto represente violagdo do direito
do titular, a importagio desse produto € ilicita, mas tal ilicitude subsume-se na usurpagio
de direito privativo verificada com a primeira comercializagio do produto.
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Por isso, o titular do direito pode impedir, com base nesse
direito, a importagd@o paralela ou a venda dos produtos paralela-
mente importados.

O fundamento legal dessa possibilidade depende do tipo de
direito privativo que estiver em causa.

Se tal direito se reconduzir a uma patente de invengao, dispoe
o artigo 96.°, n.° 1, que esta d4 o direito exclusivo de explorar o
invento em qualquer parte do territério portugués.

E acrescenta o n.° 2 do mesmo artigo que a patente confere
ainda ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu con-
sentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdugdo no
comércio ou a utilizagdo de um produto objecto da patente, ou a
importagdo ou posse do mesmo para algum dos fins mencionados.

Este artigo 96.° € aplicdvel aos modelos de utilidade por forga
do artigo 133.°.

O n.° 2 do mencionado artigo 96.° ¢ também aplicavel aos
modelos e desenhos industriais, por for¢ca do n.° 2 do artigo 162.°,
cujo n.° 1 determina ainda que o registo dé o direito ao uso exclu-
sivo em todo o territério portugués, produzindo, fabricando, ven-
dendo ou explorando o objecto do registo, com a obrigagdo de o
fazer de modo efectivo e em harmonia com as necessidades da eco-
nomia nacional.

Dos mencionados preceitos resulta que, ndo havendo lugar a
esgotamento, a importagdo, em Portugal, com finalidade comer-
cial, de um produto que incorpore patente, modelo de utilidade,
modelo industrial ou desenho industrial que aqui esteja protegido,
é ilicita, por violar o direito de exclusivo do respectivo titular.

Idéntica ilicitude se verifica no caso de importagio de produ-
tos em que esteja aposta marca validamente registada em Portugal.

De facto, estabelece o artigo 207.° que o registo da marca
confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu
consentimento, o uso, na sua actividade econémica, de qualquer
sinal idéntico ou confundivel com essa marca para produtos ou ser-
vigos idénticos ou afins aqueles para os quais aquela foi registada,
ou que, em consequéncia da identidade ou semelhanga entre os
sinais ou da afinidade dos produtos ou servigos, cria, no espirito do
consumidor, um risco de confusio que compreenda o risco de asso-
ciacdo entre o sinal e a marca.
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Nio se diga que os referidos preceitos ndo abrangeriam
importagdes paralelas, uma vez que a primeira comercializago do
correspondente produto fora consentida pelo titular de direito.

E certo que, quer do artigo 96.°, quer do artigo 207.°, decorre
que o consentimento do titular do direito exclui a ilicitude.

Mas o consentimento que exclui a ilicitude € o que tem por
objecto o uso do direito vilido em Portugal; ndo abrange outras
modalidades de autorizag@o.

Ora, como se viu, o direito vélido em Portugal é um direito
diferente do concedido perante outras legislaces, ainda que o
objecto da protecgdo seja 0 mesmo.

Por isso, deve considerar-se que 0S mencionados preceitos
abrangem as importagoes paralelas.

No entanto, as importagdes paralelas, quando ilicitas, nao
configuram ilicito penal.

A razio de ser desse regime radica-se na circunstincia, ja
referida, de o produto, quando foi posto em circulagdo no mercado,
respeitar os direitos privativos que incorpora, apenas havendo ili-
citude com a respectiva importagdo para outro pais.

Trata-se assim de uma ilicitude como que mitigada: nao afecta
o contetido do direito na plenitude da sua extensdo, mas apenas a
limitagdo territorial a que estd sujeito.

Desta sorte, o artigo 261.°, ao proibir e punir criminalmente a
importagdo de produtos obtidos sem licenga do titular da patente,
ndo abrange o caso das importagdes paralelas, no qual os produtos
sdo genuinos, isto €, produzidos pelo titular da patente ou obtidos
com autorizagio deste.

O mesmo se verifica quando o direito em causa seja um
modelo de utilidade.

Quando o respectivo objecto tiver sido produzido, fabricado
ou explorado com licenga do seu titular, a importagio do mesmo
ndo est4 abrangida pela alinea b) do artigo 263.°.

Enquanto produto genuino, 0 objecto de um modelo ou dese-
nho industrial ndo se pode considerar reproduzido nem imitado.

Por isso, a respectiva importagdo ndo cai na algada da ali-
nea d) do mesmo artigo 263.°.

A mesma ordem de ideias aplica-se no caso das marcas.
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De acordo com o n.° 2 do artigo 264.°, a venda e colocagio a
venda ou em circulagdo, para ser penalmente punivel, tem de
reportar-se a produtos ou artigos com marca contrafeita, imitada ou
usada nos termos do antecedente n.° 1.

No caso das importagdes paralelas, a marca foi legitimamente
aposta, pelo que néo hé lugar a contrafacgio nem imitagio.

Regime diferente parece, porém, decorrer do artigo 213.°, no
caso de a importagdo paralela ser feita por licenciado no pafs de
exportacio.

Preceitua este artigo 213.°, n.° 1, que o titular do registo de
marca pode invocar os direitos conferidos pelo registo contra o
licenciado que infrinja uma das cl4usulas do contrato, no que res-
peita a delimitagdo da zona ou territério.

Se a infracgdo pelo licenciado da cldusula do contrato de
licenga relativa a zona ou territério dos produtos fabricados é equi-
parada a violagdo do direito a marca, seria consequentemente pas-
sivel de subsumir o crime de uso ilegal da marca previsto e punido
na alinea e) do n.° 1 do artigo 264.°.

No entanto, o mencionado artigo 213.°, n.° 1, deve ser inter-
pretado no sentido de apenas abranger situagdes em que a infrac-
¢do tenha a ver com a zona ou territério no qual a marca pode ser
aposta, como resulta do artigo 8.°, n.® 2, da Directiva n.° 89/104,
seu antecedente legislativo (*2).

De facto, ao apor a marca no exterior do territério concedido,
o licenciado actua como um contrafactor, se ai também estiver
registada essa marca, mas, ao vender para o exterior do seu terri-
tério produtos marcados no interior, ndo ocorre contrafac¢io, mas,
quando muito, incumprimento contratual.

Enquanto ilicito meramente civil, as importagbes paralelas
dao origem, como as infracgdes contra a propriedade industrial em

(*») Esta disposigo ndo é totalmente coincidente com o n.° 2 do artigo 8.° da
Directiva n.° 89/104/CEE, que visa transpor, mas cujo teor € o seguinte: “O fitular de uma
marca pode invocar os direitos conferidos por essa marca em oposi¢do a um licenciado
que infrinja uma das disposigoes do contrato de licenga, em especial no que respeita ao
seu prazo de validade, a forma abrangida pelo registo sob que a marca pode ser usada, &
natureza dos produtos ou servigos para os quais foi concedida a licenga, ao territério no
qual a marca pode ser aposta ou a qualidade dos produtos fabricados ou dos servigos for-
necidos pelo licenciado.”
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geral, a que possam ser actuadas, cumulativamente ou ndo, trés
pretensoes:

a) A cessagio da importagio paralela;

b) A apreensio dos produtos paralelos importados;

¢) A indemnizag@o pelos prejuizos sofridos.

O direito a actuar tais pretensdes pertence, em primeiro lugar,
ao titular do direito.

Caso haja sido concedida licenga de exploragao do direito
lesado, também o licenciado podera actuar as mencionadas pre-
tensoes.

Salvo estipulagio em contrério, a licenga implica que o licen-
ciado goze, para todos os efeitos legais, das faculdades conferidas
ao licenciante, com as ressalvas constantes nos nimeros 5, 6, 7 ¢ 8
do artigo 30.°, como determina o n.° 4 do mesmo artigo.

Para tanto, a licenga tem de ser averbada no Instituto Nacio-
nal da Propriedade Industrial, uma vez que s6 apos ter sido efec-
tuada tal formalidade & que produz efeitos em relagio a terceiros,
de acordo com o n.° 1 do artigo 31.°.

Destes princfpios decorre que, salvo estipulagdo contratual
em contrario, o licenciado deve poder actuar as mencionadas pre-
tensdes mesmo que a licenga seja ndo exclusiva, ainda que, neste
caso, dificilmente sejam configurdveis prejuizos.

13 — Perspectivas do Direito Europeu quanto ao Esgotamento
Internacional de Direitos

As divergéncias surgidas, nomeadamente no seio da propria
Unido Europeia, sobre o esgotamento internacional dos direitos de
propriedade industrial, em termos de direito a constituir, justificam
que se ponderem convenientemente os interesses em causa, tanto
mais que se trata de problematica idéntica a que se suscita noutros
Acordos de dmbito regional (*°).

%) E o caso do Mercado Comum do Sul (Mercosul); note-se que 0 Acordo Qua-
dro Inter-Regional de Cooperagdo entre a Comunidade Europeia e os Seus Estados Mem-
bros, por um lado, e 0 Mercado Comum do Sul e os Seus Estados Partes, por outro, assi-
nado em Madrid em 15 de Dezembro de 1995, ¢ totalmente omisso sobre a matéria do
esgotamento de direitos.
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As importagdes paralelas podem acarretar graves consequén-
cias negativas para o regular funcionamento do mercado.

E indiscutivel que afectam os titulares dos direitos privativos
paralelos.

Estes perdem cota de mercado se os produtos importados
paralelamente forem vendidos a precos inferiores aos que os mes-
mos produtos sdo vendidos no mercado de importagéo.

Mas mesmo que nao haja significativa perda de cota de mer-
cado, os titulares dos direitos paralelos podem ser prejudicados
pelos encargos adicionais que lhes acarreta ter que fazer face a
inesperada concorréncia dos seus préprios direitos privativos.

A importagdo paralela pode ainda lesar o “good-will” corres-
pondente ao direito privativo, uma vez que os consumidores mui-
tas vezes desenvolvem percepgdes negativas dos produtos impor-
tados paralelamente.

Produtos vendidos sob a mesma marca em vdrios pafses apre-
sentam muitas vezes diferencas de gosto e/ou qualidade (*), como
¢ corrente no caso de produtos alimentares, e também se verifica
nos automaveis e vestudrio. Se o consumidor for confrontado com
produtos que, ostentando a mesma marca, tém caracteristicas dife-
rentes, deixa de reconhecer a referéncia de qualidade a que a marca
esta associada, pondo em causa a respectiva procura, o que € sus-
ceptivel de afectar a reputacdo e imagem da marca em causa e,
consequentemente, a sua rentabilidade econémica.

Outro aspecto reporta-se aos servigos pos-venda e a garantia
de qualidade dos produtos.

De uma maneira geral, os produtos importados paralelamente
ndo beneficiam de tais servigos nem de tal garantia por parte dos
agentes e distribuidores locais.

Ora, quando os consumidores procuram obter servicos pos-
-venda e de garantia para produtos importados paralelamente, que
deles ndo beneficiam, é o poder atractivo do direito privativo que
€ posto em causa.

(* J4 foi defendido que, no caso de produtos com a mesma marca e que sejam
fisica ou materialmente diferentes uns dos outros, a respectiva importagdo paralela nio
deve ser permitida; diferencas fisicas incluem diferengas na composicao, caracteristicas ou
eficiéncia dos produtos; diferengas materiais incluem diferengas de embalagem, de con-
trole de qualidade ou de manuseamento dos produtos.
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Mas as importagdes paralelas podem também afectar os con-
sumidores, pelos riscos de confusio que propiciam, nomeada-
mente sobre as caracteristicas dos produtos, quando estes sejam
fisica ou materialmente diferentes, e sobre a disponibilidade de
servigos pds-venda.

As importagbes paralelas afectam ainda o regular funciona-
mento do mercado, por permitirem ao importador paralelo benefi-
ciar das despesas publicitdrias feitas pelo titular do direito,
gozando assim de uma vantagem competitiva injustificada perante
os outros empresirios do mesmo ramo.

E, mesmo no que toca a0 comércio internacional, ndo se afi-
gura que a permissdo generalizada de importagoes paralelas o
favorega.

H4 que ter em atengdo que a maioria dos produtos modernos
encontram-se protegidos por um conjunto de direitos privativos.
Seria absurdo, e totalmente ineficaz em termos préticos, aplicar o
esgotamento internacional a um ou alguns desses direitos e ndo aos
outros, uma vez que, para todos os efeitos, a importagao ficaria
bloqueada com base no direito que ndo seja objecto de esgo-
tamento.

Além disso, a aplicagdo do esgotamento internacional condu-
ziria a que muitas das empresas nos paises mais desenvolvidos
renunciassem a conceder licencas de exploragdo em pafses tercei-
ros, para evitar que os produtos licenciados pudessem regressar aos
seus mercados sem qualquer restri¢ao.

Desta constatagdo decorrem duas consequéncias, ambas nega-
tivas: _

— O acesso aos mercados dos paises terceiros seria mais difi-

cil para as empresas dos paises desenvolvidos;

— Os paises em desenvolvimento teriam mais dificeis condi-

¢des de acesso a produtos indispensdveis ao respectivo
desenvolvimento.

Para mais, 0 esgotamento internacional nio tem em conta as
diferengas de nivel de vida entre os vérios paises.

Se um produto & colocado no mercado num pais em que O
nivel de vida é muito baixo, o seu prego é geralmente inferior ao
prego do mesmo produto noutros paises onde o nivel de desen-
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volvimento econémico seja superior. Mas para que as empresas
possam investir no desenvolvimento doutros produtos que res-
pondam a novas necessidades dos consumidores, € necesséario
que possam realizar um lucro suficiente nos pafses mais desen-
volvidos. A aplicacdo do esgotamento internacional, ao reduzir a
remuneracdo dos inventores e criadores, constitui uma redugéo
do incentivo a inovagdo e contraria uma politica de apoio ao
desenvolvimento.

Além disso, sendo o nivel de exigéncia, de seguranga e de
qualidade dos produtos muito elevado nos pafses mais desenvolvi-
dos, as empresas devem fazer esforgos importantes para assegurar
que os respectivos produtos correspondam a esse nivel de exigén-
cia, o que é benéfico para os consumidores. E normal, por isso, que
tais empresas tenham a garantia que podem assegurar o forneci-
mento do mercado a partir da rede de distribuicéo local.

Acresce que, se o esgotamento ndo for aplicado por todos os
parceiros econémicos, as empresas dos paises que o aplicassem
ficariam em situac@o claramente menos favordvel do que as con-
géneres estrangeiras, em termos de remuneragdo do esfor¢o criador
ou inventivo.

O esgotamento encontra o seu fundamento no grau de inte-
gragdo econémica do espago econémico a que diga respeito.

S6 quando exista uma elevada integragdo econ6mica € que se
justifica a compressdo dos direitos privativos que o esgotamento
representa.

No entanto, a nivel mundial, ndo existe semelhante integragio
econémica.

A favor do esgotamento internacional, sobretudo no campo
das marcas, argumenta-se por vezes que a consagragdo do corres-
pondente principio permitiria um abaixamento de pregos ao con-
sumidor, o que seria benéfico para este.

Apesar desta perspectiva ter encontrado apoio em alguns
Estados-membros da Unido Europeia, a Comissdo Europeia deci-
diu ndo propor qualquer mudanga ao actual sistema de esgota-
mento comunitério (*).

(*%) Cfr. Comunicado de 7 de Junho de 2000, emitido pelo Comissdrio para o
Mercado Interno, Frits Bolkestein.
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No estudo NERA sobre as consequéncias econémicas da
escolha do regime de esgotamento no campo das marcas, enco-
mendado pela Comissao e apresentado em Fevereiro de 1999, con-
clui-se o seguinte:

— A curto prazo, os efeitos da aplicagao do regime do esgo-
tamento internacional nos pregos ao consumidor variam
entre pequenos (menos de 2% de redugdo de prego), para
certos produtos como electrodomésticos, e irrelevantes
(0%) para outros produtos tais como bebidas;

— A longo prazo esses efeitos sao mais dificeis de prever.
E no entanto plausivel que o efeito positivo, ainda que
marginal, nos pregos ao consumidor desaparega com 0
tempo,

— Uma mudanga do regime de esgotamento pode ter influén-
cia negativa, ndo sO nos pregos, mas também na qualidade
e disponibilidade dos produtos, nos servigos pds-venda e
no emprego;

— A politica de marcas tem apenas um efeito marginal nas
importagdes paralelas; outros elementos, tais como acor-
dos de distribuigdo, custos de transporte, regras sobre
satide e seguranca e padrdes técnicos, bem como diferen-
cas de rotulagem, podem ter um maior e mais directo
impacto.

Das reunides efectuadas no Conselho para o Mercado Interno
da Unido Europeia resultaram as seguintes constatagoes:

— A introdugio e utilizagdo de novas tecnologias como o
comércio electrénico permite ao consumidor aceder a uma
maior escolha de produtos a pregos mais baixos. A pressio
nos pregos ao consumidor daf resultante, bem como do
futuro alargamento da Unido Europeia, determina que a
alteragdo do regime de esgotamento com vista a um abai-
xamento de precos deixaria de ter relevancia;

— Em muitos casos, os produtos sdo protegidos, ndo apenas
por marcas, mas por uma multiplicidade de direitos priva-
tivos (patentes de invengao, direito de autor, etc.). A intro-
dugdo do esgotamento internacional apenas quanto a mar-
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cas afectaria, por isso, apenas, em termos limitados, um
grupo limitado de sectores;

— Existem actualmente dois sistemas de marcas na Unido
Europeia: o regime nacional de marcas — harmonizado de
acordo com a Directiva n.° 89/104 — e o regime da marca
comunitdria criado pelo Regulamento n.° 40/94. E crucial
que o regime de esgotamento seja 0 mesmo para as marcas
nacionais e para a marca comunitaria. A possfvel coexis-
téncia de dois regimes diferentes criaria confusdo no mer-
cado, bem como no espirito dos consumidores, nomeada-
mente em relagdo a questdo de apurar se determinado
produto com marca foi licitamente colocado no mercado
ou ndo.

Destas constatagdes e daquele estudo, a Comissdo Europeia
retirou as seguintes conclusdes:

1.* — A mudanga do esgotamento comunitario da marca para
esgotamento internacional ndo leva a uma significativo abaixa-
mento de precos ao consumidor;

2.2 — Mudar o regime do esgotamento apenas quanto a mar-
cas teria pouco efeito no mercado, uma vez que a grande maioria
dos produtos estdo cobertos por um conjunto de direitos privativos.
No entanto, introduzir o esgotamento internacional para todos os
direitos privativos nao parece adequado;

3.2 —E crucial que o regime de esgotamento para as marcas
nacionais e para a marca comunitéria seja 0 mesmo. Uma mudanga
do regime de esgotamento nos dois instrumentos legais que regu-
lam a matéria (a Directiva para as marcas nacionais e o Regula-
mento para a marca comunitdria) ndo pode ser assegurada, uma
vez que, embora a Directiva possa ser mudada através de decisdo
do Conselho tomada por maioria qualificada, o Regulamento
carece de unanimidade para ser alterado, e hd paises que ndo con-
cordam com a mudanga. A possivel coexisténcia de dois regimes
diferentes criaria confusido no mercado, bem como no espirito dos
consumidores, nomeadamente em relagdo a questdo de apurar se
determinado produto com marca foi licitamente colocado no mer-
cado ou ndo;
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4.* — Uma mudanga do regime de esgotamento tornaria mais
dificil as empresas da Unido Europeia vender a pregos mais baixos
fora da Unido. A mudanga de regime pode, ao longo do tempo,
retrair investimentos em novas marcas ou até levar a que titulares
de marcas retirem produtos do mercado. Os titulares das marcas
que continuem a fornecer os seus produtos podem decidir reduzir
a qualidade dos mesmos ou diminuir a prestagdo de servigos asso-
ciados;

5. — A politica de esgotamento comunitdrio foi desenvol-
vida para favorecer a integragdo do Mercado Unico. As condigdes
de mercado para bens provenientes de paises terceiros nao sio
equivalentes, actualmente, as existentes dentro da Unido Europeia;
as importagdes paralelas podem ser influenciadas por diferencas
relativas as condigbes comerciais nos diferentes paises, tais como
encargos administrativos registrais e custos laborais. A maioria
dessas questdes foi objecto de legislagdo ou politicas comunitarias
com vista a assegurar uma certa uniformidade dentro da Unido, o
que ndo se verificou ainda a nivel internacional. Com uma politica
de esgotamento internacional, as empresas da Unido Europeia
enfrentariam uma desvantagem competitiva, uma vez que tal pro-
cesso de integragdo ndo se verifica a nivel mundial.

A questio do esgotamento internacional no campo das marcas
foi reexaminada no ambito de um Semindrio relativo a Importa-
¢oes Paralelas e Pregos, organizado durante a Presidéncia Suecada
Unido Europeia, no primeiro semestre de 2001.

Nesse Semindrio, a Comissdo reiterou a sua decisdo de néo
propor a alteragio do regime do esgotamento comunitério,
baseando-se nas conclusdes que ja havia formulado e acrescen-
tando o seguinte (*°): :

— As diferengas de pregos entre os paises da Unido Europeia
(dentro da qual as importagdes paralelas sdo possiveis
devido ao principio do esgotamento comunitério) sdo mui-
tas vezes superiores as diferengas de pregos entre 0s
Estados-membros da Unido Europeia e paises terceiros;

— Estudos preliminares indicam ndo serem excepcionais
diferengas de prego de 30% ou 40% entre os paises da

(**) Cfr. Comunicagio do Comissdrio Frits Bolkenstein de 26 de Abril de 2001.
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Unido, por exemplo no campo dos electrodomésticos,
embora seja um sector onde os produtos circulam livre-
mente no Mercado Unico;

— Os pregos de retalho dos bens de consumo sio influencia-
dos por muitos factores, nomeadamente distribuigado, con-
corréncia, niveis de impostos indirectos e gostos e prefe-
réncias dos consumidores, bem como outras condicionantes
locais dum determinado mercado nacional. A possibilidade
de importar bens através de canais paralelos de fora da
Unido Europeia € apenas um entre muitos factores:;

— Decisdes politicas para beneficiar os consumidores devem
ser baseadas numa andlise cuidada das causas das diferen-
cas de prego (*7).

O esgotamento dos direitos privativos estd intimamente
ligado a integragdo dos espagos econémicos, a qual, por seu turno,
€ um dos aspectos em que se concretiza a globalizagio da eco-
nomia.

Tal globalizagdo permite, a nivel mundial, a alocagio de
recursos onde eles possam ser melhor utilizados, com o conse-
quente beneficio para o desenvolvimento e bem-estar das popu-
lagdes.

Mas pode acarretar efeitos perversos.

Um desses efeitos perversos consiste na eventualidade de des-
trui¢do de estruturas econmicas coerentes, por se porem em causa
direitos adquiridos e a funcionalidade dos sistemas, que actual-
mente se encontram sobretudo a nivel nacional.

Se esta realidade evidente ndo for tida em consideragdo, a glo-
balizagdo pode causar danos muito superiores aos beneficios que
pode trazer.

Setembro de 2001

(*") No caso da Suécia, a Comissdo considerou que os elevados pregos ao consu-
midor pouco ou nada tinham a ver com o regime de esgotamento sendo resultantes, em
parte, das elevadas taxas de impostos indirectos, e, em parte, da estrutura do sistema de
distribuigdo.



