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1. INTRODUGAO

A regra do “esgotamento” dos direitos de Propriedade Industrial
anda normalmente associada 4 questio das denominadas “importagles
paralelas”. E serve, essencialmente, para apreciar a licitude ou admissibi-
lidade das restrigdes territoriais & venda e circulagdo de produtos prote-
gidos por direitos exclusivos (de marca, patente, modelos ou desenhos).

Ora, se o principio do esgotamento dos direitos j4 se encontra expli-
citado em normas de direito positivo, nacionais e comunitdrias, 0 mesmo
ndo poderd dizer-se¢ do conceito de “importagdo paralela”, que teve
origens menos académicas, no mundo dos negé6cios. Apesar disso (ou




234 IT Curso de Direito Industrial

melhor, por isso mesmo) torna-se necessario caracterizar com algum rigo )
mmcoﬂo conceito, que vem adquirindo identidade prépria no ambito ._.ma_.
dico, sendo crescentemente utilizada nos tribunais, embora nem sem aa
forma acertada. prece
o Este texto pretende, assim, caracterizar devidamente a nogdo de
importagdo paralela”, relacionando-a com a regra do “esgotamento” dog
&nﬂ.ﬁom, e enquadrando estas matérias nos dominios do Direito Comu-
H&hc e Nacional, em cujo dmbito se t8m registado decisGes jurispruden:
ciais relevantes, a que se fard referéncia critica. S

1.1. O conceito de “importacio paralela”

Quando se fala em “importages paralelas”, estd a utilizar-se uma -
oxvaom.mmo .mm linguagem corrente que ja adquiriu, entretanto, um signifi-
cado juridico preciso. Importacdo paralela é a wamonmmmo realizada a
margem do circuito oficial de distribui¢do de um produto. Ou seja, efec-
Emmm por um terceiro independente do fabricante dos produtos e dos seus
distribuidores.

O importador paralelo € um “espontineo”, que compra os produtos
num mercado onde os produtos sdo mais baratos e 0s remete para outro
mercado onde os vai revender mais caros; ou que compra os produtos num
mercado em que eles estdo disponiveis e os vai revender (mais caros) num
mercado onde a oferta ndo satisfaz a procura. S6 hd importadores paralelos
a.sm:ﬁo hd diferencas de pregos significativas entre dois mercados, que pos-
mHUESB.m obten¢do de uma margem de lucro razodvel para o wmwonmmop..
o mo.do. em dia, ¢ no dmbito da Unifio Europeia, poderia pensar-se que
jd néo faria sentido falar-se em “importacio paralela”, quando estivessem
em causa trocas comerciais no interior da Comunidade: Tecnicamente, as
<mmamm Intracomunitdrias ndo constituem importagGes, mas antes transac-
¢Oes realizadas no interior do “mercado interno”. Mas acontece que 0s
mercados m_Om 15 Estados-membros estdo longe de ser totalmente homogé-
neos, continuando a ser auténomos e independentes em diversos aspectos,
moBm»mmmBaEn quanto i fiscalidade indirecta e em matéria de Propriedade
H:mc.mnn&. E, por isso mesmo, continuam a suscitar-se questoes em torno
das importagdes paralelas ndo s6 no comércio com Estados terceiros, mas
também no comércio intracomunitdrio. ,

A .qnwmn&:.gmmo Juridica da importagdo paralela nfio é especial-
mente dificil. £ uma revenda de um produto, efectuada por um terceiro
independente do respectivo fabricante e seus distribuidores, num territério
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diferente daguele em que o produto foi inicialmente introduzido no comér-
cio, pelo fabricante ou por alguém com o seu consentimento. Ou seja:

a) O importador paralelo ¢ independente. Nio ¢ uma empresa do
mesmo grupo empresarial do fabricante dos produtos, nem € seu repre-
sentante comercial, directo ou indirecto.

b) Revende num territério diferente daquele em que comprou
a mercadoria (ou seja, num territério submetido & soberania de outro
Estado).

¢) E esta mercadoria € proveniente da mesma empresa que mandou
fabricar a mercadoria que é comercializada, pelos distribuidores “oficiais”,
no pafs de importacgo.

Esta wltima caracteristica & essencial: 0 importador paralelo néo € um
contrafactor. Nao é um “pirata”. Ele compra produtos legftimos, auténti-
cos, ¢ vai revendé-los noutro territério, fazendo concorréncia aqueles que,
nesse novo territério, vendem os mesmos produtos auténticos ¢ legitimos.
Isto &, todos esses bens tém a mesma origem empresarial. “Oficiais” ou
“paralelos”, ambos sdo produtos genuinos, provenientes da mesma fonte
empresarial, ndo havendo nestes caso qualquer contrafacgao.

Entdo porque motivo se chama “paralelo” a este importador? Sim-
plesmente porque se trata de um independente, um alternativo, de alguém
que funciona 3 margem, “paralelamente” ao circuito comercial preestabe-
lecido para a distribuigdo dos produtos em causa.

E preestabelecido por guem? Em principio, pelo fabricante. Ou, mais
rigorosamente, por quem tem o direito de decidir colocar os produtos no
mercado: Normalmente, o titular da marca ou, se for caso disso, o titular
da patente ou do registo do modelo ou desenho referentes ao produto.

1.2. O “esgotamento” do direito

As importages paralelas, em principio, sdo licitas.

Mesmo quando estdo em causa produtos de marcas registadas, ou
abrangidos por patentes ou registos de modelos, a importagdo e revenda,
noutro territ6rio, de produtos legalmente produzidos e comercializados
no pafs de origem, ndo pode considerar-se ilegal, quando o titular dos
direitos de propriedade industrial nos dois territérios seja a mesma enti-
dade, ou se trate de empresas do mesmo grupo ou ligadas por contratos
de licenga. Ou seja, quando o titular do direito no pais de exportagio ¢ de
importagdo sejam a mesma pessoa Ou pessoas ligadas juridica ou econo-
micamente. Isto é assim, pelo menos, no interior da Comunidade Euro-
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peia, em que vigora, imperativamente, a re i
e V. , gra do denominado “ -
mento dos direitos”. sgom

H.HHH - - -4 £
porta dizer, antes do mais, que a expressdo “esgotamento dos

T - p -
direitos” € uma metdfora, que ndo designa com rigor a realidade que visa

exprimir. A doutrina do esgotamento dos direitos de propriedade indus-

0 H . . -
trial - assenta na ideia, simples, de que 0 monopdélio legalmente atribuido

MM MME.MH m.o HMH&SW até wﬁ constituir uma excep¢do a regra da liberdade
mércio, deverd confinar-se ini indi
s toamcotion foacdo, se a0 minimo indispensédvel ao desempenho
Esta doutrina serve para explicar e designar aquilo que € uma sim-
ples regra de bom senso, que decorre da fungio de cada DPI: Se os DPI
servem para conceder um monopdélio de comercializacio de certos pro-
dutos ﬁam_.omaom: registados ou patenteados), entdo, uma vez cumprida
essa ?bmmo,. através da colocagio do produto no mercado, ndo se justifica
mais que 0 titular continue a utilizar o seu direito, para oomﬂ.o_ﬁ a circula-
¢do ou uso dos produtos que jd pds em circulagdo. Por isso se considera
que um produto patenteado, ou abrangido por um registo de modelo, uma
vez oo_oouwao no mercado, pelo titular ou por alguém com o seu oou,mmam-
mento, deixa de poder ser controlado, na sua utilizacdo ou circulagio, pelo
dito JE?.H O mesmo se diga em relagfo ds marcas: O direito de B&.o.m ndo
permite impedir a distribuicdo ou circulacio de um produto auténtico
ou seja, de um produto colocado no mercado pelo titular da marca ou om
alguém com o seu consentimento. i
o Tudo H.mﬁo tem a ver, essencialmente, com a admissibilidade das res-
trigdes territoriais a venda e circulagdo de produtos protegidos, embora
também possam estar em causa outros tipos de restrigdes (v.g. am, revenda
a certo preco ou a certo tipo de clientela).

. .wm:.m lidar com esta questdo, da admissibilidade das restri¢Ges terri-
ﬁon_Em posteriores 4 venda (ou de quaisquer outras limitagGes subsistentes
apds a ooHoﬁmmo no mercado), elaboraram-se diversas teses, entre as quais
a da denominada licenga tdcita, enunciada ainda no mmmEo XIX, em
ﬁ@mm ¢ na Alemanha, especialmente por KGHLER, numa obra de H.mqm
€, j4 no inicio século XX, novamente sob a pena de KOHLER, a mozﬁzm
do esgotamento dos direitos, que inicialmente foi apelidada AWo teoria da
nc:na:&m% dos actos de exploragdo. Esta tese comegou por ser judicial-
mente aplicada em matéria de marcas (no acérddo Kélnish Wasser, de

1 A . .

do i >ﬂ~wam_ mcSSm@mEo:ﬁ. “DPI”. Para maiores desenvolvimentos e referéncias
%E._mm_wn éncia e no.cﬁ.:.m mﬂ.u?‘o este tema, cfr. S0USA E SILVA, Direito Comunitdrio

€ Propriedade Industrial. O principio do esgotamerito dos direitos, Coimbra, 1996.
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28.02.1902) e pouco depois em matétia de patentes (Guajakol-Karbonat,
de 26.03.1902), em duas decisdes do Reichsgericht.

Em termos simples, esta doutrina pode ser enunciada do seguinte
modo: Quando um produto protegido por um DPI é colocado no mercado,
pelo titular do direito ou por alguém com O seu consentimento, esse
mesmo titular deixa, a partir desse momento, de poder controlar a circula-
¢do desse produto (isto €, do exemplar concreto que foi posto em circula-
¢i0), ndo podendo Opor-se a que esse produto seja revendido em gualquer
outro lugar. Uma vez exercido, pelo titular ou por alguém com o seu con-
sentimento, o direito exclusivo a primeira colocacdo de um produto no
mercado, cessa com tal colocacdo a prerrogativa legal de resolver onde,
quando, ou por que prego € que €sse mesmo produto poderd ser vendido.
De cada vez que ¢ utilizado, © direito esgota-se, em relacdo ao produto
concreto que foi posto em circulagao.

E esta a formulagdo bdsica da doutrina do esgotamento dos direitos.
Que deve ser complementada com duas observagdes, para COITigir a
expressiao “esgotamento”, que néao ¢ exacta: Por um lado, porque — uma
vez verificado o “esgotamento” de um direito — o direito nio desaparece,
ndo se extingue, mas deixa simplesmente de abranger os produtos que
sdo, em cada momento, colocados no mercado (ou seja, as “unidades”,
os “exemplares” vendidos). Por outro, porque, mesmo depois da coloca-
¢do dos produtos no mercado, h4 alguns direitos residuais que subsistem
(nomeadamente o chamado direito 3 “caracterizagio do produto”, desti-
nado a impedir que o mesmo seja comercializado com a marca de origem,
caso entretanto tenha sido adulterado) 2 Por isso, € em rigor, nem sequer
hé “esgotamento”, mas apenas uma compress@o Ou atenuagio dos direitos
do titular, aquando da introdugdo no comércio.

1.3. O actual direito positive

Esta regra afirmou-se sobretudo por via jurisprudencial (iniciaimente
na Alemanha e noutros pafses europeus, € mais tarde com as decisées do
Tribunal de Justica das Comunidades Europeias), tendo hoje consagragao
legal generalizada nos Estados-membros da Unido Europela. Até porque,
em matéria de marcas, existe uma directiva de harmoniza¢do que j4 se
encontra transposta (Directiva 89/104/CEE, do Conselho de 21.12.88) ¢
que acolbe este principio, que também estd previsto, em matéria de mode-

2 Sobre este aspecto, vd. ob. cit., pp. 79 e ss..
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los e desenhos industriais, na Directiva n.° 98/71/CE, do Parlamento e do
Conselho de 13.10.98, em curso de transposi¢io. No dominio das patentes
prevé-se uma harmonizagfo futura, impondo a adopgio do ommoﬂpSan_
do direito de patente, quando entrar em vigor a célebre Convenc¢io do
Luxemburgo (da Patente Europeia para o0 Mercado Comum, aprovada em
1975), que todavia continua a aguardar ratificagdes.

Actualmente, no que respeita ao direito portugués da propriedade
industrial, encontramos o principio do esgotamento enunciado, para as
patentes, no art. 99.° do CPI (aplicdvel também aos modelos de utilidade
e aos modelos e desenhos industriais, por remissdo, respectivamente,
dos artigos 133.° ¢ 162.°/2) e, para as marcas, no art. 208.° do mesmo
Cédigo, podendo encontrar-se afloramentos ou consequéncias daquela
regra noutras disposi¢Ses deste diploma (v.g. nos arts. 261.° a 264.°,
quando subordinam a falta de “ consentimento™ ou de “licenca” os casos
de violagdo dos DPI, ou os artigos 96.° e 207.°, quando enunciam as prer-
rogativas conferidas pela patente ou pelo registo de marca). No ambito
do direito comunitdrio derivado, o principio do esgotamento € enunciado
expressamente pelo artigo 7.° da citada Directiva 89/104/CEE e pelo
artigo 13.° do Regulamento (CE) 40/94, do Conselho, de 20 de Dezem-
bro de 1993, relativo 4 marca comunitdria, e pelo artigo 15.° da Directiva
98/71/CE.

Destas normas resulta, em sintese, 0 seguinte: Para que ocorra o
esgotamento de um direito industrial relativo a determinado produto, este
deverd ter sido licitamente colocado no mercado (ou em circulagdo), pelo
titular do direito ou por alguém com o seu consentimento.

Na generalidade dos casos, pode dizer-se que um produto € colo-
nn.no no mercado quando € transaccionado pelo titular do direito; ou
seja, quando este vende ou doutra forma aliena o produto em questio 3.

3 Importa contudo, a este propdsito, ter em conta a diversidade de fungGes das
marcas, de um lado, e das patentes, modelos ¢ desenhos, por outro, pois essa diversi-
dade poderd determinar diferentes soluges, em certes casos limite. Assim, e no que
respeita As patentes, desenhos e modelos (destinados a assegurar ao inventor a possi-
bilidade de obter do mercado a remuneragiio do seu esforgo), haverd colocagio no mer-
cado quando o titular haja tido a possibilidade de obter a remuneragio tipica do mono-
polio conferido pela patente, Decisivo ¢ que o titular, relativamente ao produto em
<ausa, tenha tido a possibilidade objectiva de se fazer remunerar em condigées tipicas
de wsoa&u&mm. J4 no que respeita as marcas, a colocagfio no mercado pressupde, neces-
sarlamente, um acto que fransmita a propriedade do produto para um terceiro inde-
pendente do titular. Determinante, no dominio das marcas, € que se trate de produtos
genufnos, ou seja, que provenham da esfera de responsabilidade do titular do direito
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Para que esta colocagdo em circulagéo seja licita, ela terd que ser impu-
tdvel ao titular. Ou seja, terd de ser efectuada por este, ou por alguém
que tenha agido com o seu consentimento. Se ndo for assim, o titular
terd a faculdade de agir judicialmente, por forma a proteger o seu direito
exclusivo.

Tal consentimento existird, desde logo, no caso das licengas de
exploracdo, mediante as quais o titular permite que um terceiro, normal-
mente contra remuneracio, pratique actos de exploragéo (fabrico, utiliza-
¢do, venda, oferta de venda) que Ihe estio reservados em exclusivo; actos
que, na auséncia da autorizacdo, atribuiriam ao titular o direito de intentar
uma accfo judicial por usurpagdo da patente ou contrafacgfo. Mas tem-se
considerado que o consentimento também existe quando a colocagio de
produtos no mercado € obra, ndo de um licenciado, mas sim de uma enti-
dade juridicamente independente do titular, mas que com este mantenha
lagos juridicos ou econdmicos.

Pode portanto dizer-se que o esgotamento se produz, nio sé quando
a colocagio no mercado ¢ obra do titular, mas também de um seu licen-
ciado ou de uma empresa do mesmo grupo daquele. Sendo assim, o cri-
tério mais simples e eficaz para aferir da licitude da introdugdo no
comércio estard, precisamente, na existéncia, expressa ou tdcita, do con-
sentimento do titular do direito: expressa, no caso da licenga contratual 4;
podendo ser apenas implicita, quando a entidade que procede a comer-
cializag@io se encontrar submetida ao controle do titular ou ambos depen-
derem de um controle comum. Em qualquer destas situagdes, portanto,
a colocagdo dos produtos no mercado deverd conduzir a0 esgotamento
do direito do titular.

{ndo tendo aqui especial relevéncia o critério da possibilidade de ganho, decisivo para
as patentes). Produtos genuinos, ou auténticos, sdo aqueles que ostentam uma marca
aposta por quem esteja Jegitimado para o fazer e cuja introdugéio no comércio tenha
estado submetida ao controle, ainda que potencial, do titular do direito no pais onde
a comercializagdo ocorre. Para mais detalhes a respeito desta distingfo, cfr., op. cit.,
nota 1, pp. 68 e ss..

4 Pelo contrdrio, quando se trate de licengas obrigatdrias, jé ndo se justifica impor
o esgotamento do direito. E que, apesar de se prever uma compensagio 20 titular da
patente, este nfio procede livremente A determinagio das condigdes sob as quais coloca os
produtos no mercado, além de que essa contrapartida ndo corresponderé, necessariamente,
A remuneragdo do esforgo inventivo. Por esta razdo, serd de afastar nesses casos a incidén-

cia do principio da exaustio.

o
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2. A QUESTAO FACE AO DIREITO COMUNITARIO

2.1. Esgotamento internacional?

O esgotamento dos direitos industriais ndo se verifica apenas quando
a colocagdo dos produtos ocorre no interior de um sé Estado. Pode tam.
bém produzir-se quando a colocagio de um produto no mercado se pro
cesse no estrangeiro. .

Alids, € nestes casos que a nogio de esgotamento adquire maior -
relevancia, pois € no dominio do comércio internacional — em que os mer-.
cados se encontram divididos pelas fronteiras estaduais — que mais inte- "
ressa aos operadores econémicos controlar a circulagdo dos seus pro- -
dutos, em ordem 4 maximizagdo dos lucros. Tal controle permitiria, por
exemplo, compartimentar os mercados (tornados estanques mediante o -
exercicio de direitos nacionais de Propriedade Industrial) e proceder a-
discriminagdes de pregos e condigdes de transacgdo, ao abrigo da inter-
feréncia de terceiros: O direito das marcas e das patentes (na auséncia
da regra do esgotamento) forneceria os meios de fazer respeitar os canais
de distribuigio, as zonas de exclusivo e as proibigdes de exportagio que
os titulares dos direitos entendessem estipular para proteger a sua estraté- -
gia comercial.

Estas prerrogativas, j4 o vimos, sdo negadas quando a colocagéo
no mercado haja sido feita no interior do Estado em que o titular reclama
protecgdo. No entanto, resta saber se a exaustio do direito também se pro-
duz quando essa colocagdo tenha ocorrido no territério de um outro pafs.
E que, se assim nfo for, o titular de uma marca em certo Estado podera
opor-se & importagdo de produtos dessa marca, que ele préprio haja colo-
cado em circulagéo no territSrio de outro Estado. Se ndo se considerar rele-
vante a colocagio em circulagio efectuada no estrangeiro (pelo titular ou
com 0 seu consentimento), terd de se concluir que — no estrito ambito do
pafs de importagio — o titular ndo exercitou, relativamente a tais produtos,
os seus direitos exclusivos. Por conseguinte, ndo os esgotou. Nesta pers-
pectiva, a importagdo dos produtos, se efectuada por terceiros, equivaleria
a usurpar o exclusivo legal do titular: importer, c’est contrefaire.

A resposta a dar & questdo deverd atender & fungdo e i natureza
especificas de cada DPI E, a essa luz, as solugdes a encontrar no Ambito
das marcas deveriam ser distintas das adequadas ao 4mbito das patentes,
modelos e desenhos, parecendo adequado, em abstracto, admitir-se ©
esgotamento internacional no primeiro caso e negar-se esse efeito no
segundo caso.
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No caso especifico das marcas, em que estd essencialmente em causa
uma indicagdo da origem dos produtos, o titular do direito estd para 0s seus
produtos quase como um pai estd para o filho que, atingida a maioridade,
vai viver sozinho: Pelo facto de deixar a casa paterna, o filho nfo deixa de
ter um pai, nem o pai pode renegar a paternidade. Por isso, onde quer que
o pai tenha uma casa, o filho nela hd-de poder entrar, como filho que €. Do
mesmo modo, os produtos langados no mercado pelo titular de uma marca
nunca deixardo de ser produtos genuinos, devendo circular livremente em
todos os paises em que o direito exclusivo perten¢a ao mesmo titular.

J4 no dominio das patentes, que servem sobretudo para assegurar
uma remuneragio monopolistica, a 16gica ¢ totalmente diversa, justifi-
cando a adopgdo de soluches distintas que, ndo caberd agora discutir
detalhadamente.

Mas desde jd se adverte que esta perspectiva — seguramente a mais
coerente no plano dos principios — terd que ser ajustada, ou “formatada”,
pelas imposi¢des decorrentes das normas comunitdrias, tal como interpre-
tadas pelo Tribunal de Justiga das Comunidades Europeias.

E que, no contexto do Direito Comunitdrio, a regra do esgotamento
dos DPI regista importantes desvios de aplicagdo. Isto porque este princi-
pio, para o TICE, representou apenas um instrumento empregue para con-
ciliar a existéncia e natureza restritiva dos DPI com a tenséo liberalizante
da liberdade de circulacio de mercadorias e da disciplina da concorréncia.
Ou seja, a adesfo do Tribunal do Luxemburgo & regra do esgotamento
constituiu mais uma op¢do “interesseira” do que uma verdadeira escotha
da melhor solugéo juridica, no plano dos principios. Tratou-se apenas de
abragar uma solugdo til para os interesses da integragao europeia e que,
como tal, s6 se mantém na medida em que sirva adequadamente esses
interesses (sendo abandonada logo que deixe de os servir).

2.2. Esgotamento do direito de marca a escala comumitiria

A coexisténeia dos direitos nacionais com o direito comunitario,
em matéria de marcas, poderd ser sintetizado da forma seguinte:

De acordo com um principio geral, extraido do artigo 36.° (actual
art. 30.°, na versdo resultante do Tratado de Amesterddo)>, o Tribunal

5 Que prevé uma excepgio ao principio geral (do art. 28.° do Tratado) de ﬁw@mmo
das medidas de efeito equivalente a restrigSes quantitativas 4 importagio, na condigio de
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reconhece a existéncia dos direitos de marca nacionais, mas reivindica
o poder de controlar o seu exercicio, na medida em que este possa afec-
tar o funcionamento do mercado comum, designadamente quando colidir
com a disciplina da concorréncia ou a liberdade de circulagio de mer-
cadorias.

Para conciliar estas normas com o cardcter restritivo da liberdade do
comércio — inerente aos DPI e decorrente da territorialidade e indepen-
déncia destes direitos — o Tribunal recorreu 4 nogdo de objecto especifico,
que foi definindo progressivamente, recorrendo em especial 2 teoria nm
esgotamento dos direitos. Nesta perspectiva, o objecto especifico — que

o Tribunal erigiu assim em nogdo comunitdria — consiste no conjunto de

_uuﬂ.aomum&mm reservadas ao titular que sejam indispensdveis para que a
marca realize a sua funcdo de indicacdo de proveniéncia. Por isso, as res-
tricGes a concorréncia ou i liberdade de circulagdo apenas sio admitidas
na medida em que decorram do exercicio daquele elenco de poderes. Uma
vez ultrapassado o limite do objecto especifico, as normas comunitérias
?@&085 impondo a liberdade de circulagiio ou de concorréncia e a
inerente compressio do contetido — porventura mais amplo — dos direitos
nacionais de propriedade industrial.

Zm.mmo objecto especifico, caberio as seguintes prerrogativas do titu-
:.:.“ o direito exclusivo de usar a marca, para a primeira colocacio em
circulagdo de um produto (incluindo o de escolher a marca a usar ¢ os pro-
dutos que merecem ser com ela assinalados), o de reagir contra os concor-
rentes que vendam produtos indevidamente assinalados com essa marca,
bem como o de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, usem mar-
cas idénticas ou confundiveis.

Recorrendo a esta nogdo e ao critério que a estruturou (o esgota-
mento dos DPY), conclui-se que o titular de uma marca, num dado Estado
membro, ndo poderd invocar o seu direito para impedir a importagio de
um produto com essa marca:

a) Quando o produto em causa tiver sido colocado no mercado de
outro Estado-membro pelo titular ou com o seu consentimento ©;

mmo estarem em causa discriminagdes arbitrdrias ou restricées dissimuladas ao comércio
Intracomunitério.

$ O TICE considera que esse consentimento foi prestado quando exista uma licenga
de marca, quando os intervenientes sejam empresas do mesmo grupo ou submetidas a um
ooE.BHm comum, e também quando s¢ trate de um concessiondrio exclusivo. Em contra-
partida; tal consentimento nde se considera prestado no caso de marcas pertencentes a
titulares independentes, do ponto de vista econdmico, ainda que um dia as marcas em
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b) quando, tratando-se de um produto genuino — i.e., fabricado sob
o controle, ainda que potencial, do titular da marca — tenha havido
reacondicionamento do mesmo, ainda que tal operagio envolva
nova aposigo, por um terceiro, da marca inicialmente aposta pelo
titular ou mesmo a substituigdo desta”;

¢) quando, genericamente, o Tribunal entenda que o exercicio, pelo
titular, das pr6prias prerrogativas contidas no objecto especifico
do direito, d4 lugar a wma discriminagdo arbitrdria ou restrigdo
dissimulada ao comércio intracomunitdrio. Tal poderd suceder,
designadamente, quando o titular recorra a marcas distintas para
diversos Estados, para assinalar um mesmo produto 8.

causa hajam pertencido a uma mesma entidade e a unicidade de titularidade tenha sido
desfeita por um contrato de cessfo ou um acto de autoridade publica (cfr. Acs. HAG II,
de 17.10.90, CICE p. 3711, e IHT.IDEAL STANDARD, cit.).

7 O reacondicionamento deverd respeitar diversas condigSes, taxativamente enun-
ciadas na jurdsprudéncia do TSCE e recentemente reformuladas nos acérddos BRISTOL-
-MYERS (Ac. de 11.07.96) e UPJOHN (12.10.99, ainda ndo publicade): O reacondicio-
namento sé poderd envolver substitui¢do de uma marca por outra, também usada pelo-
titular noutro pafs para os mesmos produtos, desde que tal seja objectivamente necessdrio
para possibilitar a comercializagio do produto em causa no Estado-membro de impor-
tago, 0 que sucederd, nomeadamente, quando existam regulamentagdes ou prdticas no
Estado-membre de importacdo que impegam a comercializagio do produto no mercado
desse pais sob a marca que lhe foi aposta no Estado-membro de exportagao (revendo
nesta parte o decidido no Ac. de 10.10.78, Rec. p. 1823, CENTRAFARM.AMERICAN
HOME PRODUCTS): ndo deverd afectar o estado originério do produto (Acs. de 23.5.78,
CICE p. 1139, HOFFMANN-LA ROCHE e de 3.12.81, CJCE p. 2913, PFIZERY); dever4
indicar-se a identidade do responsdve} pelo reacondicionamente, na nova embalagem,
bem como o nome do seu fabricante (HOFFMANN-LA ROCHE, PFIZER e BRISTOL-
-MYERS); a apresentagio do produto reembalado nfo poderd ser de molde a lesar a repu-
tagio da marca nem a do respectivo titular, nomeadamente com embalagem defeituosa,
de m4 gualidade ou com aspecto desleixado (BRISTOL-MYERS), ¢ o importador deverd
avisar, previamente 3 comercializagdo, o titular da marca e fornecer-lhe, a pedido deste,
um exemplar do produto reacondicionado (BRISTOL-MYERS). Uma outra condigdo, que
o Tribunal inicialmente formulara (em HOFFMANN-LA ROCHE, mas néo j4 em PFIZER)
regressou com o Ac. BRISTOL-MYERS, embora com uma nova enunciagdo: deve demons-
trar-se que a wtilizagdo do direito de marca pelo titular para se opor 4 comercializagdo dos
produtos reembalados sob esta marca contribuiria para compartimentar artificialmente
o mercado intracomunitdrio, devido por exemplo i existéncia de embalagens diversas
consoante os paises (contudo, ndio é necessédrio estabelecer que o titular da marca tem
qualquer intengio de compartimentar os mercadaos).

8 Desde que tal sistemna se destine a compartimentar artificialmente os mercados,
conforme resulta do acérdio CENTRAFARM AMERICAN HOME PRODUCTS (cit., CICE
p. 1841) embora esta condigdio deva ser actualizada a luz da jurisprudéncia BRISTOL-

-MYERS ¢ UPJOHN.

CERT 0
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d) quando o exercicio do direito de marca, pelo titular, constitua

0 objecto, o meio ou a consequéncia de um acordo restritivo da

concorréncia?® e incompativel com o artigo 85.° (hoje 81.°), ou
quando tal direito seja utitizado como instrumento da exploragdo
abusiva de uma posigcdo dominante.

Esta compressdo dos direitos do titular, contudo, apenas tem lugar-

quando esteja em causa o funcionamento do mercado interno. Pelo con-
trdrio, quando os produtos a importar sejam provenientes do exterior da
Comunidade (ou melhor, do Espago Econémico Europeu 19) o Tribunal
admite o exercicio dos direitos de marca nacionais para impedir “as impor-

tacGes paralelas”. Ou seja, numa decisdo recente (proferido no caso dos .

6culos SILHOUETTE 1) o TICE considera que o artigo 7.°, n.° 1 da
Directiva 89/104/CEE, na redacgdo resultante do Acordo EEE 12, opée-se

? Cfr. Ac de 22.06.94 (IDEAL STANDARD), cit.. Tal ndo serd porém o caso quando
as empresas intervenientes “pertencerem ao mesmo griupo, como sociedade dominante ¢
subsididria, se tais empresas formarem uma unidade econdmica no interior da qual a sub-
sididria ndo goza de uma real autonomia na determinacdo da sua linka de acedo no mer-
cado, e o5 acordos ou prdticas tiverem por objectivo estabelecer uma repartigdo interna
de atribuicfes entre as empresas” (Ac. de 31.10.1974, CENTRAFARM WINTHROP
CICE p. 1198). .

10 Instituido pelo denominado Acordo do Porto, celebrado em 2 de Maio de 1992
entre os Estados-membros da Comunidade Europeia ¢ os membros da EF.T.A. (na altura
a Austriz, Finlindia e Suécia, que entretanto aderiram 4 Unigo Europeia, e também a
Noruega, a Islindia, o Liechtenstein e a Suiga, a qual todavia acabou por ndo o ratificar —
pelo que o EEE abrange, actualmente, além do territério da U.E. alargada, o da Noruega,
&.m Islandia e o do Liechtenstein). Este Acordo prevé, entre outros aspectos, a liberdade n_m
circulagio de mercadorias, pessoas, servigos e capitais, bem como a extensio da disciplina
comunitdria da concorréncia. De sublinhar, contudo, que néio poder falar-se aqui de um
Smwmn% comum alargado, pois ndo foi adoptada mma pauta aduaneira comum, nem uma
politica comercial unitdria, como sucede com a C.E.. Do mesmo modo, apesar de se pre-
ver a adopgdo, no dominio destas regras, do denominado acquis communautaire, ficou
claro que as disposigdes do Acordo nio constituem uma rnova ordem Juridica, autéroma e
superior & ordem juridica das partes contratantes, como salientam GoLbMaN, Lyon-CaeN
€ VOGEL, Droit Commercial Européen, 1994, p. 5.

11" Ac. de 16.07.98 (SILHOUETTE INT] ERNACIONAL.HARTLAUER), Proc. n.° C-
-355/96, CICE, p. 4799, em que estava em causa uma exportagio de Geulos da Austria
para a Bulgdria, de uma marca alegadamente de “topo de gama”, mas vendidos a prego de
saldo, por se tratar de restos de colecgiio, que vieram a ser reexpedidos para a Austria, onde
uma cadeia lojas de 6culos baratos os tentou comercializar,

12 Cujo art. 65.¢ 3 Anexo XVII, n.° 4, determinam que, para efeitos do acordo,
on.° 1 do art. 7.° da Directiva seja adaptado de forma a ler-se, em lugar de comercializa-
dos na Comunidade, comercializados no territério de uma parte contratante (Cfr. 1.O.C.E.
n° L 1/483, de 3.1.94).
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a disposigées nacionais que prevéem o esgotamento do direito conferido
por uma marca para produtos comercializados fora do Espago Econdmico
Europeu sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento. Isto
porque, no entender do Tribunal, cabe interpretar os artigos 5.° a 7.° da
directiva como comportando uma harmonizagdo completa das disposigées
relativas aos direitos conferidos pela marca, pelo que esta ndo deixa aos
Estados-membros a possibilidade de prever na sua legislagdo nacional
o esgotamento dos direitos conferidos pela marca para produtos comer-
cializados em paises terceiros.

Isto €, de uma forma surpreendente, o TICE rejeitou o esgotamento
internacional das marcas, deixando de reconhecer ao legislador nacional
competéncia para escolher a solugio mais adequada deste problema 13,

Significard isto que os titulares de marcas nos Estados-membros
da Comunidade passaram, a partir desta decisdo, a poder impedir as
importagdes paralelas procedentes de pafses terceiros? Uma afirmativa
categdrica seria talvez precipitada, devido & resposta a segunda questdo
colocada no recurso prejudicial do caso SILHOUETE: E que o TICE
declarou que o artigo 7.°, n.° 1 da Directiva ndo pode ser interpretado
no sentido de que, unicamente com fundamento nesta disposi¢do, o titu-
lar de uma marca pode obter uma decisdo judicial inibitéria da utili-
zacdo dessa marca por um terceiro para produtos comercializados fora
do Espaco Econdmico Europeu sob essa marca pelo titular ou com o seu
consentimento.

Por outras palavras, se o direito nacional de marcas, no Estado de
importagdo, ndo atribuir ao titular da marca o poder de impedir as “impor-
tagGes paralelas”, a norma da directiva ndo serd base juridica bastante para
fundamentar uma acgo inibitéria. Ou seja, enquanto ndo houver normas
nacionais que obstem ao “esgotamento internacional” do direito de marca,
o titular da marca no pais de importagdo, se quiser demandar o importa-

13 Numa justificagdo adicional, para além dos argumentos de texto, ¢ Tribunal
de Justi¢a considerou que esta interpretagio era a dnica capaz de realizar cabalmente a
Jinalidade da directiva, ou seja, salvaguardar o funcionamento do mercado interno. Com
efeito, entraves inelutdveis & livre circulagdo de mercadorias e @ livre prestagdo de ser-
vicos decorreriam de uma situagdo na qual alguns Estados-membros pudessem prever
o esgotamento internacional enguanto outros s¢ preveriam o esgotamento comunitdrio,
E acrescenta, no considerando 31, que o alargamento do esgotamento previsto no artigo
7.° aos pafses terceiros poderd sempre ocorrer, caso as autoridades comunitdrias compe-
tentes celebrem acordos internacionais nesta matéria, sugerindo que esta questio poderd
afinal servir de moeda de troca para a negociagio de acordos externos.
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dor, terd que invocar outras normas, se as houver (v.g. a concorréncia
desleal, ou a responsabilidade civil), mas ndo poder4 prevalecer-se direc-
tamente do artigo 7.°, n.° 1 da Directiva. Isto porque, como declarou

0 Tribunal (contrariando nessa parte as concluses do Advogado-geral

F JacoBs) uma directiva ndo pode, por si sd, criar obrigagdes para um
particular ¢ ndo pode, portanto, ser invocada enquanto tal contra ele,
Por isso, em caso de litigio no tribunal de um Estado-membro, em que
haja de se aplicar o direito nacional de marcas, esta directiva servird uni-
camente para obrigar o drgdo jurisdicional nacional chamado a inter-
pretd-lo a fazé-lo, na medida do possivel, & luz do texto e da finalidade
da directiva (Considerando 36, p. 4834).

O exacto significado e o alcance desta férmula sibilina sdo, nesta
fase, dificeis de determinar. Parece, simplesmente, que o Tribunal ndo quis
impor subitamente uma alteragdo tdo radical dos direitos nacionais em
matéria de esgotamento internacional (até porque uma boa parte dos
Estados-membros admite-o...), tendo desta forma deixado uma margem de
manobra considerdvel aos tribunais nacionais, quando chamados a decidir
um caso deste tipo. Sendo assim, parece claro que o direito positivo dos
Estados-membros ndo poderd doravante acolher a regra de esgotamento
internacional 14. Mas nada impede que, no siléacio da lei, os tribunais
nacionais (ponderando todos os elementos disponiveis, incluindo a direc-
tiva, mas incluindo também a doutrina e jurisprudéncia que definiram a
fungiio das marcas), venham a denegar, ao titular da marca no pafs de
importagdo, o direito de impedir a entrada e comercializacio de produtos
procedentes do exterior do EEE, desde que sejam genufnos, isto 6, tenham
sido colocados em circulagdo pelo titular ou com o seu consentimento.

Sendo assim, e até melhores dias, temos o seguinte panorama:
Esgotamento nacional do direito de marca; esgotamento também
no plano comunitdrio ¢ ainda i escala do EEE; o que ndio podersd
haver, aparentemente, € esgotamento no plano infernacional, ou seja,
de paises terceiros ao EEE.

14 Esta conclusdo foi j4 reiterada em ac6rdfio mais recente (de 1.07.99, Proc. n.° C-
-173/98, SEBAGO), em que o Tribunal de Justi¢a se limitou a repetir as palavras do
acérdao SILHOUETTE, tendo apenas esclarecido que, para se verificar ¢ consentimento
ra acepgdo do artigo 7.%, n.° I desta directiva [89/104/CEE), este deve versar sobre cada
exemplar do produto para o qual o esgotamento ¢ invocado (ndo bastando que o titular
haja consentido na colocagiio de outros exemplares do mesmo produto, ainda que tenham
caracteristicas iguais).
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2.3. Esgotamento do direito de patente (4 escala comunitiria?)

No estado actual da jurisprudéncia comunitéria, a conciliagdo entre
os direitos nacionais de patente (ou de modelos ou desenhos) € as normas
do mercado comum rege-se pelos seguintes principios:

A semelhanga do que sucede para as marcas, e de acordo com o
entendimento que faz do artigo 36.° (hoje 30.°), o Tribunal declara res-
peitar a existéncia dos direitos nacionais de patente, sem prejuizo de con-
trolar o seu exercicio, quando este possa interferir com o funcionamento
do mercado comum, designadamente afectando a concorréncia ou a liber-
dade de circulagdo de mercadorias.

Sendo assim, o exercicio desses direitos sé estard ao abrigo da
incidéncia das normas comunitdrias, quando o mesmo releve do objecto
especifico da patente, i.¢., do conjunto de prerrogativas do titular reco-
nhecidas como indispensdveis para a realiza¢io da fun¢éio do exclusivo,
tal como o Tribunal a concebe: a de permitir ao inventor a remuneragéo
do seu esforco.

Neste nicleo essencial de poderes, o TICE inclui-o direito exclusivo
de utilizar uma invengio com vista ao fabrico e primeira colocacio em
circulagdo de produtos industriais, bem como o direito de se opor a todaa
contrafaccio.

Partindo deste pressuposto, ¢ invocando a teoria do esgotamento dos
direitos, o Tribunal recusa ao titular da patente nacional o poder de impe-
dir a importacio de produtos:

a) Quando esse produtos hajam sido colocados no mercado de outro
Estado-membro, por si ou com o seu consentimento, designada-
mente nos casos em que tal colocagfo seja obra de um licenciado
ou de uma empresa do mesmo grupo.

b) Nos casos em que 0 produto a importar provenha de um Estado
em que o mesmo ndo é patentedvel, desde que af tenha sido
comercializado pelo titular da patente no pais de importagdo, ou
com o seu consentimento.

¢) Além disso, mesmo quando fabricado por um terceiro, no exte-
rior, ao abrigo de uma patente pertencente a este, o produto po-
derd ser livremente importado no territ6rio coberto pela patente
nacional, quando as duas patentes hajam pertencido originaria-
mente a uma unica entidade, ou z entidades ligadas entre si, por
lagos de dependéncia juridica ou econdmica. Por isso, ndo poderd
o cedente opor-se 4 importagdo de produtos do cessiondrio, ou
vice-versa.
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Em contrapartida, o Tribunal reconh i
s . < ece ao titular da pate -
de se opor & importagio de produtos que: patente o direito

a) tenham sido fabricados por um terceiro, num Estado em que os-

mesmos nao sejam patentedveis ou ndo hajam sido, efectiva
mente, patenteados; ou, “ :

b) tenham sido fabricados por um terceiro, a0 abrigo de uma patente

estrangeira, originariamente concedida i i

: » Orig a entidade independ

do titular primitivo da patente nacional. pendeme
¢} Do mesmo modo, poder ser impedida a importagéo de produtos

* £y Il

.?a_nmEo nas Em&.nwom, acima referidas, em que o Tribunal admite a
Mwom“m%o%o titular as :m@o:mmmmm, o 88:.5&538 dessa prerrogativa
cpenderd sempre de ndo se mostrarem violadas as disposicée
nitdrias em matéria de concorréncia 15, Foss com:
w»m limitagSes impostas, ao direito de patente, pela liberdade de cir
o_m_mmmo naaBnHomﬁ_onmm e pelas normas da concorréncia, ndo serdo a H.-
cdveis sendo m.:muao possa ser afectado o mczaonmﬁowﬂo do Eonomaﬂ
comum. Em wﬂaoﬁo. tal ndo ocorrerd nos casos de importag¢Ges prove
nientes do exterior da Comunidade, pelo que ndo sdo afectados wg _“-
a estas, os Hnmw.ﬁmm nacionais em matéria de patentes 16, r e
. monaao assim, os Estados-membros poderdo estipular a proibicdo das
umportagoes paralelas” dos produtos patenteados (ou sujeitos a registos
de E.om&o ou desenho), relativamente a produtos provenientes de m&
ﬂo_.nmz.om. Ou seja, a jurisprudéncia “SILHOUETTE” nio parece _M_.mww
EEE& para o dominio das patentes, continuando os Estados-membros a
&muﬂ. .ao liberdade de consagrar, querendo, o esgotamento internacional
do &B:o de patente. Isto porque a justificacdo invocada pelo Tribunal d
Justiga naquele caso - a existéncia de uma harmonizacdo do direito 5&%

15 Cfr. Ac. de 29.02.1968 (PARKE,
. .02, » DAVIS.PROBEL), R
B.s.wm.ﬂ (CENTRAFARM.STERLING DRUG), Rec. p ey, o P 112 e Ac de
sta solucfio decorre de virias mnnmmmnm do Hu_u .
) : . unal, emb

MWM “%mﬂmmmwgﬁ respeito &s patentes. Ainda assim, € hoje :Bn“ﬂ“wm.ﬂﬂwﬁ—wwnwﬂuﬂm
e respeita 4s situagGes que venham a colocar-se no contex & ;

; i to das relagfes comerciai
entre paises abrangidos pelo Acordo do Porte, admi jutisp, venha

. R te-se que esta jurisprudénci

também 2 aplicar-se (dada a aplicacs umitirias da iteala.
. . ¢40 a todo o EEE das normas comunitdrias da ci -

.m..wo de Bono»ao.nsm e da concorréneia, que constituem a base de toda wumgmmﬂqwmoqmnw
CE em matéria da Propriedade Intelectual). priceci o
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nal de marcas — ndo procede no ambito das patentes, em que tal harmo-
nizacio por enquanto ndo ocorre

ul?,

Por este motivo, a questdo do esgotamento do direito de patente no
caso de importagGes de pafses terceiros continuard a reger-se, exclusiva-
mente, pela legislagfo interna de cada Estado-membro, que poderd rejeitar
o esgotamento internacional (solu¢do que me parece preferivel), ou con-
sagré-lo, sem que o Direito Comunitdrio interfira nessa opgao.

Sintetizando o exposto, poderemos tragar, com alguma margem de se-
guranga, o seguinte quadro: Esgotamento nacional de direito de patente;
esgotamento também no plano comunitdrio e ainda 4 escala do EEE;
o que poderi haver ou nio, consoante a op¢io do legislador de cada
Estado-membro, é esgotamento no plano infernacional, ou seja, de
paises terceiros ao EEE.

3. O ESGOTAMENTO DOS DIREITOS NA JURISPRUDENCIA
PORTUGUESA

Como ¢ sabido, s6 com o CPI de 1995 passou a existir em Portugal
regulamentacdo expressa da questdo do esgotamento 0o Direito Industrial,
nos termos que jd ficaram enunciados.

No dominio do Cédigo anterior, eram muito escassas a doutrina e
jurisprudéncia que aflorassem o tema. Apesar disso, podia citar-se um
ac6rddo do Supremo Tribunal de Justiga 18 gue julgou um caso em que se
configurava uma situagdo tipica de importagoes paralelas, tendo consa-
grado uma solugdo inteiramente concordante, nos seus resultados, com
a tese do esgotamento internacional do direito da marca. Tratava-se de
uma importagdo, no nosso pais, de ciclomotores da marca Alpino, prove-
nientes de It4lia, onde haviam sido fabricados pelo titular da marca local.
Este fabricante italiano havia celebrado com uma sociedade portuguesa
um contrato de agéncia ou representacdo para Portugal, com exclusivo de
venda desses ciclomotores, tendo esta procedido ao registo, no nosso pais,
da marca comercial Alpino-Portugal. Como aquela importagdo fora pro-
movida por um terceiro, o importador oficial, invocando o direito decor-

{7 J4 nfio assim no dominio dos modelos e desenhos industriais, abrangido pela
directiva de harmonizagio n.* 98/71/CE, j4 referida (o que faz prever que o Tribunal venha
a aplicar neste dominio uma solugdo andloga & do caso “SILHOUETTE").

18 Ac. de 29 de Maio de 1962, BM.J. n.°. 117, p. 629 e ss..
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rente deste registo, requereu o arresto dos referidos ciclomotores ue
r.mﬁma sido adquiridos pelo importador paralelo a um 8<gaoao,n mnr
liano. > mmmmo que se seguiu foi julgada improcedente, sucessivamente
pela primeira instdncia e pela Relacdo do Porto, em decisées que monm:“
oonmmmmmmm pelo Supremo Tribunal, que fundamentou o seu acérdio
essencialmente, na diversidade de natureza das marcas em questdo, e anm_
negou ao distribuidor oficial o direito de se opor aquela waoammmm. Para
tal, e entre oufros fundamentos, o Tribunal declarou: no case dos autos. -
a recorrida [o “importador paralelo”) ndo assinalou com qualquer Sa:..m
os produtos italianos que pretendia vender, ndo contrafez a marca da -
recorrente nem vendeu ou pds a venda produtos com marca contrafeita
imitada ou fraudulentamente usada. Limitou-se a importar de Itdlia &.nhou
motores Jé assinalados pela casa fabricante com a sua marca, devi-
damente registada (...) marca a que a recorrida ¢ alheia, que nenhum
preceito legal manda retirar dos artigos importados ou vender sem essa
marcagdo de origem. Procedendo assim, a recorrida agiu segundo as
HOTMaAs € 05 Usos do comércio, ndo estando, por isso, sob a algada do
artigo 217.°. do Cddigo da Propriedade Industrial. Nem praticou qual-
quer acto que envolva comércio desleal. Por outro lado, acrescentou-se
nesse acorddo, a empresa fabricante, ao marcar os seus produtos, usa a
sua marca, devidamente registada, ndo usurpa, falsifica ou imita a marca
da recorrente.

Estas consideragSes dirigiam-se ao nicleo central da questdo: Tra-
tava-se, de facto, de produtos genuinos, fabricados pelo legitimo titular da
marca Alpino. E, se era certo que essa marca, em Portugal, pertencia a uma
mnmﬁmmm diversa, ndo deixava por isso de se destinar a assinalar, no nosso
pais, produtos com a mesma proveniéncia: a fibrica italiana de ciclomo-
tores. Nio existia, pois, qualquer risco de confusdo quanto & origem dos
produtos, jd que esta era comum. Dito de outra forma, ndo era minima-
mente posta em causa a fungdo indicativa da marca do agente portugués.

. 19,. outro lado, havia que considerar as ligagSes existentes entre os
titulares italiano e portugués da marca “Alpino”, j4 que este era um agente
daquele, e, possivelmente, s6 teria registado esta marca em Portugal com
a anuéncia do seun representado.

Em resumo, nfo s6 era idéntica a proveniéncia dos produtos assina-
lados pelas duas marcas, como também, entre os respectivos titulares,
oxmmmm:s lagos de dependéncia juridica e econdmica. Sendo assim, sempre
5<nn._m que concluir ~ também na 6éptica da doutrina do esgotamento —
pela inadmissibilidade da oposigdo 4 importagédo, por parte do titular da
marca portuguesa. No respeitante aos produtos colocados em circulagdo
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pelo fabricante italiano, estariam esgotadas as prerrogativas exclusivas do
agente portugués.

O mesmo acerto na decisio ndo pode reconhecer-se — j& no dominio
do novo CPI — a um recente acérddo da Relagio de Lisboa 19, que teve
artes de decidir de modo diametralmente oposto ao que impunham os
principios ¢ as normas, nacionais e comunitarias, que ficaram descritos no
texto. Com a particularidade bizarra de o fazer invocando, como apoio
doutrindrio, uma obra do autor destas linhas em que este tentava — pelos
vistos malogradamente... — defender justamente o contrério daquilo que
foi decidido 20,

A factualidade em apreco, nesse caso, era relativamente simples:
Uma empresa italiana, “De Rigo spa”, € titular do registo internacional da
marca “Police”, para 6culos de sol, que se encontra registada em seu nome
na generalidade dos paises europeus, incluindo a Itdlia e Portugal, onde
vém sendo comercializados os referidos produtos, sob esse sinal distintivo.
No entanto, em Espanha, essa mesma marca estd registada em nome de
uma outra empresa, “Indistria Mecanotécnica Ovmnmm de Gestao, SA”,
totalmente independente da citada empresa italiana, quer do ponto de vista
jurfdico, quer econémico.

Em 1995, foram exportados para Portugal 6culos de sol fabricados
em Espanha pela referida empresa espanhola, e postetiormente comercia-
lizados no nosso pafs pela empresa “MultiGpticas de Gestdo, SA” e outras.
A titular da marca em Portugal (o fabricante italiano) denunciou crimi-
nalmente as empresas que comercializavam em Portugal, com a marca
“Police”, os Geulos fabricados em Espanha, imputando-lhes a pratica de

>

um crime de contrafacgdo, p.p. pelo art. 264.° do Cédigo da Propriedade
Industrial.

Realizado o inquérito, o Ministério Piiblico entendeu que ndo havia
indicios de crime, e ordenou o arquivamento dos autos. Reagindo a este
despacho, a titular da marca portuguesa requereu abertura de instrucéo,
mas o TIC veio a manter o arquivamento dos autos, confirmando a tese
do Ministério Publico. Em recurso para a Relagio de Lisboa, a titular do
registo da marca em Portugal sublinhou que ndo tinha qualquer relagdo,
juridica ou econémica, com a fabricante dos Gculos, em Espanha, e que
os 6culos vendidos pelas duas empresas tinham proveniéncias comple-
tamente diferentes. De uma forma alids clarfssima, invocou ¢ descreveu

19 Ac6rddo de 30 de Setembro de 1998 (Recurso n.° 4.236, da 3.* Secgio).
20 Cfr. Direito Comunitdrio e Propriedade Industrial cit., pp. 231 e 232.
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as regras comunitdrias e nacionais que disciplinam esta matéria, para
concluir que o fitular da marca pode opor-se & importacdo de Em&ﬁ&
revestidos de marca idéntica ou confundivel quando, como € o caso, os
_..,z..omcSm ndo provém desse mesmo titular, mas sim de uma oEEw%
independente.
.>v.mwwm disso, o Tribunal da Relagio entendeu que néo havia qual-
quer ilicito, pelo menos criminal, na medida em que o uso da marca Police -
nos 6culos comercializados pela denunciada em Portugal foi legal, jd que
a empresa fabricante tinha registado tal marca e autorizado a gﬁﬁm@momw
a comercializd-la. Ou seja, como a fabricante espanhola tinha registado em
seu nome, em Espanha, a marca “Police”, entfio o fabrico no territ6rio
espanhol tinha sido licito. E a Relagdo partiu dai para concluir que seria
também licita a comercializacdo desses produtos, ndo apenas no territério |
mmmmawor mas também em Portugal e, possivelmente, em qualquer outro
pafs da Comunidade Europeia. A isso obrigaria, no entender da Relaciio, -
a regra on.VE:E&nm da liberdade de circulagfio das mercadorias: Se omﬁ“
mercadoria tinha sido legalmente produzida em Espanha, entdo deveria
poder circular livremente dentro da Unido.
. Por outro lado, a Recorrente estaria enganada ao supor que a fitula-
ridade de uma marca assegura ao seu titular o monopdlio da respectiva
comercializagdo. Por isso, a Relagdo afirma que, mesmo estando perante
um caso de importacdo paralela, inexiste qualquer contrafac¢do ou imi-
tagdo. A tal obstaria, nomeadamente, o n.° 1 do art. 208.° do CPI (regra
nmo mm.mogoﬂo dos direitos), na medida em que os dculos com a marca
“Police” comercializados pela denunciada, em Portugal, sdo genuinos,
sendo certo que tal marca foi devidamente registada (pelo \awlnnﬁ&
e_autorizado o seu uso (pelo titular de tal registo)?!. E, sendo assim
o recurso foi julgado improcedente, tendo a Rela¢do considerado aoSEm._
tamente fora de questdo promover um recurso prejudicial para o Tribunal
&m Justica das Comunidades Europeias, como sugeria a Recorrente, por
nido se suscitar qualquer questfio de interpretagdo do art. 36.° do .Hﬁmﬁmno
de Roma...
. Face aquilo que ficou dito, € manifesto que a Relagdo de Lisboa
incorreu em vdrios equivocos:

. O H.iﬂow.o terd sido, porventura, o de recusar promover um reenvio
prejudicial para o TICE. Ter-se-ia evitado uma decisdo (irrecorrivel...)
que o.oEBz.w frontalmente tudo aquilo que esta instincia europeia <on“
decidindo, pelo menos desde 1976, no célebre caso Terrapin/Terranova.

21 Sublinhados no original.
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Na verdade, nesse acérddo, o Tribunal de Justica declarou que
o titular de uma marca num dado pafs se pode opor & importagdo de
produtos com essa marca ou marca confundivel (mesmo se registadas
também no pafs de origem), desde que as marcas em questdo (a dos pro-
dutos importados ¢ a dos produtos nacionais) hajam sido criadas, por
titulares distintos e independentes, ao abrigo de legislagdes nacionais
diferentes.

Entender o contrério agride a esséncia do préprio direito de marcas:
se a marca tem por fungdo distinguir produtos em ordem a indicagdo da
sua proveniéncia, nfio pode admitir-se que coexistam, num Mmesmo mer-
cado, produtos congéneres, com origens diferentes e marcas iguais. Isso
pde em causa todos 0s interesses em presenga, que O Direito de Marcas
visa tutelar: Quer o interesse do titular da marca (que pretende ter um
referencial univoco para atrair os clientes para os seus produtos) quer o
dos consumidores (que precisamn desse sinal para escolberem, sem equivo-
cos, os produtos que pretendem adquirir).

Tao pouco faz sentido sublinhar, como fez a Relagao, que os 6culos
espanhdis tinham sido legalmente fabricados, ao abrigo de uma marca
registada, ¢ posteriormente comercializados com autorizagdo do titular da
marca espanhola. Dizer isso, & ignorar o principio da territorialidade dos
direitos de propriedade industrial e esquecer o carécter territorial dos direi-
tos de marca: As marcas de registo nacional, aqui em causa (a0 confririo
do que sucede com as marcas comunitarias), s6 conferem protecgdo den-
tro dos limites do terit6rio do Estado que as concede. Por esta razdo,
a marca portuguesa e a espanhola ndo sao uma mesma ¢ $6 marca, mas sim
duas marcas independentes, pertencentes a empresas diversas, sem qual-
quer ligacdo entre si. E o facto de os dois sinais serem iguais ou parecidos
ndo torna igual a proveniéncia dos produtos, nem torna estes produtos
iguais, com a mesma qualidade e caracteristicas.

Por isso, 4 luz da lei portuguesa, estes éculos espanh6is nao podem
beneficiar de qualquer legitimagdo, pois ndo foram fabricados ao abrigo
da marca registada em Portugal, nem comercializados com autorizagio do
titular da marca portuguesa. Face & lei portuguesa, sdo produtos contra-
feitos, cuja importagio ¢ comercializagao pode ser impedida pelo titular
do registo portugués.

Outro equivoco da nossa segunda instancia foi aplicar neste caso a
regra do esgotamento dos direitos, invocando o artigo 208.° do CPIL. Como
vimos, a colocacdo de um produto no mercado tem pox efeito esgotar o
direito do titular relativamente a esse produto. Mas isso acontece apenas
quando essa introdugéo no comércio seja imputdvel ao titular da marca no




254 II Curso de Direito Industrial

pais em que a questdo da licitude se coloca, i.¢., ao titular da marca no pars
da importacdo. Ou seja, s6 haverd esgotamento do direito do titular da
marca portugtiesa se a colocagio do produto no mercado estrangeiro foi
efectuada por si proprio, ou por alguém que tenha agido com o seu con-
sentimento.

E isto alids que resulta de uma leitura atenta do artigo 208.°/1 do
CPI: o esgotamento abrange unicamente os produtos comercializados pelo
titular ou com o seu consentimento. E o “titular” de que a lei fala €, obvia-
mente, o titular do registo da marca em Portugal. Ao considerar que
a colocagio de um produto no mercado, feita pelo titular da marca espa-
nhola, esgotava o direito relativo & marca portuguesa, a Relagio fez uma
leitura errada desta disposigdo, invocando a despropdsito a regra do esgo-
tamento € o principio comunitdrio da livre circulacio de mercadorias, em
que tal regra assenta. Quando estdo em causa titulares independentes de
marcas iguais ou confundiveis, ndo hd esgotamento, e prevalece o direito
de marcas, cedendo nesse caso a liberdade de circulagio de mercadorias,
tal como se previa expressamente no art. 36.° do Tratado de Roma, tio jus-
tamente invocado pelo Recorrente vencido. E portanto evidente que, no
caso em aprego, ndo havia qualquer “importagdo paralela”. Como ficou
dito, nas. importacSes paralelas a mercadoria importada é proveniente
da mesma empresa de onde provém a mercadoria comercializada pelos
distribuidores “oficiais” no pafs de importagdo. Nestas situagdes, o titular
do direito no pafs de importagdo e no pafs de exportacio s3o uma mesma
pessoa, ou sdo pessoas ligadas juridica ou economicamente. O que ndo
sucedia no caso “Police”, em que o fabricante e o importador dos éculos
precedentes de Espanha eram completamente estranhos ao titular do
registo dessa marca em Portugal. Tratava-se portanto de importages ili-
citas, que o tribunal podia e devia ter sancionado.

CONCLUSAO

Como vimos, a importago paralela €, em principio, uma prética per-
feitamente licita. E, mesmo quando estejam em causa mercadorias abran-
gidas por direitos de propriedade industrial, a regra do esgotamento destes
direitos obsta a que o respectivo titular impeca a importacio e comercia-
lizagdo dos produtos. No entanto, estas conclusGes dependem de um pres-
suposto ¢ de uma condigio:
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A condigéo, na sequéncia do acérddo “SILHOUETTE, € que os pro-
dutos importados provenham do interior da Unido Europeia ou do Espaco
Econdémico Europeu. Sendo provenientes do exterior, a regra do esgota-
mento ndo deverd aplicar-se, quando esteja em causa um direito de marca
(ou, provavelmente, quando se trate de direitos sobre modelos e desenhos
industriais), cabendo para jd a cada Estado-membro determinar, quanto
as patentes, qual o regime aplicdvel em matéria de esgotamento interna-
cional. Por isso, as importacdes paralelas de produtos sujeitos a DPI serfo
licitas, para aquela jurisprudéncia, apenas quando ocorram no interior do
EEE. Este acérddo veio assim confirmar que a regra do esgotamento dos
DPI, para o Tribunal de Justica, representou apenas um instrumento des-
tinado a conciliar o cardcter restritivo daqueles direitos comn a liberdade
de circulagZo de mercadorias e da disciplina da concorréncia. Ou seja, a
adesio a esta regra constituiu mais uma op¢o “interesseira” (ao servico
da integragio europeia) do que uma verdadeira escolha da melhor solu¢io
juridica, no plano dos principios.

O pressuposto € que estejamn em causa verdadeiras importagdes para-
lelas. Isto é: que um terceiro, independente do titular do direito (v.g. de
marca, ou de patente) no pais de importacéo, esteja a vender ou oferecer
para venda produtos adquiridos noutro territdrio, € que estes sejam pro-
venientes da mesma empresa que mandou fabricar a mercadoria que €
comercializada, pelos distribuidores “autorizados”, no pais de importagio.
O importador paralelo ndo € um pirata, pois vende produtos genuinos. Mas
esta genuinidade s6 existe quando e na medida em os produtos importados
tenham a mesma origem empresarial da mercadoria distribuida pelo cir-
cuito “oficial”. Dito de outra forma, a regra do esgotamento dos direitos
6 funciona quando a introducio no comércio, no pais de exportacio, seja
imputdvel ao titular do direito no pais da importagéo. Ou seja, a impor-
tagdo s6 ndo viola o exclusivo do titular do direito nacional se a colocacgo
do produto no mercado estrangeiro foi efectuada por si préprio, ou por
alguém que tenha agido com o seu consentimento. E isto ali4s que resulta
de uma leitura atenta dos artigos 99.° ¢ 208.°/1 do CPI: o esgotamento
abrange unicamente os produtos comercializados pelo titular ou com o seu
consentimento. E o “titular” de que a lei fala &, obviamente, o titular do
registo da marca ou da patente em Portugal. Ndo um estranho que tenha
um registo “paralelo” noutro territério.

E se o principio do esgotamento dos DPI tem na sua origem uma
simples regra de bom senso, limitando as prerrogativas dos titulares ao
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minimo necessdrio para que tais direitos desempenhem a sua funggo,
mesmo bom senso impde que se acolha com a maior reserva a recent
jurisprudéncia comunitaria em matéria de marcas. Na verdade, esta con
tradiz os fundamentos de toda a jurisprudéncia anterior nesse dominig
a0 consagrar uma solugdo incompativel com a fungio assinalada
sinais distintivos. Sendo assim, e até que surja uma nova inflexio juris
prudencial — que nada teria de inédito, apds o célebre acérdio HAGI1

terdo que ser os tribunais nacionais a valer i Propriedade Industrial, apro:
veitando a pequena margem de liberdade que o Tribunal de Justiga lhe;
outorgou, e que poderd servir para ajustar o direito de marcas i fungsc
indicativa que estas nunca deixaram de ter. o

Porto, 7 de Marco de 2000




