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1. Consideragdes introdutdrias

Entre as diversas situagdes potencial-
mente criticas enfrentadas pelos blocos

1. Palestra proferida no XVIT Semindrio Nacio-
nal de Propriedade [ntelectual, em 30.9.97, em Porto
Alegre, ¢ publicada nos respectivos Anais (pp. 76-
102), editados pela Associagdo Brasileira da Propric-
dade Intelectual.

econdmicos regionais, em seu processo de
formagio, consolidagdo e aperfeigoamen-
to, algumas dizem respeito a direitos de pro-
priedade industrial, Atos como, por exemplo,
a usurpagdo de marcas registradas (a cha-
mada “pirataria’”) transfronteiras, causam
certas dificuldades ao processo de integra-
¢do, uma vez que os titulares legitimos
vém-se impossibilitados de usar os seus
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proprios sinais distintivos no pais-membro
em que a apropriagdo ilicita ocorreu, e, por
conseguinte, de comercializar seus produ-
tos com a marca em questdo, através de
empresa do grupo, de uma licenciada inde-
pendente ou, ainda, mediante exportagdo,
vendo-se obrigados a adotar uma marca
nova ou pouco conhecida, caso resultem
infrutiferas as tentativas de recuperacio da
marca. Outro tipo de obstaculo potencial
origina-se das importagdes de mercadorias
que incorporam um direito de propriedade
industrial (sobretudo patente, desenho in-
dustrial, marca) ou intelectual (direito de
autor) do titular local, em detrimento do di-
reito de exclusividade do comerciante inter-
medidrio (licenciado, distribuidor etc.) do-
méstico, configurando as chamadas “impor-
tagdes paralelas”, tema do presente ensaio.

Sob o ponto de vista da integragéo co-
munitaria, a problemdtica origina-se do
fato de que, enquanto o regime de prote-
¢do aos direitos de propriedade industrial’
confere aos seus titulares direitos de exclu-
sividade de alcance territorial nacional (a
prote¢do abrange somente o territério do
Estado que concedeu a patente, o registro
de desenho ou de marca), atribuindo-lhes a
possibilidade de acionar em juizo, nesse
pais, os terceiros que reproduzam ou co-
piem a criagdo imaterial tutelada, a fim de
proibi-los de importar, manter em depdsito
e vender os respectivos produtos, os mer-
cados comuns, segunda etapa da integragdo
econdmica dos blocos regionais, t8m por
escopo primordial a eliminagdo das barrei-
ras 4 circulacdo de mercadorias e servigos,
bem como a de pessoas e capitais.

Ao mesmo tempo, a tutela juridica da
propriedade industrial deve ser compatibi-
lizada, em determinados aspectos, com o
principio da livre concorréncia, essencial
no direito comunitdrio.’ Um dos dificeis

2. Abordaremos sobretudo esse regime, e so
generalizadamente, os direitos autorais.

3. Depois de décadas de polémica doutrindria,
parece ter-se tornado pacifica a tese da complemen-
taridade dos ramos da propriedade industrial e do di-
reito antitruste,

problemas que surgem, segundo Christo-
pher Bellamy e Graham Child, ¢ a existén-
cia de uma tensdo 6bvia entre, de um lado,
s sistemas que conferem monopdlios le-
gais e, de outro, aqueles cujo objetivo € as-
segurar a livre concorréneia, pois, em ma-
téria de direito nacional, o titular de um di-
reito de propriedade industrial ou intelec-
tual em determinado Estado-membro de um
mercado comum pode, em circunstincias
especificas, impedir a importacgo (paralela)
de produtos legitimamente comercializa-
dos em outros Estados-membros, mediante
o exercicio das agdes legais corresponden-
tes & infragdo do direito sob a lei nacional
de que se trate, obstruindo, deste modo, a
livre circulagdo de mercadorias através das
fronteiras.*

Surgiu, pelas razdes expostas, no am-
bito da Comunidade (hoje Uniao) Euro-
péia, a necessidade de conciliar os direitos
de propriedade industrial e intelectual com
os principios da livre circulagio de merca-
dorias e da livre concorréncia.

Neste estudo, examinaremos o estgio
em que se encontra o trabalho de regula-
mentagao da complexa tematica das impor-
tagoes paralelas no Mercade Comum do
Sul-Mercosul, sobretudo diante do “Proto-
colo de Harmonizagio de Normas sobre
Propriedade Intelectual no Mercosul em
Matéria de Marcas, Indicagdes de Proce-
déncia e Denominagdes de Origem”, assi-
nado em 1995, em Assungéo, o qual seguiu
uma linha evolutiva, ao determinar expres-
samente a adogio, pelos paises-membros,
do principio da exaustdo ou esgotamento
de direitos. Sera interessante mostrar, de
um lado, as dificuldades e, de outro, de que
forma esse Protocolo contribui para supe-
ra-las, ou pelo menos, ameniza-las.

Nosso enfoque serd, claramente, de
*direito do Mercosul”, novo ramo do direi-
to que esta nascendo, filiado ao direito in-
ternacional, a ocupar um lugar semelhante

4. In Direito da Coneorréncia no Mercado Co-
mum, pp. 409 a 411,
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a0 que o direito comunitdrio ocupa na Eu-
ropa, em palavras do professor Luiz Olavo
Baptista.® O principio do esgotamento em
si € o Direito brasileiro serfio objetos de
breve analise apenas, pois pretendemos de-
dicar maior atengdo s questdes de interes-
se regional do Mercosul, particularmente
no que diz respeito as patentes, aos dese-
nhos industriais e as marcas. Com esse pro-
posito, colocamo-nos desde ja duas ques-
tdes: até que ponto os direitos de exclusi-
vidade do titular e do licenciado devem
prevalecer sobre a livre circulagdo de mer-
cadorias e, caso ndo devam, os limites aos
quais deve ser submetido o principio do es-
gotamento de direitos. Verificaremos, antes
de tentar respondé-las, as diferencas legis-
lativas e jurisprudenciais existentes na ma-
téria entre os paises integrantes do Merco-
sul, e faremos uma incursdo na experiéncia
de outros mercados comuns, sobretudo, na
da Unido Européia, cuja jurisprudéncia
criou o principio da exaustdo de direitos.

Muito pouco mencionaremos as con-
sideragdes de ordem econdmica envolvidas
no tema, cujo detalhamento ultrapassaria
os objetivos deste trabalho.®

2. Nogides prévias: conceito,
terminologia e dmbito territorial
de aplicagio do principio da exaustio

Por razdes econdmicas, politicas e
conjunturais diversas, o prego de um mes-
mo produto pode variar muito de um pais
para outro, atraindo obviamente a preferén-
cia, por parte dos comerciantes, da cotagdo
mais baixa. Ao localizarem prego mais
competitivo em determinado pais, compre-

5. Na apresentagdo da obra: Mercosul: a Es-
tratégia Legal dos Negocios, p. 12, O Mercosul, nes-
ta fase, esta funcionando como unifo aduancira, nio
como mercado comum, ainda, encontrando-se ope-
rando acordos de livre comércio com o Chile ¢ a Bo-
livia. Acordos semelhantes estio sendo negociados
com 0% paises andinos.

6. Tampouco nos deteremos sobre assuntos
como os subsidios e os aspectos de Direito Tributd-
rio e Direito Econdmico concernidos.

ende-se que optem por importar dele a
mercadoria e, em principio, nada haveria a
recriminar nesse comportamento. Contudo,
caso a importagdo afete os direitos do Li-
cenciado ou distribuidor exclusivo no pais
importador ou os do titular de um direito
de propriedade imaterial nesse mesmo mer-
cado, surge a indagagdo se tal importagdo
caracteriza-se como “paralela” e se a legis-
lagdo do pais destinatirio a sanciona civel
e/ou criminalmente.

A maioria das Nagdes ndo estabeleceu
uma definicdo legal das importagdes para-
lelas,” nem tampouco o fizeram os princi-
pais tratados internacionais sobre proprieda-
de industrial e/ou intelectual, como a Con-
vengdo da Unido de Paris, a Convengio de
Berna e o Acordo sobre os Aspectos de Pro-
priedade Intelectual Relacionados com o
Coméreio, firmado como anexo ao Acordo
que estabeleceu a Organizagio Mundial do
Comércio, negociado no mbito da Rodada
Uruguai do GATT (doravante, TRIPs).* A
conceituagio, geralmente, ¢ encontrada na
doutrina e na jurisprudéncia.

A Ligue Internationale du Droit de la
Concurrence® realizou, em 1992, um am-
plo estudo intitulado “As Importagées Pa-

7. Na Unido Européia, por exemplo, nenhum
pais as definiu em lei. No Japéo, a importagio de pro-
dutos violando uma patente de invengio, modelo de
utilidade, desenho industrial, marca ou direito auto-
ral domésticos ¢ proibida sob a lei alfandegéria. Con-
tudo, quer essa lei, quer a de marcas, proibem expres-
samenic a importagio paralela de produtos genuinos.
As importages paralelas, nesse pals, ocorrem na
maioria das vezes pelo fato de que os produtos com
marcas, patentes ou dircitos autorais sio vendidos no
mercado doméstico por um prege mais alto do que
no mercado estrangeiro. O caso Parker Pen constitui
o precedente jurisprudencial mais significativo sobre
importagio paralela no dircito japonés. CF. Kaoru
Takamatsu, “Treatment of parallel importation in Ja-
pan”, pp. 5-6 (v. trad. port:: “A importagdo paralela
no Japdo™, pp. 7-8). V. tb. Christopher Heath, From
“Parker" to “BBS" — The Treatment of Parallel im-
ports in Japan, pp. 179 ¢ ss.

8. V., a respeito do TRIPs, o capitulo 3.3 infra.

9. Liga Internacional do Direito da Concorrén-
cia, associagdo cientifica internacional, fundada em
1930.
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ralelas e a Protegdo de uma Rede de Dis-
tribuigao”."® Com base nos relatorios nacio-
nais, a Liga concluiu haver um consenso
em definir as importagdes paralelas como
sendo “aquelas efetuadas por cidaddos ou
sociedades por sua conta ou por conta de
terceiros, fora das circuitos de distribuicdo
exclusiva ou seletiva, num territorio nacio-
nal, de produtos legitimamente comerciali-
zados em outro territério, seja pelo titular
do direito de propriedade intelectual ou
outros direitos associados a fabricagdo, d
comercializagdo e/ou a identificagdo dos
produtos, seja por qualquer outra pessoa
com o consentimento ou a autorizagdo do
titular”. Mais sucintamente, trata-se da
“importacdo de produtos contratuais dis-
tribuidos por uma rede ‘oficial’, compra-
dos em uma outra rede geogrdfica”."

Observe-se que as mercadonas “para-
lelamente importadas” apresentam a carac-
teristica essencial de terem sido produzidas
de acordo com uma patente ou desenho de-
vidamente protegidos, ou de portarem mar-
ca genuina, ndo contrafeita, ou ainda, de
incorporarem direito autoral de forma lici-
ta, uma vez que foram fabricados seja pelo
proprio titular do direito de propriedade in-
dustrial ou intelectual, seja por um de seus
licenciados, muitas vezes subsididria do
primeiro, e vendidos legalmente; o proble-
ma surge por terem sido depois exportados
para um pais no qual sua venda ndo foi ori-
ginalmente autorizada.

A expressdo “importacdo paralela”, a
mais conhecida no 4mbito do Mercosul, foi
criada pela jurisprudéncia européia. Os pai-
ses anglo-saxdes adotam, ao lado da ex-

10. V. Revue Internationale de la Ligue Inter-
nationale du Droit de la Concurrence 168, mar./
1992, ¢ 169, abr./1992. O relatbrio da Liga publica-
do na Revue 168 analisa, 4s pp. 29 ¢ ss., 0 impacto
das importagbes paralelas sobre as trés categorias
identificadas de sistemas de distribuigio: distribuigio
aberta, distribuicdo exclusiva e distribui¢do seletiva.

11. Revue Internationale de la Ligue Interna-
tionale du Droit de la Concurrencel68, mar./1992,
p. 20, trad. nossa.

pressdo parailel imports, os termos gray
goods (“produtos cinzas”) e gray market
(“mercado cinza").

Enquanto as importagio paralelas s3o
o fato, a exaustdo ou esgotamento de direi-
tos é o principio juridico destinado a disci-
plind-lo, segundo o qual a exclusividade
conferida pelo direito de propriedade in-
dustrial ou intelectual pode ser exercida
pelo seu titular uma tinica vez: no primeiro
ato de comercializagio do produto a0 qual
estd associado; por essa razdo, o principio
¢é também chamado de first sale doctrine,
ou “doutrina da primeira venda”, expressio
menos usual. Uma vez colocado o produto
no comércio, o direito de propriedade in-
dustrial ou intelectual “esgotou-se”, no sen-
tido de que n&o podera mais ser invocado
pelo titular para impedir as vendas subse-
qlientes. Note-se que as importagdes para-
lelas ndo sdo o (nico campo de aplicagdo
do principio do esgotamento, criado origi-
nalmente para evitar que o titular de um di-
reito de propriedade industrial pudesse im-
pedir ou controlar qualquer meio de circu-
lagdio do produto apds a primeira venda,
mesmo os simples atos de comércio (re-
vendas posteriores) dentro de um tnico
pais, e as conseqiientes interferéncias sobre
05 Pregos.

Ao legislador do pais importador, tan-
to na esfera nacional como em conjunto
com Seus parceiros comerciais regionais,
compete estabelecer as regras de aplicagio
do principio da exaustdo: a) quanto as hi-
péteses em que operara ¢ b) quanto & sua
amplitude geogréfica.

a) A primeira tarefa consiste basica-
mente em deferminar em que circunstincias
uma importagao paralela é considerada ili-
cita, sobretudo em fungdo da inexisténcia
de consentimento do titular do direito de
propriedade industrial ou intelectual, € em
estabelecer as sangdes civeis ou criminais.

b) Quanto 4 segunda, as diversas so-
lugcdes possiveis para delimitar o escopo
geogrifico de aplicagfo do principio serdo
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abordadas a seguir. O sistema do esgota-
mento pode alcangar trés ambitos territo-
riais: a exaustio interna ou nacional opera
dentro do territério de um pais; a regional,
dentro do territério de uma zona integrada
de comércio; e a internacional prevalece
em relagdo a todos os paises do globo. A
primeira vista, a explicagio parece simples.
Mas o que significam exatamente esses trés
niveis de exaustdo de direitos? Parece-nos
util precisar o seu verdadeiro sentido e as
suas conseqiiéncias.

O esgotamento nacional € aquele ado-
tado pela legislagdio de um pais com rela-
¢d0 a todos os casos em que a primeira
venda do produto foi feita no mercado in-
terno desse mesmo pais. Logo, aplicando-
se o principio da exaustiio nacional, o titu-
lar que colocou seus produtos no pais X
nao podera impedir qualquer importagio
paralela de mercadorias que nele ingres-
sem.

O segundo nivel, o da exaustio regio-
nal, atinge os atos pos-venda quando a pri-
meira comercializacio tiver sido realizada
no territorio de qualquer pais pertencente
ao mesmo mercado unificado que o(s)
pais(es) aplicador(es) da regra. Assim, o ti-
tular que tenha vendido no pais X nédo po-
dera impedir as subsegiientes transagdes
transfronteiras intra-comunitarias, ou seja,
seu direito de exclusividade néo podera
barrar quer a movimentagdo dos produtos
dentro do pais X, quer a sua entrada nos
paises Y, Z ou outros que formem uma
unido aduaneira ou um mercado comum
com o pais X. No Mercosul, por exemplo,
os produtos importados inicialmente pela
Argentina poderdo depois circular para o
Brasil, deste para o Uruguai e, ainda, su-
cessivamente, para o Paraguai. Em outras
palavras, a conseqiiéncia da aplicagdo do
principio da exaustio regional, quando uma
norma nesse sentido venha a entrar em vi-
gor no Mercosul, sera que, se o titular co-
mercializar pela primeira vez o produto ge-
nuino em qualquer pais-membro direta-
mente ou através de um licenciado, o seu

direito de propriedade industrial ou inte-
lectual esgotar-se-4 dentro do bloce comer-
cial, de forma que nio poderi ele impedir
as vendas sucessivas dessa mercadoria den-
tro do territorio da regido. Fazendo referén-
cia ao que dissemos sobre a integragdo re-
gional no primeiro capitulo, é facil enten-
der que a inexisténcia de uma regra estabe-
lecendo a exaustdo regional impediria a li-
vre circulagio intra-comunitaria dos produ-
tos.

Somos convidados a indagar se have-
ria alguma diferenga na aplicagdo do prin-
cipio do esgotamento regional se, por exem-
plo, o produto fosse fabricado no Uruguai
e exportado para o Brasil, ou se fosse in-
dustrializado fora do Mercosul (suponha-
mos, no México), exportado para o Uru-
guai e depois para o Brasil? Fica claro que
ndo. Se o titular tiver colocado a mercado-
ria no Mercosul, seja fabricando-a num
pais-membro, seja exportando-a, a regra
serd a mesma: ele ndo mais podera exercer
o seu direito de propriedade industrial ou
intelectual para impedir a circulagio pos-
terior intra-bloco. O que determina se a
exaustdo é nacional, regional ou internacio-
nal é a referéncia feita & extensdo do mer-
cado onde o produto foi vendido primeiro.
O pais em que foi fabricado e para onde
segue depois da primeira venda ndo sio fa-
tores determinantes nesse sentido.

A conseqiiéncia da adogdo da exaus-
tdo internacional, num terceiro nivel, é
que, apds a venda da mercadoria pelo titu-
lar em qualquer pais, ndo pertencente ao
mesmo bloco regional de comércio que o
pais importador, ele ndo podera mais im-
pedir as vendas subseqiientes a qualquer
pais (ndo autorizadas por ele, como vere-
mos adiante).

Complexa ¢ a conciliagdio do primei-
ro ou do segundo niveis com o terceiro.
Depende de cada pais e de cada zona inte-
grada adotar a exaustdo internacional ou
ndo. Se determinado mercado comum, por
exemplo, resolver seguir unicamente a
exaustio regional, e ndo a internacional, a

————
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conseqiiéncia sera que dentro do territério
desse bloco, o direito do titular exaurira
apds a primeira comercializagio, ndo po-
dendo o mesmo proibir a importagio para-
lela; ja fora desse mercado comum, o di-
reito ndo se esgotard, facultando-se ao titu-
lar impedir as importagoes paralelas feitas
nos paises nio pertencentes ao bloco.

3. Regime juridico das importacoes
paralelas no Mercosul

No cone sul, as importagdes paralelas
sdo bastante freqiientes. Particularmente,
além de abastecer-se junto aos exportado-
res asiaticos, os comerciantes da regifio
conseguem Otimos pregos junto aos ataca-
distas de Miami e de Colén,'? bem como
em zonas francas, tais como Manaus.

Antes de analisar o sistema de alcan-
ce comunitario adotado no Mercosul quan-
to as importagGes paralelas, procuraremos
tragar as principais caracteristicas do Direi-
to Positivo doméstico dos quatro Estados-
membros, excusando-nos por eventuais la-
cunas da nossa exposigio relativa ao Direi-
to argentino, uruguaio e paraguaio.

3.1 Direito interno dos paises-membros"*
3.1.1 Direito brasileiro

3.1.1.1 Resumo da situacdo anterior
d nova Lei da Propriedade Industrial bra-
sileira — Antes da entrada em vigor, em
15.5.97, da Lei 9.279/96,'* conhecida como

12. Cidade panamenha, um dois mais impor-
tantes portos do mar caribenho,

13. Sobre a situagiio atual da propriedade inte-
lectual no Mercosul ¢ os tratados internacionais que
regem a matéria, contendo proficues quadros sindp-
ticos, consulte-se a monografia de Claudio Roberto
Barbosa, “A prote¢do internacional da propriedade
intelectual ¢ aspectos incidentes no Mercosul”, in
Mercosul: seus Efeitos Juridicos, Econdmicos e Po-
liticos nos Estados-membros, pp. 287-316.

14, A lei é de 14.5.96 ¢ foi publicada no DOU
cm 15.5.96. A lei anterior era a de n. 5.772, de
21.12.71. O Brasil ratificou o TRIPs através da apro-

nova Lei da Propriedade Industrial (4 gual
nos referiremos doravante como LPI), nos-
sos tribunais ja tinham julgado alguns liti-
gios em tormo de importagdes paralelas."
Em trés das quatro decises (entre as quais,
a do famoso caso “Bolla”'?) analisadas por
Luiz Henrique Oliveira do Amaral, que
com pioneirismo e mestria versa o tema no
Direito patrio, a importacdo paralela foi
considerada licita, enquanto na quarta, o
Tribunal caracterizou-a como violagdo do
direito do licenciado exclusivo. Na percep-
¢do da primeira corrente jurisprudencial, se
os produtos foram importados numa tran-
sagdo legal, para venda no Brasil, o que
ndo ¢é per se uma atividade ilicita, as im-
portagdes ndo chegam a constituir uma vio-
lagdo ou contrafagdo da marca. Ja a segun-
da linha seguiu o entendimento segundo o
qual ndo influi na questdo o fato de os bens
terem sido regularmente importados, pois
a protegdo da propriedade industrial com-
preende também os licenciados de outros
paises, embora, no caso “Sega”, que repre-
senta a segunda corrente, o importador te-
nha sido proibido de importar antes de tudo
por uma circunstincia propria do caso (a
marca tinha o distribuidor como titular)."

Segundo o autor citado, na jurispru-
déncia anterior a LPI, casos que, em prin-
cipio, deveriam ter sido considerados tipi-
cas importagdes paralelas, atrairam um en-
foque diametralmente oposto, porque a

vagio da Ata Final que incorporou os resultados da
rodada Uruguai, pelo Decreto Legislativo 30, de
15.12.94, com a subseqiiente promulgagio pelo De-
creto 1.355, de 30.12.94.

15, Ver, por exemplo, o acérdio proferido no
caso Barber-Greene, comentado por Joaquim Antd-
nio D’ Angelo de Carvalho, in RDM 6/88.

16, Acordio da 1* CC do TJISP, na AC n.
75.002-1, in RTISP 106/134.

17. In Gray Market Goods in South America:
The Status in Some Jurisdictions, palestra proferida
no Congresso da INTA-International Trademark As-
sociation, em nov./1993, pp. 3 e 4. V. também a pa-
lestra A Exaustio dos Direitos de Propriedade in-
dusirial e a fmportagae Paralela, fita de video edi-
tada pela Associagdo Paulista da Propriedade Indus-
trial-ASPI, Sdo Paulo, 25.7.96.
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parte local, além de importar os produtos,
atuou de ma-fé ao requerer o registro da
marca e pedir a caducidade do registro do
titular legitimo. Como tais atitudes se en-
quadram no conceito de concorréncia des-
leal, elas forneceram fundamento para a
condenagio.'® Em suma, como a Lei 5.772/
71 nada previa sobre as importagdes para-
lelas, para tentar combaté-las era necessa-
rio aduzir fundamentos legais relativos a
violagdo de marcas, concorréncia desleal,
ma-fé etc.

Na drea administrativa, tinhamos im-
portantes desenvolvimentos, também rela-
tados e comentados por Oliveira do Ama-
ral: o Procurador-Geral da SUFRAMA-Su-
perintendéncia da Zona Franca de Manaus,
ao analisar as importagdes paralelas de jet
skis da marca Kawasaki e de telefones ce-
lulares Motorola, decidiu, em agosto de
1994, pela rejeigdo da proibigdo das im-
portacdes, sob o fundamento de que nédo
havia contrato de licenga de uso de marca
averbado junto ao INPI-Instituto Nacional
da Propriedade Industrial. Na opinido da
SUFRAMA, anterior a entrada em vigor da
LPI, “o art. 90 do Cédigo da Propriedade
Industrial brasileiro (tratava-se da Lei
5.772/71) permite ao titular transferir (sic;
rectius: licenciar) os direitos de uso da
marca a terceiros, através das devidas for-
malidades”. Nos casos em questio, 0§ con-
tratos de licenga ndo tinham sido averba-
dos e, por conseguinte, as importagdes pa-
ralelas nao foram proibidas."”

3.1.1.2 O sistema adotado pela nova
lei — Atualmente, nas principais leis brasi-
leiras sobre propriedade intelectual (LPIL,
mencionada no item precedente, e Lei
5.988/73, Lei de Direitos Autorais) encon-
tramos dispositivos sobre a matéria somen-

18. Luiz Henrique Oliveira do Amaral, Gray
Market..., cit,, p. 8.

19. In Exhaustion of Rights and Parallel im-
ports: The Status in Brazil, palestra apresentada no
Congresso Internacional da LES-Licensing Executi-
ve Society, em Buenos Aires, 1995,

te na primeira delas, que a introduziu no
sistema legal pétrio.

Assim, no Brasil, as importagbes pa-
ralelas passaram a contar com regulamen-
tacdo legal recentemente, encontrando-se
em fase embrionéria a constituigdo de ju-
risprudéncia relativa & nova lei. Esta asse-
gurou aos titulares de patentes, desenhos
industriais e marcas a possibilidade de, em
determinadas circunstdncias, impedir ter-
ceiros de, no Brasil, colocar & venda, ven-
der ou importar produtos, ainda que genui-
nos, sem o seu consentimento, nos arts. 43,
[V (c/c art. 42), 188, 11, e 132, 111, respec-
tivamente.

A LPI considera licita a importagdo
quando realizada ou consentida pelo titu-
lar, mesmo que este ou o detentor do direi-
to de uso (licenciado) da patente, desenho
industrial ou marca no Brasil o explorem.
Segundo a nova lei, o direito do titular es-
gota-se na primeira venda (ja vimos ser
esse o sentido do principio da exaustdo), se
ele consentiu com a venda no Brasil. E per-
mitido, portanto, comprar os produtos do
titular ou de um licenciado do mesmo, e re-
vendé-los no mesmo mercado, sem neces-
sidade de consentimento do primeiro; con-
tudo, para comprar no exterior & importar
para o Brasil, & necessaria uma autoriza-
¢io expressa ou tdcita do titular. Voltare-
mos a tratar do consentimento no capitulo
3.1.1.3 infra.

Em suma, a LPI adotou o principio do
esgotamento de direitos, mas ndo de forma
geral e irrestrita, quer quanto ao contetdo
(sobretudo em fung¢do do consentimento),
quer quanto & extensdo territorial da regra
(neste particular, ja especificamos 0s trés
ambitos possiveis no capitulo 2 acima).
Com relagdo ao alcance geografico, o Bra-
sil adotou dois niveis de exaustdo: a) a in-
terna (nacional) no que concerne trés espé-
cies de direitos: patentes,” desenhos indus-

20. Quanto a estas, o Senador Femando Bezer-
ra (PMDB/RN), relator do Projeto de Lei 115/93 (ori-
ginariamente 824/91), que s¢ tomou Lei 9.279/96 ou
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triais e marcas (significando que se a pri-
meira comercializagdo tiver ocorrido no
Brasil, o direito do titular exauriu-se, mas
se ocorreu no estrangeiro, ndo) e b) a inter-
nacional, somente nos casos especificos
das patentes sob licenga compulséria, das
marcas identificativas dos produtos fabri-
cados com base em tais patentes e da im-
portagdo para exploragdo da patente, hipé-
teses com relagdio as quais a lei foi mais
generosa com os importadores paralelos,
sem ser totalmente liberal, como veremos
a seguir.

Ex vi do disposto no art. 68, § 3¢ da
LPI, a importagdo pelo licenciado detentor
de uma licenga compulsoria,?’ que a tenha
obtido em razdo da pritica de abuso de po-
der econdmico pelo titular da patente, é
permitida, desde que os produtos fabrica-
dos de acordo com a patente objeto da li-
cenga compulséria tenham sido colocados
no mercado internacional diretamente pelo

LPL, na Comissdo de Assuntos Econdmicos do Sena-
do Federal, eliminou o termo “externo”, mantendo
somente © adjctivo “intemo”, qualificativo do mer-
cado, no texto do art, 43, IV, O dispositivo que enu-
mera os crimes contra patentes de invengdo e mode-
los de utilidade referc-sc expressamente ao mercado
externo (art, 184, 1), A importagdo paralela relativa
ds patentes mereceu uma solugdo diferenciada daque-
la cnvolvendo marcas, pois ao conirdrio daqueclas,
que garantem um monopolio legal, ou scja, um mer-
cado exclusivo ao seu titular, o objetivo principal das
marcas & identificar os produtos nos quais estio apos-
tag. V. também, a este respeito, a regra mencionada
na nota 64 ¢ a nota 91,

21. A licenga compulséria ¢ a sangdo com a
qual se penaliza o titular da patente que néo tenha
iniciado sua exploragdo no prazo de trés anos apds a
concessio, excetuados os casos de forga maior ou
obsticulos legais. Até a entrada em vigor, no Brasil,
do texto da Revisdo de Estocolmo da Convengio de
Paris, em 24.8.92, pelo Decreto 635/92, a primeira
sangdo aplicada pela falta de exploragdo, antes de
submeter a patente & licenga compulséria, era a ca-
ducidade (art. 49 da Lei 5.772/71). A lei revogada,
em seu arl. 52, especificava que considerava-se uso
cfetive a exploragiio comprovada, continua ¢ regular
da invengdo em escala industrial, seja através de pro-
dugido pelo tirular da patente, seja por produgdo atra-
vés de concessdo de licengas de cxploragdo a tercei-
ros. Note-se que na LPI, nio existe dispositivo equi-
valente a tal artigo.

titular ou com o seu consentimento. Con-
tudo, o prazo para que o licenciado proce-
da a tal importagfio € limitado ao estabele-
cido no art. 74 (um ano contado a partir da
concessdo da licenga compulséria).

Conforme prescreve o art. 68, § 12,1,
a lei brasileira somente admite a explora-
¢do da patente mediante importagdo, pelo
titular ou por terceiros, em vez de fabrica-
¢do local, sob pena de ensejar licenca com-
pulsdria, na hipdtese de inviabilidade eco-
nomica de produgido no territério nacional
(p- ex., caso a mesma ndo seja suficiente
para cobrir escala industrial), ou caso o ti-
tular perpetre abuso de poder econémico
através da patente. Segundo essa regra, so-
mente a fabricagdo interna proporciona o
monopélio de mercado ao titular da paten-
te, sendo esse o atrative com o qual a poli-
tica econdmica interna pretende estimular
a industrializagdo nacional. Caso se confi-
gure a inviabilidade econdmica e o titular
opte, ao invés de produzir internamente,
por importar, 0 mesmo &, de certa forma,
penalizado pela lei, depreendendo-se do
artigo em questdo que terceiros também
poderdo importar e, freqiientemente, fa-
zem-no através de importagdes paralelas.

Somos conduzidos, na seqiiéncia, ao
§ 4¢ do art. 68 da LPI, o qual contém a tini-
ca hipdtese em que terceiro (ndo licencia-
do compulsdrio) pode realizar importagdes
paralelas de forma licita: no caso de impor-
tagdo para explorag¢do da patente. Contudo,
a condigdo de licitude, tanto nesse caso
como no da importagdo por licenciado com-
pulsério (a que se refere o § 32), &, como j&
dissemos, que a colocagfio no mercado in-
ternacional tenha sido feita seja diretamen-
te pelo titular, seja com o seu consentimen-
to. De forma indireta, portanto, o § 4¢ do
art. 68 estabelece o direito do titular da pa-
tente de impedir que terceiro, sem o seu
consentimento, importe produtos objeto de

- patente.

Com relagfio as marcas, o significado
desta regra, combinada com a ressalva con-
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tida no inc. LI do art. 132, a nosso ver, €
que a importagdo paralela ¢ licita quando a
marca estiver aposta aos produtos fabrica-
dos com base numa patente sob licenga
compulséria, desde que consentida pelo ti-
tular. Embora os §§ 32 e 42 do art. 68 nio
especifiqguem de que “mercado” se trata,
entendemos tratar-se do internacional.

Pesquisaremos, a seguir, a extensdo
dos fundamentos legais pertinentes as im-
portagdes paralelas.

Cabe ao titular invocar, para impedir
as importagdes paralelas, o direito de ex-
clusividade conferido pela concessio da
patente ou registro? A nosso ver, os funda-
mentos do direito do titular de impedir
(desde que preenchidas as condigdes legais
ja referidas) a importagéo paralela ou a
venda dos produtos paralelamente impor-
tados, contidos na LPL, sdo: a) os especifi-
cos sobre importages paralelas (art. 43 ¢/
c art, 42 para as patentes, art. 132, 111 para
as marcas e 109 para os desenhos indus-
triais); e b) aqueles relativos a violagao do
direito de propriedade e de exclusividade
de uso do titular, por auséncia do seu con-
sentimento, posto que um dos direitos de-
correntes do titulo é o de colocagdo dos
produtos no mercado em que ha um direito
de propriedade industrial vélido, pelo titu-
lar (art. 42 para as patentes, 129, 130 ¢ 131
para as marcas ¢ 109 para os desenhos in-
dustriais).

No sistema brasileiro, ndo houve tipi-
ficagdo penal, constituindo a importagdo
paralela sem consentimento do titular um
ilicito civil, tanto com relagdo as patentes
(art. 184, II), quanto aos desenhos (art.
188, 1) e s marcas (pela ndo inclusdo da
referéncia as importagdes paralelas nos
arts. 189 e 190).

E quais sdo os fundamentos do dever
indenizatério do importador paralelo, uma
vez preenchidos os requisitos de ilicitude?
Os direitos lesados e os prejuizos materiais
decorrentes sdo, de um lado, os do titular
e, de outro, os do licenciado ou distribui-

dor exclusivo (aos quais o primeiro garan-
te certa protegdo através da determinagdo
de um territério privativo). Configurando-
se a ilicitude, é de invocar-se o principio
geral contido no art. 159 do Cédigo Civil
em ambos 0s casos, mas incidem, tambem,
regras especificas: aquelas contidas nos
arts. 208 a 210 da LPI, sobre indenizagdo.
Note-se também que, ao comerciante, dada
a finalidade lucrativa de sua atividade, com
mais razio ainda aplica-se a regra de ndo
poder escusar-se de cumprir a lei, alegan-
do ndo conhecé-la (art. 3¢ da LICC).

No que concerne o segundo vértice, 0
do distribuidor face ao titular, dependendo
das circunstincias, o licenciado ou distri-
buidor exclusivo pode reivindicar do licen-
ciador indenizagdo por perdas e danos, ale-
gando que a “exportagdo paralela” consti-
tuiu infrago contratual (quebra da cldusu-
la de exclusividade), demonstrando que so-
freu prejuizos em razdo da concorréncia
praticada pelo importador paralelo (ex.:
perdas e danos e lucros cessantes causados
pelas demissdes de empregados, investi-
mentos para estruturar uma inddstria local,
publicidade em torno do produto, prejuizos
causados 4 reputagiio da marca em razio da
qualidade inferior etc.). No entanto, se¢ a
importagdo paralela se tiver consumado
sem o conhecimento do titular, ou em de-
satendimento as instrugdes deste, o licen-
ciado ou distribuidor exclusivo ndo podera
reivindicar indenizagdo daquele, nio ca-
bendo falar-se em responsabilidade objeti-
va do licenciador, na auséncia de previsdo
legal nesse sentido. Se este (ltimo néo ti-
ver vendido diretamente ao importador pa-
ralelo, e se tiver tomado medidas razoavel-
mente adequadas no sentido de impedir
que os produtos cheguem ao pais do licen-
ciado através de importagdes paralelas, ndo
responderéd por perdas e danos face ao li-
cenciado, No Ambito comunitdrio, o licen-
ciador poderia ainda alegar ndo ser res-
ponsabilizado, por caber-lhe obedecer aos
principios de intéresse pliblico, tais como
o da livre circulago de mercadorias no ter-
ritério integrado e o da livre concorréncia.
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Ainda com relagdo aos fundamentos
legais invocados em matéria de importa-
¢Oes paralelas, alguns aspectos concorren-
ciais € de Direito do Consumidor estdo
profundamente correlacionados com este
tema. Mesmo sob a vigéncia da LPI, conti-
nua existindo o direito dos titulares de, em
determinadas condigdes, impedir as impor-
tagdes paralelas pelo que, dada a inclusdo
de normas especificas na lei, passariamos
a chamar de “efeitos colaterais” de tais im-
portagdes, a seguir versados.

Considerando que os importadores
paralelos concorrem seja com os titulares,
seja com os seus licenciados ou distribui-
dores, estando presente, portanto, a relagdo
concorrencial, é de se questionar se as im-
portagdes paralelas constituem modalidade
de ato de concorréncia desleal stricto sen-
su. Com os importadores paralelos, os li-
cenciados, distribuidores e franqueados
competem em condigdes de desigualdade,
por razoes conjunturais econdmicas, de
carga tributana, politica cambiaria, rela-
¢Oes trabalhistas e previdenciarias etc,, po-
dendo as importagdes paralelas, em alguns
casos, caracterizar ato de desvio de clien-
tela, presente o elemento fraude. Contudo,
o fundamento da ilicitude da importagio
paralela pura e simples ¢ aquele ja mencio-
nado acima: a violagio do direito de exclu-
sividade do titular.

Por outro lado, sendo indubitdvel que
os consumidores sdo os destinatarios finais
das importagdes, alguns danos aos mes-
mos, decorrentes de atos contririos ds nor-
mas de satide e higiene (falta de registro do
produto, desrespeito as medidas sanitdrias
etc.), da omissdo de informagdes sobre o
produto no idioma local ou, ainda, da au-
séncia de uma rede de assisténcia técnica
etc.,”? geram a possibilidade de invocar as

22. No nosso artigo “A prote¢do ao consumi-
dor como instrumento-de aperfeigoamento da integra-
¢do econdmica no Mercosul = Com especial relevo
para seu relacionamento com o direito das marcas ¢
da concorréncia desleal”, pp. 112-126, analisamos os

normas pertinentes. A teor do que dispde o
art. 12 da Lei 8.078/90 (Codigo Brasileiro
de Defesa do Consumidor), o importador
responde tanto quanto o fabricante, inde-
pendentemente da existéncia de culpa, pela
reparacdo dos danos causados aos consu-
midores por defeitos dos produtos ou insu-
ficiéncia de informacdo sobre a utilizacdo
e riscos. O comerciante ¢ igualmente res-
ponsével, entre outras hipdteses, quando os
dois primeiros ndo puderem ser identifica-
dos (art. 13, I).

Ha situagdes de dificil solugdo, como
por exemplo, saber se o licenciado local
tem alguma responsabilidade face aos con-
sumidores e se pode recusar-se a prestar
assisténcia técnica com relagdo aos produ-
tos importados paralelamente por terceiro.
Com base nas regras do CDC acima men-
cionadas e nos principios da responsabili-
dade civi), considerando que o licenciado
local ndo fabricou, importou nem vendeu a
mercadoria trazida ao pais por um impor-
tador paralelo, entendemos ndo caber ao
primeiro, mas sim ao segundo e ao fabri-
cante estrangeiro, a responsabilidade pelos
defeitos dos produtos em questdo. Pelo

conflitos e correlagdes existentes entre o aprofunda-
mento do processo integrativo no Mercosul ¢ a regu-
lamentagiio da tutcla do consumidor, tais como: as
novas oporfunidades de negécios ¢ a dindmica de for-
magdo de novas empresas e joint-ventures resultam
no renivelamento dos padroes de qualidade ¢ segu-
ranga dos produtos; a diversidade normativa pede di-
ficultar a livre circulaglio; as difercntes culturas de
consumo ¢ de exigéncia dos consumidores nos qua-
tro Estados-membros tém reflexes sobre as importa-
gles. Por outro lado, informamos o estigio atual da
legislagiio interna dos paises membros do Mercosul
sobre a protegdo ao consumidor, denotando desnivel
entre os regimes legais: no Brasil, vigora a Lei 8.078,
de 11.3.91 (CDC); na Argentina, a Lei 2.420/93, Lei
de Defesa do Consumidor; o Uruguai ndo tem lei es-
pecifica, mas ha certo amparo aos consumidores na
legislagio sobre concorréncia desleal; finalmente, no
Paraguai, existe previsdo constitucional ¢ um projeto
de lei. A protegio do consumidor é uma das priori-
dades do Conselho do Mercosul em matéria de har-
monizagdo legislativa. O programa “MERCOSUL
2000" prevé um “Regulamento Comum de Defesa do

Consumidor”.
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mesmo raciocinio, opinamos que o licencia-
do brasileiro pode recusar-se a prestar a
aludida assisténcia técnica.

Em casos de importagdes paralelas,
por vezes sio invocaveis também ilicitos
de ordem tributaria (contrabando, subfatu-
ramento etc.), ou atos predatorios da con-
corréncia, como dumping.

3.1.1.3 O significado do consentimen-
to, elemento regulador do principio da
exaustdo — Como vimos, no sistema brasi-
leiro, a condigfo essencial para a caracte-
rizagdo da ilicitude da importagéo paralela
& a auséncia de consentimento da venda
dos produtos no Brasil por parte do titular
da patente, desenho industrial ou marca. O
consentimento ja estava presente na fase de
criagdo do principio da exaustdo pela juris-
prudéncia européia (v. capitulo 4.1.1).%

O significado da expresséo “‘consenti-
mento” é rico em efeitos legais. Originéria,
etimologicamente, do latim consentire, ela
tem a acepcdo de permitir, admitir, concor-
dar com. estar de acordo, anuir. Elemento
prévio é o conhecimento: quem consente
deve estar ciente do ato que esta sendo ou
sera praticado, ou pelo menos, da possibi-
lidade de que venha a ser realizado. Obvia-
mente, s6 ha falar-se em “consentimento”
com relagéo a um ato praticado por ou-
trem, ndo quanto a um ato praticado por si
mesmo. Exemplificando esta ponderagdo
com uma hipotese que tenha o Mercosul
como cenario, caso a primeira venda dos
produtos fabricados no Brasil pela propria
titular do direito de propriedade industrial,
empresa brasileira, ou pela subsidiaria lo-
cal de uma empresa estrangeira titular, seja
feita a Argentina, mediante exportagdo, pa-
rece evidente que o titular consentiu com
essa exportaglo, ja que foi feita por ele
proprio ou por sua controlada,

As questdes que surgem sio muito de-
licadas. Haveria consentimento ticito, pelo

93. Sobre o consentimento nas licengas com-
pulsorias relativas a patentes na Unido Européia, v.
nota 62 infia.

simples fato de que o titular sabia que ven-
deu o produto a alguém que iria revendé-
lo? O fato de o produto ter sido colocado
no mercado pela primeira vez por uma li-
cenciada do titular significa que este con-
sentiu, j& que a licenciada esta com ele rela-
cionada, sobretudo se for uma subsididria?

Cabe-nos esclarecer, inicialmente, que
hé duas espécies de consentimento:™ o ex-
presso (que pode ser escrito ou verbal), e 0
tdeito. O primeiro tipo, consistindo numa
manifestagdo volitiva inequivoca, concor-
dante com a prética de determinado ato
(ex.: conceder uma autorizagdo ou, simples-
mente, emitir aprovagdo), dispensa maiores
comentarios. Missdo hermenéutica dificil,
de incumbéncia dos nossos tribunais, serd
delimitar a abrangéncia da autorizagio ta-
cita. Quando hé mais de um elo entre o ti-
tular e o revendedor ou importador, sua de-
finigdo fica ainda mais dificil. O consenti-
mento técito é presumido em razéo de atos
ou fatos que demonstram uma vontade no
sentido de aquiescer. Assim, € revelado pe-
las circunsténcias, pela evidéncia decorren-
te dos fatos. O consentimento tacito por
omissao, subespécie, da-se quando alguém,

24, Com pertinéncia ao agente emissar do con-
sentimento, observando que 0§ atos mercantis sdo rea-
lizados por intermédio de pessoas fisicas investidas
no poder de agir em nome do dominus negotii, anali-
samos, no nosso artigo *A representagio na conclu-
siio dos contratos mercantis”, pp. 16-30, diversos as-
pectos concementes a0 grau de poderes representati-
vos que podem assumir, na expressio do consenti-
mento, representantes como o8 sdcios-gerentes das
sociedades por quotas e os diretores das sociedades
ananimas (considerados representantes orgénicos); os
prepostos comerciais; o mandatirio ad negotia etc.
Quanto 20 representante aparenic, notamos que, no
terreno dos atos mercantis, a aplicagdo da teoria da
aparéneia justifica-se tanto mais que, nele, o elemen-
1o formal ¢ dos menos cxigentes. Como ponderagio
geral sobre as declaragbes volitivas emitidas nos atos
de coméreio, concluimos que, em fungdo dos princi-
pios da representagiio e da responsabilidade civil, os
riscos ndo apenas econdmicos, mas sobretudo juridi-
cos, da operagio mercantil, ainda que executada por
intermedidrio, competem em regra ao dominus nego-
tii, cabendo ao Tepresentanie apenas uma obrigagio
de meios.

T S T P ——
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sabendo que determinado ato seria pratica-
do, a ele niio se opde (segundo o provérbio
popular “quem cala consente”).

Quando a empresa titular possui uma
licenciada, somos levados a perquirir, como
apontado no inicio deste capitulo, se o sim-
ples fato de a primeira ter concedido uma
licen¢a voluntiria para fabricagio em pais
estrangeiro significa ter ela consentido com
a importagdo paralela. Respondemos nega-
tivamente a essa indagacdo, se, pelo me-
nos, o territério da licenga é delimitado, e
com mais razao ainda se, cumulativamen-
te, a licenga outorga exclusividade (geral-
mente, ambas as condicdes sdo simultineas),
por trés razoes: ¥

a) em primeiro lugar, parece-nos con-
traditorio que o titular conceda, com limi-
tagdo territorial, uma licenca ou contrato de
distribuigdo, vindo depois a “consentir”
que os produtos sob licenca saiam desse
mesmo territorio, sendo exportados para
outro, diverso daquele ao qual se destina-
vam. Se o titular quisesse consentir com re-
des paralelas, ndo teria demarcado o terri-
tério nem concedido exclusividade, o que
seria incongruente, inconsistente, ilogico.
Interpretamos O consentimento como a au-
torizagao ou concordancia com a entrada
do produto no mercado interno (ou seja,
com a chegada da mercadonia ao Brasil),
ndo com o seu ingresso em gualquer pais;

b) como segundo argumento, corola-
rio do primeiro, assinalamos que o titular
estaria praticando uma “roleta russa” ao
permitir que seus licenciados se tornem
seus proprios concorrentes nos mercados
em que opera diretamente, ou concorrentes
de seu licenciado local, de forma que o ti-
tular acabaria vendende menos no merca-
do importador, no primeiro caso, ou rece-
bendo menos royairies do licenciado espe-
cifico, no segundo;

c¢) por fim, defendemos que, no caso
das marcas, se o simples fato de conceder
uma licenga equivalesse a um consenti-
mento, teria sido suficiente para o legisla-

dor usar as expressdes “direta ou indireta-
mente”, au “por si ou por outrem” (cf. art.
132, 111 da LPI), sem necessidade de acres-
centar a expressdo “com o seu consenti-
mento”.

Em resumo, na nossa opinifio, o con-
sentimento é dado para as vendas dentro do
territorio do pais importador; em outras pa-
lavras, o consentimento é a concordéncia
com as vendas no mercado em que estdo
sendo feitas as importagdes paralelas. Para
comercializar nele, ndo podemos simples-
mente “supor” que, em raziio da existéncia
de licenciados, o titular tenha dado o seu
consentimento, a ndo ser que €ssa concor-
dincia esteja expressa (no contrato de li-
cenga, por exemplo). E evidente que o titu-
lar consente que seus licenciados fabri-
quem e vendam os produtos associados ao
direito de propriedade industrial no territ6-
rio que lhes foi demarcado contratualmen-
te, o que nio significa, a nosso ver, que ele
tenha consentido com a exportagdo para
fora desse mesmo territorio, ou com a im-
portagdo de fontes externas ao mesmo. O
consentimento ndo decorre da circunstén-
cia de que os produtos tenham sido colo-
cados no mercado através de um licencia-
do ou distribuidor autorizado estrangeiro.
A nosso ver, tal interpretagfo seria erronea;
o consentimento (quer técito, quer expres-
so) ndo pode ser presumido pelo simples
fato de que os produtos se originaram de
um licenciado ou distribuidor do titular no
estrangeiro.

Recapitulando, o raciocinio exposto
partiu da seguinte indagacio: se o titular
ndo tiver inserido no contrato de licenga,
de forma expressa, que desautoriza as ven-
das para fora do territorio objeto do mes-
mo, teria ele dado o seu consentimento té-
cito com tais vendas? Em outras palavras,
equivaleria tal omissdo a um consentimen-
to tacito? Claro que o ideal seria, para o ti-
tular, pactuar expressa e claramente a sua
ndo autorizagdo das importagGes paralelas,
mas se ele deixou de fazé-lo, entendemos
que a delimitagéo territorial e a concessdo
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de exclusividade ao licenciado ou distri-
buidor produzem os mesmos efeitos que
uma proibi¢do contratual tdcita, ndo a uma
autorizagiio tacita, das atividades do licen-
ciado ou distribuidor que resultem em im-
portagdes paralelas. Somente se o titular
nio concedeu contratualmente qualquer
protecio territorial (ndo reservou territorial-
mente os seus direitos ou os de outros li-
cenciados), ou se ndo concedeu exclusivi-
dade, ou ainda, se ndo tomou qualquer pro-
vidéncia no sentido de proibir ao seu licen-
ciado em pais estrangeiro a exportagdo
(restrigbes como essa sujeitam-se ds nor-
mas de livre concorréncia, como mencio-
namos no capitulo 6.2 infra), ou de fazer
constar dos produtos fabricados pelo licen-
ciado estrangeiro a proibigo de venda nos
demais territorios em geral ou em territo-
rio especificado, nem de fiscalizar tais ati-
vidades do licenciado, poderemos falar em
“consentimento ticito”.

Com mais razdo ainda, se o proprio
importador paralelo foi informado, pelo ti-
tular, da exclusividade da licenca ou distri-
buigio, pode este proibir as importagdes
paralelas. O énus da prova do conhecimen-
to (seja pelos licenciados, seja pelos im-
portadores) pertence ao titular, autor da
acdo judicial relativa as importagdes para-
lelas. Recordemos que o art. 140, caput da
LPI estabelece que o contrato de licenca
serd averbado no INPI para que produza
efeitos com relagdo a terceiros, entre estes,
o conhecimento dos mesmos, mas, se 0
contrato de licenca for celebrado com um
fabricante estrangeiro, as partes nao o aver-
bardo no INPI brasileiro, de forma que
suas clausulas ndo serfio necessariamente
conhecidas pelo importador local. O im-
portador paralelo de boa-fé deve ser pou-
pado, sempre que possivel, sendo sua po-
sigAo semelhante a do evicto.

Pelos motivos expostos, somente em
circunstincias muito especificas deve-se
admitir a éxisténcia de um consentimento
tacito por parte do titular. Se este ou seu li-
cenciado vendeu os produtos no territério

delimitado no contrato de licenga, o seu di-
reito exaure; se os venderam fora do terri-
tdrio licenciado, niio se esgota. A titulo de
exemplo, caso o titular tenha vendido seus
produtos a um comerciante cuja intengao
de exporta-los ao Brasil —no qual o primei-
ro ndo possui licenciado ou distribuidor
exclusivo — era de seu conhecimento ne-
cessario ou presumido, diante das circuns-
tdncias, estaremos diante de um caso de
consentimento ticito da exportagdo. A ven-
da, pelo titular, de um lote diretamente a
um lojista brasileiro demonstra o seu con-
sentimento expresso. Ja a comercializa¢do,
pelo titular, de um lote a um lojista estran-
geiro, para venda direta por este aos con-
sumidores finais, ndo destinada, portanto,
A revenda pelo lojista a comerciantes de
outros paises, desqualifica a participa¢do
volitiva do titular, isto é, ndo produz o efei-
to de indicar que 0 mesmo tenha concorda-
do com (ou consentido) a subseqiiente ex-
portagio.

Por outro lado, o consentimento do ti-
tular ndo pode ser depreendido do fato de
nfio ter anteriormente acionado judicial-
mente os importadores paralelos.

Concluindo, o consentimento, a nos-
so ver, significa que o titular autorizou, de
forma expressa ou razoavelmente deduzi-
da das circunstincias, a exportagio “para-
lela” ao Brasil. Em outras palavras, s6 pode
ser concluido que o titular “consentiu” com
a importagdo paralela se circunsténcias re-
levantes conduzirem & presungdo de que
autorizou a comercializacéio dos produtos
no Brasil.

A Comiss3io Européia ja entendeu (e
aparentemente persiste nessa interpretagdo)
que a simples concessdo de uma licenga de
patente em qualquer pais da Unido Euro-
péia equivale a uma exaustdo de todos o0s
direitos patentérios correspondentes em
qualquer local da Uniao Européia, sobre o0s
produtos licenciados.” Mas, na verdade,

25. Jeremy Brown, “Parallel imports, exhaus-
tion of rights in EU", in Les Nouvelles, p. 52.
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segundo Jeremy Brown, na Unido Euro-
péia esta questio esti em aberto.”®

Por ultimo, acrescentamos que o con-
sentimento, na nossa opinido, deve ser in-
terpretado da mesma forma quer se trate de
exaustdo nacional, regional ou internacio-
nal#’

3.1.1.4 Direito Processual brasileiro
— Como vimos, na LPI brasileira, a impor-
tagdo paralela ndo consentida configura,
nas circunstincias ja descritas, um ilicito
civil, ndo penal. Os remédios processuais
de que dispde o titular para agir em juizo
no sentido de impedir a importagio, a co-
locagdo a venda, a manutengo em depdsi-
to efou a propria venda, sdo, portanto, ci-
veis: as agdes cautelares genéricas regula-
mentadas pelo Cédigo de Processo Civil,*®
o pedido de liminar sui generis previsto no
art. 209 § 19, da LPI, requerido na propria
acdo principal, e as agdes civeis ordinarias
com pedido cominatério e/ou indenizatorio
(quanto a este, aplicam-se o art. 159 do CC
e os arts. 208 a 210 da LPL, como ja vi-
mos). A prescri¢do é de cinco anos para a
a¢do reparatoria do dano (art. 225 da LPI)
€ a comum ou vintendria para fazer cessar
a pratica do ilicito.

A apreensdo alfandegéria prevista no
art. 198 da LPI nfo € cabivel, eis que este
claramente visa reprimir o ingresso dos
produtos “assinalados com marcas falsifi-
cadas, alteradas ou imitadas ou que apre-
sentem falsa indicagéo de procedéncia™.

Segundo a LPI, a legitimidade ativa é
do titular da patente, desenho industrial ou

26. Idem, p. 50.

27. Quanto ao consentimento no Protocolo de
Harmonizagdo de Marcas do Mercosul, v. capitulo
3.2 infra.

28, V. art. 798 do Codigoe de Processo Civil
brasileiro, segundo o qual além dos procedimentos
cautelares especificos nele regulados, o juiz poderd
determinar as medidas provisorias que julgar adequa-
das, quando houver fundado receio de que uma par-
te, antes do julgamento da lide, cause ao dircito da
outra lesfo grave ¢ de dificil reparagio.

marca® (cujo direito de exclusividade de-
corre da lei), podendo o licenciado ser seu
litisconsorte (por exclusividade de origem
contratual, ou mesmo aquele sem direito de
exclusividade). Isoladamente, o licenciado
ndo pode agir, exceto se previsto contra-
tualmente, ou com a autorizagdo expressa
do titular, posterior a concessdo da licen-
¢a. Ndo obstante, sendo o contrato de li-
cenga omisso a respeito da possibilidade
de o licenciado agir isoladamente, pode-se
sustentar sua legitimidade ativa individual
com base no entendimento de que, como o
locatario de um bem, tem o direito de de-
fender a sua posse. O distribuidor, exclusi-
vo ou ndo, pode agir na qualidade de assis-
tente do titular, dado o seu interesse juridi-
€O na causa.

Legitimados passivamente sdo o im-
pertador e os comerciantes que vendam,
coloquem 3 venda ou tenham em depdsito
os produtos objeto de importagio paralela
(arts. 42, 109 e 132, 11 da LPI).

3.1.2 Direito argentino®

Na Argentina, encontram-se em vigor
o Decreto 260/96, que aprovou o texto or-
ganizado da Lei de Patentes de Invengdo e
Modelos de Utilidade 24.481/95, com as
corregdes da Lei 24.572/95, a Lei sobre as
Marcas e Indicagdes de Origem 22.362, de
26.12.80, e o Decreto 558/81, que a regula-
menta e, ainda, quanto aos modelos e dese-
nhos industriais, a Lei 16.478 (Decreto-lei
6.673/63). O pais incorporou o0 TRIPs pela
Lei 24.425/95, publicada em 5.1.95, que ra-
tificou o Ato Final da Rodada Uruguai.

Segundo o Decreto 260/96, o titular
de uma patente argentina tem o direito de

29. Os arts. 42, 109 ¢ 132, 11l da LPI, respecti-
vamente, conferem ao titular a possibilidade de im-
pedir as importagdes paralclas.

30. Com relagiio ao direito argentino, uruguaio
¢ paraguaio, as eventuais falhas devem ser atribuidas
unicamente & autora do presente artigo. Nosso reco-
nhecimento 4 dra. Iris Quadrios, pelos dados forneci-
dos sobre a legislagio vigente na Argentina,
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impedir que terceiros, sem o seu consenti-
mento, fabriquem, usem, oferecam a ven-
da ou importem o produto objeto da paten-
te, desde que o mesmo ndo tenha sido co-
locado licitamente no comércio de qual-
quer pais. Considera-se licita a colocagio
dos produtos no comércio quando o licen-
ciado abone que foi feita pelo titular da pa-
tente no pais de aquisicio ou por um ter-
ceiro autorizado a comercializé-los. Pela
legislagiio patentdria argentina, a patente
pode ser explorada por fabricagio local ou
porimportagio.

Os tribunais argentinos ja julgaram
uma série de casos sobre importagGes pa-
ralelas.” A jurisprudéncia, reiteradamente,
tem considerado licita a importagdo para-
lela, sobretudo em razio do carater genui-
no do produto.

3.1.3 Direito uruguaio®

No Uruguai, vigoram, quanto as paten-
tes de invengdo, a Lei 10.089, de 12.12.41;
quanto as marcas, a Lei 9.956, de 4.10.40%
e, quanto as patentes de modelos de utili-
dade e modelos ou desenhos industriais, a
Lei 14.549, de 29.7.76. Foi aprovada, em
1993, nova legislagdo destinada a impedir
ou, a0 menos, a desencorajar as violagdes
as marcas, pelo Decreto 51/93 € pelo Ato
16.320.* Por outro lado, através da Lei
16.671, o Uruguai ratificou os acordos do
GATT, fazendo com que as disposigdes do
TRIPs entrassem em vigor em 1.1.95 no
pais. As importagdes paralelas ndo encon-
tram mengéo nas leis de patentes, marcas e
direitos autorais vigentes, ndo podendo ser

31. V. Luiz Henrique Oliveira do Amaral, Gray
Marker..., cil., p. 5.

32. A autora expressa o seu agradecimento ao
dr. Gonzalo Ferndndez Secco pelas informagdes ¢
textos legais fomecidos, utilizados nesta palestra.

33. V. Juan A. Pittaluga, “Normas marcarias
uruguayas y su aplicacion al Mercosur”, in Revisia
da ABPI 8/29-31.

34. Ver nossas informagdes na coluna “Infor-
me da propriedade intelectual no mundo”, in Revista
da ABPI 15/49,

impedidas. E aplicado o principio do esgo-
tamento do direito do titular por uma regra
jurisprudencial.

O Projeto de Lei de Marcas atualmen-
te em trémite criard a possibilidade de aver-
bar os contratos de representagio e condu-
zird, provavelmente, 4 adogdo do principio
da exaustdo de direitos no plano legislati-
vo, pelo menos quanto as marcas.

3.1.4 Direito paraguaio™

No Paraguai, as patentes sdo regidas
pela Lei 773/25; as marcas pela Lei 751/
79, que entrou em vigor em outubro de
1979, modificada parcialmente pela Lei
1.258/87 em outubro de 1987 e alterada
novamente em 1995; e os desenhos e mo-
delos industriais pela Lei 868/81. Os mo-
delos de utilidade ndo foram incluidos na
legislagdo.” O pais implementou recente-
mente uma campanha para melhorar o ni-
vel de protecdo dos direitos de proprieda-
de intelectual e evitar contrafagio e outros
atos de pirataria.’’ Pela Lei 444, que entrou
em vigor em 10.11.94, o pais ratificou os
acordos do GATT, incluindo o TRIPs. As
leis- paraguaias nada dispdem acerca da
exaustdo de direitos.

Através da Lei 912, de 1.8.96, o Pa-
raguai foi o primeiro pais a aprovar o Pro-
tocolo de Harmonizagcdo em Matéria de
Marcas do Mercosul, ao qual ja nos referi-
mos no capitulo introdutdrio, e que serd
objeto da proxima segdo,

Houve julgados (casos Toyota, Phi-
lips) em que se concedeu apreensdo alfan-

35. O dr. Wilfrido Fernandez Ir. tem o reconhe-
cimento da autora pelo gentil fomecimento das in-
formagdes a respeito do direito paraguaio. Como
material de consulta sobre o dircito marcério na Amé-
rica Latina, v. o artigo do mesmo, “Recent trademark
developments: Central and South America™, in [NTA-
Intermational Trademark Association, pp. 67-100.

36. V. Elba Britez de Ortiz, Propiedad Indus-
trial — Paraguay. A autora ndo aborda a exaustdo,
mas expde as principais regras sobre propriedade in-
dustrial no Paraguai ¢ apresenta sugestdes sobre
como harmonizar as leis no Mercosul.

37. V. Hugo Berkemeyer T., in INTA BULLE-
TIN, 15.9.97.



MERCOSUL 169

degaria de produtos objeto de importagio
paralela mas, no mérito, a Suprema Corte
paraguaia considerou a importagéo licita,
concluindo que s6 caberia agdo entre o li-
cenciado e o titular, por infragdo contratual.
Atualmente, a jurisprudéncia admite me-
didas cautelares, ndo com fundamento nos
aspectos atinentes as importagdes parale-
las, mas com base nas normas de protegio
contra a concorréncia desleal (no caso
L'Oréal, por exemplo), contidas na Lei de
Marcas e na Lei do Comerciante, ou por
desobediéncia as normas sanitarias, visan-
do a defesa do consumidor, mas td0-so-
mente na esfera civil (0 ato somente pode-
ria ser tipificado como crime de concorrén-
cia desleal se houvesse falsificacdo).

O Projeto de Lei de Marcas em trdmi-
te na Cimara dos Deputados introduz o

principio do esgotamento em dois artigos,

de forma bastante ampla, Segundo o proje-
to, em determinadas circunstincias as im-
portagdes paralelas serdo consideradas ili-
cito civil e ensejardo as agdes cautelares
previstas no CC. O Projeto de Lei de Pa-
tentes também adota a regra da exaustdo.

3.2 Direito comunitario:
o Protocolo de Harmonizagdo
de Marcas no Mercosul

Enxergou bem Mauricio C. de Almei-
da Prado que as normas sobre protegio da
propriedade industrial enquadram-se na-
quelas que precisam ser profundamente
harmonizadas, porém ndo uniformizadas,
pois as experiéncias anteriores demonstra-
ram a frustragdo deste mecanismo na prati-
ca. A harmonizagfo consiste na admissdo
de regras diferenciadas, mas que produzam
a uniformizagéo dos efeitos, vale dizer, que
resultem em direitos e garantias iguais,
passando a existir um regime unico no dm-
bito do Mercosul.*® O legislador brasileiro

38. “A implementagio do Mercosul ¢ a proprie-
dade industrial”, in Mercosul — A Estratégia Legal
dos Negdcios, p. 115.

demonstrou seu desejo de contribuir com
o processo de harmonizagéo dessa matéria
no ambito regional, ao determinar, no art.
242 da LPI, que o Executivo submeterd ao
Congresso projeto de lei destinado a pro-
mover, sempre que necessario, a harmoni-
zagio da nova lei com a politica sobre pro-
priedade industrial adotada pelos demais
paises do Mercosul.

O Subgrupo 7, um dos grupos de tra-
balho especializados criados pelo Grupo
Mercado Comum, conforme o anexo V do
Tratado de Assungdo e a competéncia que
lhe atribui o art. 14, V do Protocolo de
Quro Preto, tem como area de atuagdo a
politica industrial e tecnologica (harmoni-
zacéo das politicas de promogdo, qualida-
de e produtividade e politicas para as micro,
pequenas e médias empresas). Em 1992, foi
constituida, por iniciativa brasileira, uma
comissdo ad hoc sobre propriedade indus-
trial,” dentro do subgrupo em questdo,
com agenda propria. O primeiro grande
tema sobre o qual essa comissdo se debru-
cou foi o das marcas, e entre os dezesseis
pontos a respeito dos quais elaborou uma
andlise comparativa, encontrava-se a im-
portagdo paralela.

Como fruto desse trabalho, em 5.8.95,
os quatro Estados-membros assinaram o
Protocolo de Harmonizacdo de Normas
sobre Propriedade Intelectual no Mercosul
em Matéria de Marcas, Indicacdes de Pro-
cedéncia e Denominagées de Origem, tra-
tado aprovado pela Decisio 8/95 do GMC,
por ocasiio da XVIII Reunido do Grupo
Mercado Comum, realizada em Assung¢ao.
Segundo o art, 26 do Protocolo, 0 mesmo
¢ parte integrante do Tratado de Assun-
¢30.%“ Paraguai é o depositério dos instru-

39, Para um histérico das diversas reunides so-
bre a matéria realizadas no dmbito do Mercosul ¢,
particularmente, sobre a Comissdo de Propriedade
Industrial (cuja criagdo foi decidida pela Resolugio
Mercosul/GMC 25/92), v. Marta M. Laudares de Al-
meida, “Propriedade intelectual no Mercosul™, in Re-
vista da ABPI 8, pp. 76 e ss.

40. O Tratado de Assungdo foi assinado em
26.3.91, tendo como complemento o Protocolo de
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mentos de ratificagdo. Até 0 més em curso
(setembro de 1997), o Protocolo somente
foi ratificado pelo Paraguai, pela Lei 912,
de 1.8.96, como ja mencionado.

Segundo o Protocolo, as regras e prin-
cipios que sirvam para orientar a acdo ad-
ministrativa, legislativa e judicial dos Es-
tados-partes no reconhecimento e na apli-
cagdo dos direitos em matéria de marcas
devem estar conformes com os tratados
multilaterais, particularmente a Convengéo
de Paris para a Protegdo de Propriedade
Industrial (Ata de Estocolmo de 1967) e o
TRIPs.*

Tendo por finalidade “reduzir as dis-
tor¢des e os obsticulos ao comércio € 4 cir-
culagao de bens e servigos” no territorio do
Mercosul (segundo o predmbulo e o art.
23), o Protocolo propde-se reunir forga su-
ficiente para cobrir dois vértices: proteger
os direitos dos titulares mas, a0 mesmo
tempo, garantir que o exercicio dos mes-
mos nfo represente em si mesmo uma bar-
reira ao coméreio legitimo.* Caracteristica
notavel é que o Protocolo, ao invés de ar-
vorar-se em ‘“‘lei-tipo™ ou “lei-uniforme”,
estabelece regras de protegdo minima, po-
dendo o pais aderente que assim desejar
concedé-la maior (art. 19), em sistema si-
milar ao do TRIPs.

Primeiro tratado assinado no dmbito
do Mercosul em matéria de propriedade in-
dustrial,” o Protocolo tem por objeto a
protegdo das marcas, indicagdes de proce-
déncia (nomes geograficos de paises, cida-
des, regides etc., conhecidos como centros
de produgdo de determinado produto ou

Quro Preto, de 17.12.94, aprovado pelo Decreto
1.901, publicado no DOU de 10.5.96.

41. Ao qual ji nos referimos no capitulo 3.1.2
supra, melhor comentado no capitulo 3.3 infra.

42. Ver Protocolo, predmbulo. Este ltimo ob-
jetivo passou a integrar as metas do sistema particu-
larmente em funglo dos processos de regionalizagdo
¢ de globalizagio.

43. Ha também o Acordo de Cooperagio Téc-
nica entre os Escritérios de Propriedade Industrial
dos Estados-membros do Mercosul, convénio quadri-
partite, assinado pelos quatro Escritorios em 2.4.97.

servigo) e denominagdes de origem (nomes
como os anteriores, que além da localida-
de, indiquem determinada qualidade que
lhes seja caracteristica).

Uma das principais inovagdes conti-
das no Protocolo € a regulamentagdo das
importagdes paralelas, ainda que apenas no
plano das marcas, através do art. 13, assen-
tando o principio da exaustio regional dos
direitos como segue: “o registro de marca
ndo poderd impedir a livre circulagéo dos
produtos marcados, introduzidos legitima-
mente no comércio pelo titular ou com a
autorizagdo do mesmo. Os Estados-partes
comprometem-se a prever em suas legisla-
¢Oes medidas que estabelegam a exaustéio
do direito conferido pelo registro”.

Dadas as discussdes travadas no seio
da Comissdo de Propriedade Industrial ja
referida, a redagéo final foi fruto de nego-
ciagdo, pois o Paraguai desejava a exaus-
tdo sO nacional. A intencdo era introduzir
no Protocolo o esgotamento regional, mas
esta palavra foi retirada, deixando margem
4 duvida de saber se o escopo do principio
seria internacional. Por isso, a primeira
questdo que surge deste artigo diz respeito
ao Ambito de aplicagéio do principio do es-
gotamento nele previsto que, a nosso ver,
qualifica-se como regional, € ndo nacional
nem internacional. Baseamo-nos, para afir-
mar que a extensdo prevista corresponde a
regido geografica do Mercosul, indepen-
dentemente do grau de institucionalizagéo
implementado por este bloco regional do
comércio, num fundamento encontrado,
ainda que de forma implicita, no proprio
Protocolo de Harmonizagdo de Marcas.
Embora o texto do art. 13 do mesmo nao
especifique a abrangéncia territorial da in-
trodugdo no comércio dos produtos marca-
dos, € dbvio que a livre circulagdo defen-
dida pelo dispositivo tem por escopo a
zona integrada (pois o predmbulo do Tra-
tado de Assungdo consigna que a “amplia-
¢do das atuais dimensdes dos mercados na-
cionais dos Estados-partes, através da inte-
gra¢do”, constitui condig¢iio fundamental
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para acelerar seus processos de desenvol-
vimento econdmico com justi¢a social).

O segundo desafio que nos coloca-
mos, diante do texto do Protocolo, € ques-
tionar se as expressdes “colocado no mer-
cado interno” e “calocado no mercado”
contidas nos arts. 43, IV, 132, Ill e 68, §§
32 ¢ 42 da nova Lei da Propriedade Indus-
trial brasileira, versados no capitulo 3.1.1.2
supra, devem ser reinterpretadas no senti-
do de abrangerem o territério do Mercosul.
Em outras palavras, mesmo que ndo se en-
contre ainda em vigor o Protocolo de Har-
monizagdo, estaria o Brasil aplicando des-
de ja a exaustdo regional? Em tese, diante
da existéncia indiscutivel do bloco econd-
mico regional, funcionando como unido al-
fandegéria, entre a Argentina, o Brasil, o
Paraguai e o Uruguai (citados em ordem
alfabética), vigorando o Tratado de Assun-
¢ao,* poder-se-ia falar num “mercado in-
terno ampliado”, no sentido de que o terri-
torio ao qual a nossa lei se aplicaria seria
ndo apenas o brasileiro, mas o de todo o
Mercosul. Contudo, ndo podemos deixar
de vincular o entendimento da adogéo pelo
Brasil da exaustdo regional quanto as mar-
cas, a entrada em vigor do Protocolo de
Harmonizagio de Marcas.

Desta forma, entendemos que ainda
ndo opera no Brasil a exaustdio regional; da
interpretacdo contraria adviriam discrepan-
cias: a lei brasileira ja aplicaria a exaustio
regional, enquanto as leis dos trés outros
paises sequer mencionam ainda a exaustio.
No nosso entender, a LPI criou um princi-
pio do esgotamento nacional, que ainda
ndo podemos interpretar como tendo ex-
tensdo regional para o Mercosul. Conse-
qgiientemente, para efeito de aplicagiio da
nossa lei, somente se a primeira comercia-
lizagdo ocorreu no Brasil, nde em um dos

44, Scgundo o art. 1¢ do Tratado de Assungio,

o Mercado Comum implica na livre circulagio de-

bens ¢ servigos, através, entre outros, da climinagio
das restrigdes ndo tarifirias 4 circulagio de mercado
e de qualquer outra medida de efeito equivalente.

paises do mercado comum,* & que se apli-
ca a exaustiio, nos casos previstos.

Em sintese, somente apds a entrada
em vigor do Protocolo ¢ Harmonizago de
Marcas,® a primeira comercializacio da
mercadoria em qualquer pais pertencente
ao Mercosul, pelo titular ou com sua “au-
torizagdo”, produziré o efeito de esgotar o
direito do primeiro de impedir as vendas
em qualquer dos paises-membros. Podere-
mos entdo dizer que, se o titular, direta ou
indiretamente, colocou a mercadoria em
qualquer pais do Mercosul, terd que respei-
tar a livre circulagdo e ndo poderd mais im-
pedir as vendas subseqiientes.

Atribuimos ac termo “autorizagdo”,
empregado pelo art. 13 do Protocolo, nes-
te contexto particular, o mesmo sentido que
4 expressdo “‘consentimento”, contido na
nossa LPI, jd acima analisado, embora a
palavra “autorizag@o”, no sentido comum,
transmita mais a idéia de ser necessariamen-
te expressa e menos a de poder ser ticita.

O Protocolo, possuindo a natureza de
tratado internacional, prevalece sobre a
norma interna, causando-nos estranheza
que seu art. 13 tenha atribuido aos Estados-
membros a tarefa de estabelecer a exaus-
tdo dos direitos em suas legislagdes nacio-
nais, quando em matéria de direito comu-
nitdrio ou direito do Mercosul, o proprio
sentido desta regra € a protecédo do livre
comércio intra-bloco, como ocorre na Unidio

45. Recorde-se que o certificado de origem dos
produtos possibilita identificar quais vém de fora ou
de dentro do Mercosul. Somente os produtos fabrica-
dos dentro do territorio de um dos paises-membros
beneficiam-se das vantagens tarifirias, o que & ates-
tado através do certificado de origem do produto. O
regime geral de origem esta disciplinado no Anexo I
do Tratado de Assungdo, explicando que produtos
siio considerados origindrios dos Estados-paries e
produzidos no territdrio de um Estado-parte.

46. Scgundo seu art. 26, 0 mesmo entrard em
vigor, revogando as leis internas dele discrepantes,
para os dois primeiros paises que o ratificarem, trinta
dias apds o deposito do segundo instrumenio de rati-
ficagdo, e, para os demais, trinta dias apds o depésito
dos respectivos instrumentos de ratificagio.
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Européia.’” Concluimos, portanto, que a
norma do art. 13 do Protocolo deve ser en-
tendida como permitindo aos legisladores
dos Estados-membros adotar leis nacionais
diferenciadas, mas cujos efeitos se unifor-
mizem e respeitem o esgotamento regio-
nal.*

Por fim, como vimos, as importagdes
paralelas produzem certas conseqiiéncias
para os consumidores. Néo existe ainda um
regime intra-Mercosul para a defesa dos
mesmos,* de forma que prevalece, quanto
4 protegdo destes, a lei do pais de destino
do produto.

3.3 Tratados internacionais assinados
pelos Estados-membros do Mercosul

Nos quatro Estados-membros, encon-
tra-se em vigor a Convengdo da Unido de
Paris, de 1883, segundo sua Revisdo de Es-
tocolmo, de 1967, como exige o preambu-
lo do Protocolo de Harmonizagdo de Mar-
cas no Mercosul, exceto na Argentina, onde
o texto vigente ainda é o da Ata de Lisboa,
de 1958. Ji assinalamos que a Convengdo
da Unido de Paris nada dispds sobre a exaus-
tdo de direitos. A (nica referéncia nele
contida que influi sobre esta matéria é tan-
gencial: segundo seu art. 5, A, 1, a introdu-
¢éo, pelo titular da patente, no pais em que
esta foi concedida, de objetos fabricados
em qualquer dos paises da Unido, nfio acar-
reta a caducidade da patente. Por sua vez,
o art. 27, 1 do TRIPs convenciona que,
sem prejuizo de outras regras nele estabe-

47, Consagra o art. 7 da Dirctiva de Marcas
da UE: “1. A marca niio conferird ao titular o dircito
de proibir o seu uso com relagdo a produtos que te-
nham sido colocados no mercade na Comunidade
com tal marca pelo titular ou com o seu conseatimen-
to; 2, O § 1® ndo se aplicard quando o titular tenha
razdes legitimas para opor-se 4 comercializagio sub-
seqiiente dos produtos, especialmente quando a con-
digdio dos produtos seja alterada ou colocada em ris-
co depois de terem sido colocados no mercado™.

48. A respeito dos niveis de esgotamento, v. 0
capitulo 2 supra.

49, V. a nota 22 supra.

lecidas, as patentes serdo disponiveis e os
direitos patentdrios serdo usufruiveis sem
discriminagdo quanto ao fato de os bens se-
rem importados ou produzidos localmente.

Outrossim, jd reportamos também, no
relato individualizado por pais acima apre-
sentado, que os quatro Estados-membros
do Mercosul assinaram o TRIPs, cujo pre-
dmbulo exprime o desejo dos paises signa-
tarios de reduzir as distorgdes e impedi-
mentos ao comércio internacional, bem
como o de assegurar que as medidas desti-
nadas a tornar os direitos de propriedade
intelectual exegiiiveis nio se transformem
em barreiras ao comércio.®® O art. 6° do
TRIPs estabelece que “para os propositos
de solugéio de controvérsias no marco des-
te Acordo, e sem prejuizo do disposto nos
arts. 3° e 4% nada neste Acordo serd utili-
zado para tratar da questdo da exaustio dos
direitos de propriedade intelectual”. As-
sim, embora as importagdes paralelas sejam
uma das questdes que apresentam maiores
implicagdes comerciais no &mbito da pro-
priedade industrial,” a sua regulamenta-
¢do, segundo o TRIPs, cabe aos acordos
regionais (ha quem os chame “mini-late-
rais”, para diferencid-los dos “multilate-
rais™) e s leis nacionais.

O art. 6¢ do TRIPs pode ser interpre-
tado no sentido de excluir para os paises
aderentes a possibilidade de invocarem a
exaustiio para efeito de solugio de contro-
vérsias no regime previsto no acordo, po-
dendo os membros somente adotar acdes a
margem desse sistema.”? Isto significaria

50. V. nosso resumo 0 acordo sobre TRIPs™,
in Revista da ABPI 11, segiio fnforme da Proprieda-
de Intelectual no Mundo, p. 22, contendo uma tra-
dugio condensada dos principais artigos do TRIPs.

51, Nio podem ser desrespeitados, pelas legis-
lagdes sobre o esgotamento de dircitos dos diferentes
paises, os principios do tratamento nacional e da na-
¢do mais favorecida, contidos nesses artigos, respec-
tivamente.

52. Alberto Casado Cervino ¢ Begoiia Cerro
Prada, GATT v Propiedad Indusirial, p. 87.

53. Alberto Casado Cervino ¢ Begoiia Cerro
Prada, Gatt..., cit., nota 19, apud Peter Crockford, em
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que os Estados signatdrios t€ém liberdade
para instituir em suas legislagdes internas
o nivel de esgotamento que desejarem, na-
cional, regional ou internacional, e que
quaisquer atos por eles praticados com re-
lagdo as importagdes paralelas, indepen-
dentemente do rumo que seguirem, nao sio
sancionaveis sob o regime da OMC. Ainda
assim, pelas regras dos arts. 3% e 4% do
TRIPs, acima aludidas, deverio estender o
mesmo fratamento aos nacionais dos de-
mais paises aderentes ao TRIPs.

Nota-se que ainda ndo hd uma posi¢io
clara entre os paises sobre o real impacto
da exaustdo internacional no comércio in-
ternacional.™

4. Direito comparado — Regras sobre
a matéria aplicadas em outros
espagos econdmicos integrados

Como vimos, a proibi¢do ou aceitagio
das importagdes paralelas necessita regula-
mentagdo nos planos doméstico, regional e
internacional. Embora o campo de aplicagdo
regional, que proporcionou o desenvolvi-
mento do principio da exaustio, tenha dei-
xado de ser o 0nico, o estudo do mesmo
continua fortemente impregnado de um en-
foque de direito comunitario, pois € princi-
palmente a livre circulagdo interzonal, num
mercado regional, que ele visa garantir. A ti-
tulo comparativo, observaremos, ainda que
em linhas gerais, o tratamento juridico dado
as importagdes paralelas na Unido Européia,
nos paises do Pacto Andino, e no NAFTA.

4.1 A experiéncia da Unido Européia

4.1.1 A origem comunitdria do principio
do esgotamento

De extrema valia nos parece exami-
narmos a situagdo das normas sobre exaus-

“GATT Considerations, in Trademark World”, pp.
87-89.

54. Alberto Casado Cervino e Begoiia Cerro
Prada, Gatr..., cit., p. 90.

tdo na Unido Européia, que adquiriu expe-
riéncia nesta matéria desde o Tratado de
Roma, ou Tratado CEE, o qual criou a Co-
munidade Econdmica Européia e prevale-
ce sobre as leis internas dos paises-mem-
bros. Como notou o relatério da LIDC-
Liga Internacional do Direito da Concor-
réncia, ao qual jd nos referimos no capitu-
lo 2 supra, o direito comunitdrio faz parte
integrante da ordem juridica nacional dos
Estados-membros da Comunidade (agora
Unifio) Européia, a tal ponto que pode ha-
ver uma incidéncia direta ndo somente so-
bre a substincia dos direitos contratuais ou
de propriedade industrial regidos pelas le-
gislagdes nacionais, mas também sobre o
funcionamento processual de tais direitos
ou mesmo sobre a competéncia do juiz na-
cional,”

Dois tipos de dispositivos comunita-
rios, de um lado as regras de livre concor-
réncia, contidas nos arts. 85 e 86° e, de
outro lado, as normas em matéria de livre
circulagio de mercadorias, estabelecidas
no art. 30 (todos do Tratado de Roma) séo
aplicaveis: a) a incidéncia das regras de
concorréncia sobre o fendmeno das impor-
tagOes paralelas é condicionada por uma
dupla preocupagdo: salvaguarda da concor-
réncia intrabrand (entre marcas) e proibi-
¢do de todo acordo ou prética resultante no
enclausuramento dos mercados nacionais;
todo comportamento visado pelos arts. 85
e 86 que tivesse por objeto ou por efeito
impedir ou tornar mais dificeis, de maneira
sensivel, as importagdes, tanto diretas, quan-
to paralelas, é ilicito; b) por outro lado, a

55. Revue Internationale de la Ligue 168, cit.,
p. 27. Nas pp. 22 e ss., o relator apresenta um ¢studo
comparativo dos mecanismos legais concernentes ds
importagdes paralelas adotados pelos seguintes pai-
ses: Franga, Italia, Alemanha, Suica, Canad4, Finlin-
dia, Estados Unidos, Bélgica ¢ Holanda.

56. O art. 85 estabelece a regra da proibigio e
nulidade das priticas abusivas, atentatorias 4 livre
concorréncia no mercado comum, citando um rol
exemplificativo ¢ as excegdes. O art, 86 reforga o an-
terior, elencando exemplos de atos que configuram
exploragio abusiva de uma posigio dominante.
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incidéncia das regras de livre circulagdo
das mercadorias ¢ diferente. O acérdio no
caso Dassonville confirma a proibigdo de
medidas de efeitos equivalentes s restri-
¢oes quantitativas contidas no art. 30, o
qual constitui a fixagdo da proibigio de
obsticulos as importagdes comunitarias
com um alcance muito amplo, pois visa
todo obstdculo direto ou indireto, atual ou
potencial.”’

Christopher Bellamy e Graham Child,
em minucioso estudo das importagdes pa-
ralelas, no tratado que escreveram sobre o
Direito da Concorréncia no Mercado Co-
mum (hoje Unido Européia), ja citado, es-
clarecem que, para resolver o problema
causado pelos direitos nacionais de pro-
priedade industrial e intelectual 4 circula-
¢do de mercadorias, 0 Tribunal Europeu
ndo se baseia exclusivamente, nem sequer
principalmente, nos arts. 85 e 86, mas sim
nos principios gerais do Tratado de Roma,
resultantes dos arts. 30 a 36.* O art. 30 do
Tratado, que tem efeito direto, proibe as
restrigdes quantitativas e as medidas que
tenham um efeito equivalente sobre as im-
portagdes e exportages entre Estados-mem-
bros. Em relagdo as agdes por infraciio de
tais direitos, o Tribunal estabeleceu uma
distingdo entre a existéncia e o exercicio de
direitos de propriedade industrial e intelec-
tual. Segundo a Corte, a existéncia desses
direitos estd protegida pelo art. 36, mas o
exercicio dos mesmos fica limitado as re-
gras do Tratado. O Tribunal também sus-
tentou que o exercicio de direitos de pro-

57. Revue Internationale de la Ligue 168, cit.,
p- 28,
58. Relativos & climinagdo das restrigdes quan-
titativas entre Estados-membros. O art. 36 consigna
que essa eliminagdo ¢ aplicivel sem prejuizo das
proibicdes ou restrigdes 4 importagio ou cxportagio
justificadas por razdes de protegdo da propriedade in-
dustrial, sendo que tais proibigdes ou restrigdes “ndo
devem constituir nem um meio de discriminagio ar-
bitrdria nem qualquer restrigio dissimulada ao co-
mércio entre os Estados-membros™. A teor do art.
222, “o presente Tratado em nada prejudica-o regime
da propriedade nos Estados-membros”.

priedade industrial e intelectual s6 & justi-
Sicado pelo art. 36 se tal exercicio for para
salvaguardar os direitos que constituem o
objeto especifico do direito de proprieda-
de industrial e intelectual de que se trate.
O que é o objeto especifico a ser protegido
estd em definitivo regulado pelo direito co-
munitério, e varia dependendo da natureza
do direito em questdo.*

Assinalam ainda Bellamy e Child que,
levando o principio do objeto especifico
um passo adiante, o Tribunal de Justica
Europeu desenvolveu outro principio im-
portante, conhecido como o de esgotamen-
to de direitos. Segundo tal principio, os
arts. 30 a 36 do Tratado permitem uma ex-
cecdio peremptoria a uma agio de infragdo
se for demonstrado que os produtos em
questdo foram previamente comercializa-
dos em outro Estado-membro pelo proprie-
tério do direito ou com o seu consentimen-
to. Em outras palavras, a comercializagdo
prévia esgota a possibilidade para o titular
do direito de impedir a subseqiiente livre
circulaglio dos produtos de que se trate
através de toda a Comunidade. Contudo, o
esgotamento ndo € o Gnico principio rele-
vante que pode limitar o exercicio de di-
reitos de propriedade industrial e intelec-
tual. No caso de marcas registradas, o Tri-
bunal estabeleceu o principio da common
origin (origem comum), pelo qual o titular
de uma marca em um Estado-membro nio
pode exercer os direitos derivados da mes-
ma para impedir a importagdo desde outro
Estado-membro de bens que levem a mes-
ma marca, Se as marcas em questdo tive-
rem a mesma origem (significando, em re-
sumo, que o fato de que, num primeiro mo-
mento, as marcas tinham uma mesma ori-

59. In Direito..., cit.,, pp. 411 ¢ 412, Sobre a
teoria do “objeto especifico da propriedade indus-
trial”, desenvolvida pelo Tribunal Europeu, v. Eugé-
nio da Costa e Silva, “A livre circulagiio de bens ¢
mercadorias ¢ o dircito sobre as Patentes: a experién-
cia da CEE", in Boletim de Integracdo Latine Ame-
ricana do MRE/SGIE/NAT 11, pp. 123 e ss.
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gem implicava em que ndo se poderia blo-
quear a comercializagio no segundo pais
em diante), mas ja recusou de forma ex-
pressa este principio, em diversos pleitos.
O direito comunitario também regula as li-
cengas de direitos de propriedade industrial
e intelectual

4.1.2 Algumas regras de exaustio
aplicdveis a cada categoria
de direitos no dmbito
comunitdrio europeu

Sob o prisma do direito comunitério
europeu, passaremos brevemente em revis-
ta quatro espécies de direitos objeto de “es-
gotamento™ apos a primeira venda efetua-
da pelo titular.

4.1.2.1 Patentes — No caso Centra-
farm vs. Sterling Drug, de 1974, no qual
foi proferido o primeiro julgado aplicando
o principio do esgotamento dos direitos as
patentes, o Tribunal de Justica Europeu
manteve que o titular da patente e seus li-
cenciados tém direito a fabricar um produ-
to, e a comercializd-lo pela primeira vez;
mas, uma vez isto efetuado em qualquer lu-
gar do Mercado Comunm, assinala-se que o
direito foi esgorado, isto €, ndo pode exer-
cer-se agio alguma sobre a patente ou so-
bre alguma patente paralela para impedir a
subseqiiente livre circulago dos bens atra-
vés da Comunidade.®!

O art. 25 da Convengdo da Patente
Comunitéria (Convengdo de Luxemburgo,
de 15.9.75), estipula que o privilégio co-
munitario confere ao seu titular o direito de
proibir a qualquer terceiro ndo autorizado
a fabricagdo, introdugdo no mercado, im-
portagfio etc. do produto objeto da patente.
Contudo, o art. 28 da mesma Convengo

60. Christopher Bellamy e Graham Child, Di-
reifp..., cit., pp. 412-413. Nas pp. 414 a 419, os au-
tores apresentam, em seqiiéncia cronoldgica, as prin-
cipais decisdes do Tribunal Europeu.

61. Christopher Bellamy ¢ Graham Child deta-
lham os fundamentos da decisdo na sua obra Direr-
to..., cit., pp. 421 e ss.

consagra, como excegdo a essa regra, o
principio do esgotamento dos direitos con-
feridos pela patente comunitéria: tais direi-
tos ndo se estenderao aos acordos relativos
aos produtos cobertos por patente comuni-
téria realizados em territério dos Estados
contratantes, depois que estes produtos te-
nham sido comercializados em um destes
Estados pelo titular da patente ou com o
seu consentimento €xXpresso, a Menos que
existam motivos que justifiquem, segundo
as normas juridicas da Comunidade, a ex-
tensdo dos direitos conferidos pela patente
comunitaria a tais atos.

A mesma Convengéo exclui, expres-
samente, as licengas compulsorias da apli-
caglio do principio da exaustio dos direi-
tos (art. 45).%

4.1.2.2 Marcas: normas gerais vigen-
tes e a questdo especifica da reembalagem
pelo importador — Em 21.12.88, o Conse-
lho Europeu adotou a Diretiva 89/104, para
a Harmonizag@o do Direito de Marcas, pri-
meira diretiva destinada a aproximar as leis
dos Estados-membros relativamente ds mar-
cas. Entre outros extremos, a Diretiva as-
sinala os pressupostos segundo os quais
pode ser indeferido ou invalidado um re-
gistro, os direitos e limites conferidos por
uma marca, e, em particular, a doutrina do
esgotamento de direitos e a concesséo de
licengas.® A Diretiva 89/104 exigiu que as
leis nacionais incluissem a regra da exaus-
tdo de direitos. Atualmente, embora em al-

62. Segundo Eugénio da Costa ¢ Silva, 4 Li-
vre..., cit., p. 126, esta convengdo (OJL 17, de
26.1.76), ainda ndo s¢ encontra em vigor, mas o Tn-
bunal de Justica vem utilizando os principios nela
contidos cm diversos julgados. No caso Pharmon, o
Tribunal concluiu que nenhum consentimento existe
na hipdtese de concessio de uma licenga compuls6-
ria sobre patente (idem, p. 126, e nota 31, p. 128).

63. Christopher Bellamy ¢ Graham Child, Di-
reito..., cit., p. 436. Os autores examinam uma série
de questbes especificas. Assim, por ex., na p. 430: a
medida em que um importador paralelo pode “reem-
balar” um produto sem infringir a marca registrada &
uma questdo de fato ¢ de grau dependente das cir-
cunstiincias. V., a este respeito, a jurisprudéncia cita-
da neste capitulo.
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guns paises vigore a exaustdo internacio-
nal, na Unido Européia, ela tem aplicagdo
regional.

Destarte, o principio do esgotamento
de direitos aplica-se também ds marcas re-
gistradas. Contudo, enquanto as leis sobre
patentes, desenhos ¢ modelos e direitos de
autor obedecem ao principio da territoria-
lidade, sob reserva da primazia do direito
comunitério, o principio da territorialidade
nédo pode aplicar-se de forma tdo rigorosa
no campo das marcas, tendo em vista a di-
ferenca fundamental no plano dos critérios
estipulados, entre os quais o do engano do
puablico quanto & origem do produto origi-
nal e do produto importado.®

No direito comunitario europeu, exis-
te abundante jurisprudéncia sobre importa-
¢do paralela em matéria de marcas.® Des-
de a cldssica tese Cassis de Dijon, da Cor-
te Européia de Justiga, o produto colocado
licitamente no mercado de um Estado-mem-
bro deve poder circular livremente dentro
de todo o territorio europeu, sujeito somen-
te a excegdes justificaveis.®

Uma questdo relativamente nova, mas
ja bastante debatida na Europa, que tam-
bém ja surge ou poderd surgir no Merco-
sul, é a seguinte: ja que os direitos do titu-
lar se exauriram, pode o importador reem-
balar o contetdo, para que convenha me-
lhor ao mercado local, a fim de que os
produtos sejam mais facilmente vendidos?
Pode ele ou o revendedor atacadista ou va-
rejista colocar nova marca no produto — no
caso, a marca do pais de importagdo?®

64. Revue Internationale de la Ligue 168, cit.,
p. 23, onde esta regra ¢ mais detalhada.

65. Sobre os casos Café Hag I, Consten Grum-
dig etc., v. Jorge Otamendi, “Mercosur y propiedad
industrial”, in Revista da ABPI 8, pp. 26 e ss. Os ca-
sos mais freqiientes sobre importagdes paralelas en-
volvendo marcas, na Unido Européia, dizem respeito
& drea farmacéutica (dadas as diferenas de regula-
mentagdo de pregos entre os paises).

66. Jeremy Brown, Paralle! Imports..., cit., p.
49.

67. Sobre ¢ste assunto, v. nota 62 supra. O pro-
blema surge porque, sem divida, a marca exerce um

Uma decisdo fundamental nesta matéria foi
proferida pelo Tribunal de Justiga Europeu
na agio Bristol - Myers Squibb/Boehringer
Ingelheim KG/Bayer AG vs. Paranova A/
S, no dia 11.7.96, reconhecendo e reconfir-
mando o principio basico em matéria de
propriedade intelectual, segundo o qual co-
locar um marca permanece prerrogativa do
titular da mesma, e o direito marcério é vio-
lado quando um produto é reembalado ou
uma marca & reafixada, exceto sob condi-
¢des especificas bem definidas. Particular-
mente, o direite do titular de impugnar os
atos de reembalagem que possam afetar a
sua propria reputaciio ou de sua marca foi
expressamente reconhecido.”® Sobre a re-
embalagem na Unido Européia,*”® a corte
entendeu que a fungdo essencial da marca
& garantir a identificacdo da origem do pro-
duto. A reembalagem pode afetar as con-
digdes do produto, portanto, o titular tem
prima facie o direito de impedi-la, bem
como a fixagdo de outra marca, sem sua
autorizacdo. Contudo, o exercicio desse di-
reito pelo titular ndo pode constituir uma
restricio disfarcada ao comercio entre os
Estados-membros. O entendimento de que
o proprietirio nio pode contribuir com
uma divisdo, reparti¢do artificial do merca-
do, a qual constituiria uma restri¢iio disfar-
cada, provavelmente serd adotado também
no Mercosul.

Qutro aspecto importante, lembrado
por Jeremy Brown, é que, na Unifio Euro-
péia, a protegdo territorial completa ou ab-
soluta (contra outros licenciados) deve ter
a sua duragdo limitada ao periodo maximo

determinado appeal em cada pais, razio pela qual,
um fabricante pode usar, para 0 mesmo produto, mar-
cas diferentes, nos diversos paises.

68. V. nosso artigo “A propriedade intelectual
no quadro das reformas institucionais da Unido Eu-
ropéia pos-Maastricht”, in Revista da ABPI 24, p. 54,
do qual esta parte foi baseada no artigo de Nancy
Dwyer Chapman, “BMS et al vs. Paranova — Parallel
importation in light of the European Ceurt of Justice
decision”, in Trademark World, pp. 14-23.

69. V. Jeremy Brown, Parallel Imporis..., cit.,
pp- 51 g ss.
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de 5 (cinco) anos, contados a partir da data
de primeira venda do produto na Unido
Européia pelo licenciado. Depois desse
periodo giiinqiienal, a protecdo territorial
passa a ser relativa. Como alerta o autor,
as conseqiiéncias para os titulares/licencia-
dos sdo considerdveis: “o titular se veria
umpossibilitado de controlar que seu licen-
ciado competisse com ele proprio em qual-
quer pais da Unido Européia, exceto se
previsse clausulas contratuais restritivas™.™

4.1.2.3 Concorréncia desleal — As re-
gras de livre circulagao de mercadorias nio
impedem uma agéo de concorréncia desleal
exercida para impedir a importacédo de pro-
dutos fruto de imitagdo, comercializados
por terceiros que ndo tenham conexdo com
os demandantes.”

4.1.2.4 Direitos autorais — A decisdo
no caso Deutsche Grammophon, de 1971,
foi a primeira a aplicar o principio do es-
gotamento aos direitos autorais sobre as
gravagdes sonoras.” Posteriormente, mui-
tas decisdes foram prolatadas a respeito da
exaustao, envolvendo importagio de obras
protegidas por direitos autorais de varias
categorias (literarias, fonograficas, cinema-
tograficas etc.).”

4.1.3 A compatibilizagdo do direito
interno com o direito comunitario:
o caso da Alemanha

Como exemplo para analisarmos a re-
percussdo das regras da Diretiva 89/104,
para a Harmonizagfo do Direito de Mar-
cas, de 1988, (Diretiva 89/104, & qual j4

70. In Parallel Imports..., cit., p. 52.

71, Christopher Bellamy ¢ Graham Child, Di-
reito..., cit., p. 437.

72. Segundo o Tribunal de Justiga, cm decisdo
de 1971, “a proibigio de comercializagiio pelo titular
(...), ao consagrar o ailhamento dos mercados nacio-
nais, ¢ contréria ao objetivo cssencial do Tratado dc
Roma, que tende & fusdo dos mercados nacionais
num mercado inico™, cit. por Christopher-Bellamy ¢
Graham Child, Direito..., cit., p. 440.

73. Para maiores detalhes, v. Christopher Bella-
my ¢ Graham Child, Direito..., cit., pp. 439 ¢ ss.

nos referimos no item 4.1.2.2 supra) sobre
a legislagdo interna dos paises-membros,
escolhemos a Alemanha, cuja Lei de Mar-
cas reformada entrou em vigor em 1.1.95,
alterando a anterior em muitos aspectos,
inclusive no que concerne as importagdes
paralelas. Sobretudo, a Alemanha precisou
modificar seu sistema de exaustdo, de in-
ternacional para comunitéria, atendendo 4
Diretiva em questio.

No dizer de Karin Grau-Kuntz, sob o
titulo exaustdo, dispde o art. 24, subseciio
1, da lei em questdo, que o titular de uma
marca de produto ou de um simbolo em-
presarial ndo podera proibir um terceiro de
usar a marca ou o simbolo empresarial para
aqueles produtos os quais ele mesmo colo-
cou, ou deixou que colocassem com sua
autorizagfio, no mercado da Alemanha, em
um dos Estados-membros da Unido Euro-
péia. Ao restringir, no texto legal, os limi-
tes territoriais da exaustdo, na Alemanha,
deixa de existir a exaustiio internacional,
como conseqiiéncia da orientagdo protecio-
nista disposta na Diretiva. A exaustio ago-
ra dé-se a nivel comunitério, ou seja, o ti-
tular da marca esta legitimado a proibir a
reintrodugdo do produto assinalado com a
sua marca na Unido Européia que, sem sua
autoriza¢do, foi comercializado para fora
desta drea. A subse¢do 2 do mesmo art. 24
- continua a autora — exclui a aplicagdo da
subsegdo anterior quando o titular da mar-
ca ou do simbolo empresarial tiver razbes
legitimas para se opor contra o uso desta
marca ou simbolo empresarial em comer-
cializagdes ulteriores, especialmente se,
apés o momento em que foram colocadas
no comércio, as condigdes do produto se
modificaram ou se deterioraram. Pelo dis-
posto na subsegdo 2, entende-se que a
exaustio s6 poderd ser aplicada para a co-
mercializagdo de produtos originais.™

74. In “Comentirios 4 Lei de Mareas alemd de
1995, in Revista da ABFP! 18, pp. 29-30. V. tb. Al-
bert Florian e Christopher Heath, Dyed but not Exhaus-
ted — Parallel Imports and Trade Marks in Germany,
in I1C 28, pp. 24 ¢ s5.
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4.2 A exaustdo nos paises
do Pacto Andino

As importagdes paralelas sdo expres-
samente permitidas com relagdo as marcas
e patentes pela Decisdo 344 da Comissdo
do Acordo de Cartagena, vigente desde
1.1.94 (arts. 106 e 35, respectivamente), a
qual adota a exaustdo internacional (por
colocagdo *“no comércio nacional de qual-
quer pais™). Elas ji eram admitidas nos pai-
ses-membros, Bolivia, Colémbia, Equador,
Peru e Venezuela, por forga da Decisdo
311, que entrara em vigor em 31.12.91,
caso os produtos procedessem da mesma
fonte dentro do Pacto Andino.

4.3 O sistema prevalecente no NAFTA

O NAFTA é uma zona livre comercial,
ndo ¢ ainda um mercado comum. O capitu-
lo 17 do Tratado NAFTA lida com a pro-
priedade intelectual e estabelece que a
protegdo juridica da mesma ndo pode cons-
tituir barreiras ao comércio legitimo, mas
ndo contém dispositivos especificos sobre
importagdes paralelas, de forma que a ma-
téria é regulada pelas leis internas dos pai-
ses-membros. Os Estados Unidos™ e o Ca-
nadi desejavam que a exaustdo ndo fosse
aplicdvel, ao contrario do México.” No
NAFTA, acabou prevalecendo a seguinte
regra: deve-se respeitar o principio da livre
circulagdo de mercadorias, ou seja, ndo
cabe exercer os direitos de propriedade in-
dustrial de modo a barré-la. As importa-
¢oes paralelas sdo permitidas, se a merca-
doria importada contiver um- percentual

75. Sobre as importagfies paralelas nos Estados
Unidos, v. Brian D. Coggio ¢ Adriane M. Antler,
“The utilization of United States Patents to prevent
the importation and sale of gray goods”, in TMR-The
Trademark Reporter 83, pp. 481-494 ¢ Paulo Mace-
do de Souza Filho, The Role of Trade Mark Laws in
the Regulation of Parallel Imports within the United
States of America (dissertacio).

76. Perla M. Kuhn, Acordo Nafta: Aspectos de
Propriedade Intelectual e Importacdes Paralelas, in
Revista da ABPI 12, p. 35.

minimo de componentes de origem norte-
americana. Caso contrério, algumas alter-
nativas para fazer cessar a importagido de
bens da zona cinzenta sdo a infragdo con-
tratual, fraude civil, fraude criminal, Rico
claim e as agdes previstas na se¢do 377.7

5. Andlise critica: limites aos quais
deve ser submetido o principio
do esgotamento de direitos

5.1 A dificil questdo do grau de
permissividade a ser adotado
quanto as importagdées paralelas,
diante da globalizacdo

Tema dos mais polémicos, as impor-
tagoes paralelas tém merecido defensores
de sua liberagdio e de sua proibigdo.

Para os que desejam sua liberagdo,
proibir as importagdes paralelas per se
equivaleria a criar um entrave ao comércio
mundial, Esta linha de pensamento s6 ad-
mite a ilicitude do mercado cinza quando
estiverem presentes outros atos que habi-
tualmente o acompanham, tais como a con-
corréncia desleal (por desvio de clientela,
porque o importador paralelo ndo atendeu
aos mesmos padrdes qualitativos exigidos
pelo titular no mercado local, nem incor-
reu no mesmo nivel de gastos quanto as lo-
jas, ndio montou uma rede de assisténcia
técnica etc.) e o desrespeito a determina-
dos direitos dos consumidores. A este en-
tendimento filiam-se os orgéos defensores
da livre concorréncia, opinando que esta
seria afetada pela proibigdo das importa-
¢bes paralelas (a preocupagio antitruste re-
flete-se principalmente nas importagdes
paralelas em dreas monopolizadas ou com
forte dominio de mercado). Ressaltam os
partidarios desta corrente a vantagem tra-
zida aos consumidores pelas importagdes,
proporcionando-lhes pregos mais baixos e
maior variedade de escolha.

77. Perla M. Kuhn, Acordo..., cit., p. 34. A au-
tora relata diversos casos de jurisprudéncia, as pp. 28
€8s
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A segunda escola, capitaneada pela
AIPPI™ e pela LIDC, defende os interes-
ses da rede oficial, ou seja, do titular e seus
licenciados e distribuidores exclusivos. Al-
guns argumentos oferecidos em prol desta
corrente, sdo os beneficios trazidos ao pais
pelos investimentos estrangeiros, através
da instalagdo de subsidirias ou da contra-
tagdo de licenciadas locais, introduzindo
no pais novas empresas concorrentes entre
si, favorecendo também a competitividade
dos pregos, independentemente da existén-
cia ou ndo de “importadores paralelos”.
Por outro lado, os consumidores passam a
ter maior protecdo quanto 4 assisténcia téc-
nica, quando proporcionada por uma rede
oficial, e maior garantia de uniformidade
qualitativa (compativel com a dos produ-
tos fabricados pelo titular), que os impor-
tadores paralelos nem sempre oferecem.
Por estas razGes, acreditamos que a exaus-
tdo dos direitos dos titulares ndo deva ser
adotada de modo absoluto, cabendo, sim,
estipular condigGes e limites 4 sua aplica-
¢do, dos quais passamos a tratar.

5.2 Limites quanto ao objeto

Adotar a segunda posi¢do ndo impli-
ca em postular uma defesa ilimitada dos di-
reitos dos titulares, os quais devem sujei-
tar-se a limites como:

a) o titular ndo pode controlar a ex-
portagiio de um produto fabricado num
pais onde néo foi concedida patente;

b) deve ser evitada a execugdo dos
direitos de propriedade industrial que re-

78. Associagio Internacional para a Protegio
da Propriedade Industrial. Na reuniio do Comité
Exccutivo de set./out. 1990, realizada em Barcelona,
a A[PPI adotou uma resolugdo, sobre a “questio 101
- Importagdo Paralela de Produtos Patenteados”, no
sentido de que “a possibilidade de invocar a patente
contra a importagio paralela de produtos patenteados
¢ uma conseqiiéncia logica do principio fundamental
da territorizlidade dos direitos patentéirios”, in AI/PPI
Yearbook 199171, p. 298.

sulte na formagdo de monopdlios ou oli-
gopoélios;™

c) a exigénceia do consentimento j4 im-
poe um limite por si s6. Christopher Bella-
my e Graham Child salientam que um obs-
taculo & livre circulagdo de mercadorias
pode justificar-se por causa da protecéo da
propriedade industrial, quando tal protegéo
se invoca frente a wm produto proveniente
de um Estado-membro no qual néo seja pa-
tentedvel e tenha sido fabricado por tercei-
ros sem o consentimento do titular da pa-
tente e em casos nos quais, existindo pa-
tentes, os proprietarios originais das mes-
mas sdo independentes legal e economica-
mente; contudo, ndo se justifica uma der-
rogacio do principio da livre circulagfio de
mercadorias quando o produto tenha sido
legitimamente comercializado pelo proprio
titular, ou com seu consentimento, no Es-
tado-membro do qual foi importado, em
particular no caso de um titular de patentes
paralelas. De fato, se o titular de uma pa-
tente pudesse impedir a importacdo de pro-

79. No que concerne a repressdo ao abuso do
poder ¢condmico, observamos que, no dmbito do
Mercosul, estd sendo analisado pela Comissio de
Comércio o Projeto de Protocolo de Defesa de Con-
corréncia no Mercosul, cujo texto baseia-se na Deci-
sdo 21/94 do GMC. Os t6picos abordados s3o os se-
guintes: a) proibigio de acordos e priticas acertadas
entre agentes econdmicos, que tenham por objetivo
direto ou indireto impedir, restringir ou distorcer a
concorréncia ¢ o livre acesso ao mercado nas diver-
sas fases, desde a produgdo até a comercializagdo de
produtos ¢ servigos, parcialmente ou na totalidade,
dentro do Mercosul; b) proibigdo do uso monopolis-
ta, oligopolista ou cartelizado por um ou mais agen-
tes econdmicos; e c) controle pelos paises-membros
das operagdes de qualquer natureza cntre empresas
ou grupos de empresas, independentemente de tama-
nho ou porte, que impliquem em concentragio eco-
ndmica igual ou superior a 20% do mercado relevan-
te e que produzam efeitos anticoncorrenciais em todo
ou em parte do mercado regional. Conforme estabe-
lecido na referida decisiio, até que se aprove o proto-
colo, aplicar-se-d a legislagio nacional, sempre que
necessdrio, com consultas prévias 4 Comissdo de Co-
mércio do Mercosul. Cf. ADEBIM-Associagio de
Empresas Brasilciras para a [ntegragdo no Mercosul,
Circular 0510995, sobre a reunifio de 13.11.95, man-
tida em Sdo Paulo, p. 3.
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dutos comercializados por ele mesmo ou
com seu consentimento em outro Estado-
membro, poderia compartimentar os mer-
cados nacionais e com iSso restringir o co-
mércio entre Estados-membros, em uma si-
tuacdo em que tal restricAo ndo seria neces-
sdria para garantir a esséncia dos direitos
exclusivos resultantes das patentes parale-
las.®

A doutrina do esgotamento de direi-
tos ndo ¢ aplicdvel, ndo obstante, se os
bens foram originalmente comercializados
sem o consentimento do titular da patente,
por exemplo se foram fabricados por ter-
ceiros, sem intervengdo do titular, em um
Estado-membro onde ndo houvesse prote-
¢do de patente. Hi quem entenda que 0
consentimento necessario resulta quando o
titular por si mesmo comercializa os bens
ou o faz através de uma subsididria; e € su-
ficiente que o titular ¢ a empresa que efe-
tua a primeira comercializagio estejam sob
um controle comum. Para essa corrente,
parece que a concessdo voluntiria de uma
licenca, e provavelmente uma cessio, po-
dem ser um consentimento suficiente,* ao
contrério da opinido que manifestamos no
capitulo 3.1.1.3 supra.

Entre nds, ¢ visando especificamente
os beneficios para o Brasil, José Roberto
Gusmao enfatiza que, embora a instituigéo
da exaustdio intemacional de direitos sobre
patente seja condigdo sine qua non para o
bom funcionamento da zona de livre co-
mércio (Mercosul), ndo se pode esquecer
que ela deve vir acompanhada de previsao
especifica de excegio ao principio da exi-
géncia de fabricagdo local para patentes ¢
ser, sempre, reciprocamente outorgada. Em
suas palavras, “a exigéncia de fabricagdo
local, como requisito de manutengéo do di-
reito patentario, ndo convive com a insti-
tuigdo da exaustio internacional; sdo 16gi-
ca e conceitualmente excludentes (...) Nao

80, In Direito da..., cit., pp. 422-423.
81. Assim entendem Christopher Bellamy ¢
Graham Child, idem, pp. 425-426.

se compreende a logica da proposta de
adogdo da exaustiio internacional, generi-
camente considerada, conflitante em tudo
com o pretendido estimulo a fabricagéo lo-
cal, tio ardorosamente defendido (...)".
Antes mesmo da entrada em vigor da LPI,
o autor advogava veementemente a limita-
¢do da exaustdio ao plano nacional, exclu-
indo seu cardter amplo, genérico e irrestri-
to. B

5.3 Limites territoriais

A limitacdo territorial € obtida atra-
vés da escolha do sistema de exaustdo re-
gional ou nacional, ao invés do internacio-
nal. Como observamos, essa foi a linha se-
guida pela Unido Européia, na qual os arts.
30 ¢ 36 do Tratado de Roma podem ser in-
vocados unicamente no que diz respeito 2
livre circulagio de mercadorias entre os
Estados-membros. Ainda que ndo haja pre-
cedentes diretos em casos de patentes, de-
duz-se das decisdes do Tribunal de Justica
em relagdo ds marcas que o principio do
esgotamento de direitos ndo se aplica nos
casos em que os produtos se originaram de
Estados terceiros, inclusive se houver um
acordo de livre comércio entre a Comuni-
dade (hoje Unifo) e o pais terceiro de que
se trate.”

No Mercosul, parece-nos imprescin-
divel que a exaustdo seja regional, e que
todos os paises-membros a adotem.

6. Conclusao
6.1 Breve sintese

A lei brasileira introduziu o principio
da exaustio de forma bastante assisteméti-
ca (ndo somente pela localizagdo esparsa
dos dispositivos pertinentes, mas também
pela diversidade de ambitos de aplicagdo,

82, “Importagiio paralela pode ser desastrosa
para o Pais”, in Panorama da Tecnologia 13, pp. 6-7.

83, Christopher Bellamy e Graham Child, Di-
reito..., cit., pp. 427-428.
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interna em algumas circunstancias e inter-
nacional em outras). Os artigos da LPI exi-
gem intenso trabalho hermenéutico, susci-
tando questdes delicadas. Subsistem ainda
muitas interrogagdes; procuramos dar a
nossa opinido sobre algumas delas. Vimos
que a tendéncia € considerar como licitas
as importagoes paralelas quando consenti-
das pelo titular e examinamos em que con-
siste esse consentimento, elemento chave
do regime legal, Concluimos que o princi-
pio da exaustdo adotado pela lei brasileira
¢ mitigado, sendo em regra limitado ao mer-
cado interno, tanto para as marcas, quanto
para as patentes ¢ desenhos industriais. O
esgotamento internacional seguido em al-
guns casos especificos (analisados no ca-
pitulo 3.1.1.2) vulnera excepcionalmente
essa regra.

Assinalamos que os trés outros paises
do Mercosul ndo tém ainda dispositivos le-
gais sobre as importagdes paralelas.

Mundialmente, estd ainda em aberto a
polémica sobre as conseqiiéncias da exaus-
tdo internacional. Ha quem entenda ser
obrigatdria pelo GATT a adogdo do esgo-
tamento internacional, para todos os paises
aderentes aos tratados da Rodada Uruguai.

Observamos que a matéria apresenta
facetas diferentes em paises pertencentes a
um bloco regional ou independentes e en-
volve aspectos ndo s6 juridicos, mas tam-
bém econdmicos, ligados principalmente a
politica de precos e de estimulo a fabrica-
¢io local.

6.2 Cautelas contratuais

Diversas decisdes e atitudes impor-
tantes dependem das partes envolvidas, re-
fletindo-se sobre a licitude das importagoes
paralelas. Entre as muitas alternativas con-
tratuais, comentaremos a seguir algumas
delas.

Assim, por exemplo, em tese caberia
ao titular, no contrato de licenga, reservar
expressamente seus direitos nos demais

territorios (externos a licenga), inserindo
clausulas restritivas 4 concorréncia pelos
licenciados; contudo, é necessario, para
tanto, verificar se a legislagdo antitruste o
permite. Nessa mesma linha, seria reco-
mendavel, para o titular, evitar dar consen-
timento expresso as atividades alheias ao
contrato de licenga, ou melhor, expressar
sua proibigdo contratual, pactuando que o
licenciado ou distribuidor exclusivo esta
proibido de exportar aos paises ndo cober-
tos pela licenga ou seja, expressar o seu
“ndo consentimento”, ou ainda, o titular
compromete-se a ndo vender diretamente a
terceiros sediados no Brasil ou que possam
vir a exportar para o Brasil, sujeitando-se
tais restrigdes, contude, 4s normas de livre
concorréncia. No caso brasileiro, estas pre-
caugdes tém validade particularmente ques-
tiondvel agora que os contratos de licenca
podem sujeitar-se ao crivo do CADE,* cu-
jos pardmetros na matéria ainda ndo sdo
conhecidos.

Por vezes, as empresas estrangeiras
constituem uma subsididria integral, ou
uma empresa off-shore, tornando-a titular
das marcas, tendo, portanto, a mesma legi-
timidade ativa para ingressar em juizo iso-
ladamente contra os importadores parale-
los. Esta pratica, contudo, apresenta uma
série de desvantagens.

Ao distribuidor, convém verificar em
que paises ha licenciados e obter a negati-
va expressa do titular dar o seu consenti-
mento aos importadores avulsos, assim como
ao terceiro importador interessa obter o
consentimento expresso do titular ou im-
portar diretamente do mesmo.

6.3 A situagdo na Unido Européia

A Unido Européia alcangou um grau
de institucionalizagio bem mais avancado
que o Mercosul. Em palavras de Roberto

84. Em fungdo do Convénio de Cooperagio
Técnica celebrado em maio de 1997 entre 0 CADE ¢
o INPL.
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Liesegang e Jiirgen Dittberner, “comparan-
do a Unidio Européia com o Mercosul, ob-
servamos que a UE aderiu 2 alternativa re-
guladora (caracterizada principalmente pela
criagio de uma estrutura institucional com-
pleta, independente e auténoma), enquanto
o Mercosul optou pela alternativa liberal
(tendo como objetivo principal a abertura
de mercado visando primordialmente uma
integragdo comercial plena, estabelecendo-
se somente o corpo institucional necessd-
rio para a realizagdo dessa finalidade)”.®* A
criagdo de um Tribunal de Justica do Mer-
cosul é considerada imperiosa por muitos
autores, como pelos dois citados, para co-
ordenar de forma imparcial e dinamica
o processo de integraciio mais profundo no
futuro, e também porque a interpretagdo e
a execucdo das leis e tratados deverdo ser
harménicos nos Estados-membros.

Em matéria de propriedade intelec-
tual, a Unido Européia instituiu um siste-
ma adiantado de normatizacdo, vigorando
um conjunto de diretivas especializadas e
o sistema da marca comunitaria.*

Como ja salientamos, na Unido Euro-
péia, o principio do esgotamento so tem
aplicagdo intra-comunitaria. Caso o pais
exportador ndo pertenga 4 Unido, a impor-
tagdo paralela ndo sera admitida. A Comis-
sdo Européia é contrria 4 exaustio inter-
nacional.

A Corte Européia de Justiga fez um
alerta aos titulares, no acérddo prolatado
no caso Merck vs. Stephar (em 1981): cabe
ao proprietdrio da patente decidir, a luz das
circunstincias, sob quais condiges comer-
cializard seu produto. Uma vez feita a es-
colha, ele deve aceitar as conseqiiéncias de
sua opedo, no que diz respeito 4 livre mo-
vimentagdo do produto dentro do Mercado
Comum.*

85. Evolucdo Institucional para Consoflidacdo
do Mercosul, sid.

86. V. nosso “A propriedade intelectual...”, cit.

87. V. Jeremy Brown, Parallel imports..., cit.,
p. 50.

Entre as questdes mais recentes e di-
ficeis que tém surgido, vimos prevalecer na
jurisprudéncia européia o entendimento de
que marcar ¢ embalar o produto sdo prer-
rogativas do titular e do seu licenciado, nfo
dos terceiros importadores. Se estes o fize-
rem, estarfio violando a marca.

Contudo, na Europa, muitas indaga-
gdes ndo foram plenamente respondidas
ainda; a propria Comissdo Européia enten-
de estarem pendentes de interpretagdo.

6.4 Perspectivas para solugdo
do principal dilema

Entre muitas outras preocupagdes, as
importagdes paralelas colocam-nos diante
de um dilema fundamental: deveria a livre
circulagdo ser uma excecdo as regras de
propriedade industrial (dobrar-se diante
dela) ou deveria a propriedade industrial
curvar-se diante dos principios do livre in-
tercimbio comercial? Defrontam-se aqui
os interesses particulares diante dos inte-
resses plblicos comunitarios. As solugdes
apontadas sdo variadas.

Alguns autores, por exemplo, suge-
rem adotar o principio da exaustio, de for-
ma a proibir as importagdes paralelas dos
paises onde o titular opera, ainda que ndo
tenha obtido uma patente.

Parfimetros objetivos constam da re-
solucdo adotada pela Liga Internacional do
Direito da Concorréncia, com a finalidade
expressa de proteger as redes de distribui-
¢do, baseada nas seguintes conclusdes: a) os
legisladores e também as partes contratan-
tes deveriam tomar medidas eficazes tanto
de direito material quanto processual, para
opor-se s importagdes paralelas que se be-
neficiem indevidamente dos esforgos do
distribuidor ou que prejudiquem, com co-
nhecimento de causa, uma rede de distri-
buicdo internacional constituida licitamen-
te; b) para os paises ligados por tratados de
unido econdmica, que os terceiros sejam
obrigados a respeitar as redes de distribui-
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¢ip; c) que, nos paises ligados por tratados
de uniio econdmica, sejam considerados
como “desleais”, “parasitarios”, “indevi-
dos”, ou “acarretando a responsabilidade
contratual”, diversos tipos de atividades
listados na resolugdo.® A Liga concluiu ser
recomenddvel proteger melhor os interes-
ses € investimentos do titular ¢ do distribui-
dor, mantendo ao mesmo tempo a protegio
do consumidor, ao adotar medidas unifor-
mes, tanto no plano dos dispositivos legis-
lativos, quanto no do procedimento peran-
te os Tribunais, para melhor controlar as
importacGes paralelas e definir suas condi-
¢Oes ou critérios de admissibilidade. A
Liga também entendeu que, relativamente
a qualificagio de certas importagdes para-
lelas como uma forma de concorréncia des-
leal, ¢ desejavel recomendar que as mes-
mas condigbes e qualificagBes sejam har-
monizadas e se apliquem igualmente de
maneira uniforme em todos os Estados-
membros de uma regido integrada.”

6.5 A disciplina das importacées
paralelas no Mercosul

Cabe-nos lembrar, inicialmente, a sig-
nificativa repercussdo exercida pela legis-
lagdo sobre propriedade industrial sobre a
politica industrial e de desenvolvimento,
tanto no plano nacional, como regional. De
fato, a protecdo das marcas, patentes, de-

88. Tais como: vendas de um produto efetua-
das por um distribuidor autorizado, viclande o con-
trato, fora da rede conhecida; incitagio por um ter-
ceiro no sentido de que um distribuidor autorizado
viole o contrato; vendas efetuadas por um terceiro
que se posiciona 4 margem do sistema, tendo conhe-
cimento da infragdo cometida por seu fornecedor di-
reto ou acima deste; as importagdes paralelas efetua-
das no curso de um periodo razoével de lancamento
num territorio, a fim de permitir aos fornecedores ¢
distribuidores ¢ amortecimento dos investimentos;
toda circunstiincia outra que importagio, caracteri-
zando uma atitude fraudulenta ou desleal. V. Revue
Internationale de la Ligue Internationale du Droit
de la Concurrence 169, cit., p. 12.

89. Revue Internationale de la Ligue..., cit., p.
34.

senhos industriais, know-how etc,, deve ser
vista como fator de atragdo de capital es-
trangeiro,” elevagio do padrio de qualida-
de da indistria e dos servigos® e, conse-
giientemente, da competitividade, amplia-
¢do da oferta de bens e servigos e moder-
nizagdo das economias (estas duas Gltimas
constituindo metas do Mercosul, segundo
o predmbulo do Tratado de Assungéo),
sendo uma das principais questdes para de-
terminar os caminhos tanto do Mercosul,
quanto da ALCA.

Por isso, muitos (como os empresarios
brasileiros que participaram das reunides
do Il Forum Empresarial das Américas,
em maio de 1997) entendem ser impres-
cindivel consolidar a infra-estrutura institu-
cional do Mercosul, antes de harmonizar as
legislagGes nacionais existentes sobre pro-
priedade intelectual.

Embora haja quem considere que o
problema das importagdes paralelas pode
ser melhor resolvido através do exame das
fun¢des das marcas,” alinhamo-nos entre
os que entendem existir ele muito mais em
conseqiiéncia do livre comércio de produ-
tos do que propriamente em razio da natu-
reza da marca.” Considerando que o obje-
tivo de um mercado comum ¢ reproduzir
as condi¢ies de um mercado nacional em
escala comunitdria,” a importancia da
questdo para o processo de integragdo re-

90. A teor do que dispde o Protocolo sobre Pro-
mogdo ¢ Proteclio de Investimentos no Mercosul, fir-
mado ¢m Buenos Aires, em agosto 94, “investimen-
to" ¢ todo tipe de ativo, inclusive marcas, patentes,
know-how, etc. (art. 2.A.d),

91. As marcas, por ¢x., segundo as teorias mo-
dernas, além de indicarem a origem das mercadorias
ou servicos a que estio apostas (sua principal fun-
¢do), tém a utilidade de identificar determinada qua-
lidade. A proteciio das marcas também possibilita a
celebraglio de contratos de franchising, viabilizando
aquisicio ¢ intercimbio de experiéncias comerciais,
administrativas, industriais ¢ tecnologicas.

92. Kaoro Takamatsu, Treatment of.., cit., pp.
5-6.

93, Como Karin Grau-Kuntz, Comentdrios..., -
cit., p. 29, nota 19.

94. Christopher Bellamy e Graham, Direito...,
cit., p. 410.
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gional é inegével, sobretudo porque os obs-
taculos criados pela auséncia ou pela insu-
ficiéncia de regulamentagdo podem ser con-
siderados como restrigdes ndo tarifarias a
circulagio de mercadorias, cuja eliminagio
¢ um dos propésitos do Mercosul, segundo
oart. 12 do Tratado de Assungio. Recorde-
se também que a facilitagfo do livre inter-
cdmbio na regido é um dos pré-requisitos
da unido aduaneira, que o Mercosul ja é,
embora nido se tenha tornado ainda, um
mercado comum.

Podemos afirmar que o Protocolo de
Harmonizagdo de Marcas no dmbito do
Mercosul, ainda nio ratificado pelo Brasil
mas ja alvo de discussdes, trouxe um im-
portante avango no tema aqui analisado, ao
introduzir no nosso processo integrativo o
principio da exaustio de direitos de esco-
po regional. Assim, para o proprio sucesso
do Mercosul, fez prevalecer a livre circu-
lagdo intra-comunitdria. Contudo, no plano
regional, ainda hd muito trabalho a realizar
para alcancar os resultados esperados da
implementagdo do principio da exaustio de
direitos num quadro de intercimbio econd-
mico crescente. Algumas sugestdes serdo
expostas a seguir.

Cabera aos Tribunais nacionais dos
paises-membros do Mercosul ¢ & corte su-
pranacional que venha a ser criada no futu-
ro cuidar que os limites ao principio da
exaustio dos direitos — abordados sucinta-
mente nesta palestra — ndo sejam ultrapas-
sados, procurando-se o equilibrio justo en-
tre os diversos interesses envolvidos, mui-
tas vezes antagbnicos: a) a abertura do
mercado; b) os direitos do titular; c) as
prerrogativas do distribuidor ou licenciado
exclusivo, geralmente partes mais prejudi-
cadas pela importagdo paralela; d) politica
do Estado (assuntos tributdrios, p. ex.); €)
desejo do mercado local de ser abastecido
pelo importador paralelo; f) ponto de vista
da livre concorréncia, que alguns entendem
lesada (p. ex., pelo art. 43 da LPI)L;* g) an-

95. Como vimos, o coméreio exterior em geral
¢ a8 importacdes paralelas estio intimamente ligadas

seio dos consumidores pelo direito a um
prego melhor ou a completa assisténcia téc-
nica.

Os titulares deverdo decidir se obte-
rdo patente ou registro em todos os paises
do Mercosul (o que implica em maiores
gastos) e em que circunstdncias venderdo
seus produtos, por si ou com 0 $eu consen-
timento.

O Protocolo de Brasilia podera ser
aplicado para a solugéo de controvérsias,
como por exemplo, aquelas que surgirem
sobre medidas que representem barreiras
niio tarifarias, ndo se aplicando entre parti-
culares, devendo ser uma das partes liti-
gantes um Estado-membro do Mercosul.*
As partes privadas podem levar desde ji os
seus conflitos nacionais ou estrangeiros de
natureza patrimonial (caracteristicas nas
quais os litigios sobre importagéo de pro-
dutos certamente se enquadram) ao Tribu-
nal Arbitral sediado em Assungdo ou ao
Instituto de Arbitragem Arbitra-Sul, criado
pelas Cémaras de Comércio e Industria do
Brasil, Bolivia, Uruguai, Venezuela ¢ Pa-
raguai, funcionando desde outubro de 1997,
sobretudo para os paises da América Lati-
na.” Os particulares poderdo também apli-
car o Protocolo de Medidas Cautelares,”

4 repressdo de abuso de poder econdmico, ¢ ha falta
de clareza na regulamentagio da livre concorréncia,
que os investidores reclamam.

96. V. Luiz Olavo Baptista, “Solugdo de diver-
géncias no Mercosul”, in Mercosul: seus Efeitos Ju-
ridicos, Econdmicos e Paliticos nos Estados-mem-
bros, pp. 157-186. Caso as negociagdes entre 0s Es-
tados-membros envolvidos ndo alcancem solugao,
cabe s segdes nacionais do GMC mover o processo.

97. Sua criagio tornou-s¢ possivel gracas a ra-
tificaclio, pelo Brasil, da Convengdo Interamericana
sobre Arbitragem Comercial [nternacional, assinada
em 1975, através do Decreto Legislativo 90/1995, ao
qual o Paraguai e o Uruguai igualmente aderiram,
mas ndo a Argentina, e a0 advento da Lei de Arbitra-
gem brasileira (Lei 9.307/96).

98. O Protocolo de Medidas Cautelares para o
Mercosul (GMC/Deciso 27/97), firmado em Ouro
Preto, em 16.12.94, ainda ndo ratificado pelo Brasil,
traz a possibilidade de requerer a medida cautelar em
qualquer momento. Quem julga 50 os juizes do Es-
tado requerente. “A parte ajuiza o processo cautelar



MERCOSUL 185

para impedir dano com relagio ndo so6 as
pessoas, mas também aos bens, em torno
das limitagdes 4 circulagio de bens em ra-
zfio de direitos de propriedade industrial,
como seria a proibigdo das importagdes pa-
ralelas, visando a elimina¢do das barreiras
nao-alfandegérias 4 abertura do mercado
regional.

A redagdo do art. 13 do Protocolo de
Harmoniza¢io deve ser refeita ou regula-
mentada, ficando claro que se trata de uma
exaustdo regional. No que diz respeito ao
principio do esgotamento de direitos, com-
parando o art. 13 do Protocelo de Harmo-
nizag¢do de Marcas do Mercosul com o art.
7% da Diretiva Européia de Marcas (Direti-
va 89/104), percebem-se as seguintes dife-
rengas:™ a) esta estabelece uma regra co-
munitéria (ndo remetendo a solugiio 3s leis
internas, como fez o Protocolo), e b) ela
especifica o territdrio abrangido, através da
expressdo “no mercado da comunidade”.

O Tratado de Assuncdo contém a obri-
gaciio de harmonizagdo'™ em seu art. 12,
As leis nacionais dos paises-membros de-
verdo ser alteradas no sentido de serem
conciliadas com os tratados que vierem a
regular a matéria no Mercosul. Para o ade-
quado funcionamento serio necessdrias,
evidentemente, a compatibilizagio e certas
concessoes das Nagdes, em prol dos inte-
resses regionais. Nesses esforgos, desem-
penhardo um papel importante as comis-
sdes quadripartites e as entidades especiali-

em seu pais segundo o direito material ¢ processual
local”, esclarcce Adriano Kalfelz Martins, “Medidas
cautelares no Mercosul”, in Mercosul: seus Efeitos
Juridicas, Econdmicos e Politicos nos Estados-mem-
bros, p. 534, O autor clucida ainda que deferida a
medida, scrd exarada uma carta rogatoria ¢ gue a
vantagem serd a agilizagdo do cumprimento das or-
dens cautelares, na medida em que nio se lhes apli-
card a cxigéncia da homologagdo da ordem pelo tri-
bunal do Estado-parte rogado (idem, p. 534).

99. Sobre o art. 7® da Diretiva, v. nota 45 su-
pra.

100. Para Eugénio da Costa ¢ Silva, “harmoni-
zar significa colocar em equilibrio™. In A Livre.., cit.,
p. 126.

zadas em propriedade industrial e intelec-
tual. Cabera aos paises aproveitar seus pa-
ralelismos ¢ assegurar que a exaustdo seja
normatizada e aplicada de maneira recipro-
ca para os paises do bloco. Se os niveis de
exaustio forem diferentes, havera discre-
pancia para os empresarios dos Estados-
membros, prejudicial na medida em que
cresce a interdependéncia da politica econd-
mica dos quatro parceiros, Lembremos que,
segundo o art. 42 do TRIPs, qualquer trata-
mento deverd ser incondicionalmente esten-
dido aos demais membros desse acordo.

Muitas reformas legislativas internas
€ ajustes serdo imperiosos nos paises ade-
rentes, como por exemplo:

a) com relagdo s marcas, a nova lei
brasileira nio esta harmonizada com o Pro-
tocolo de Marcas, por niio prever ainda a
exaustdo regional;

b) a matéria estd ligada aos requisitos
de exploragio de patente através de impor-
tagdo e/ou fabricagdo legal. As leis de pa-
tentes argentina e brasileira sdo ainda bas-
tante diferentes; por exemplo, a exploragdo
da patente através da importagdo é permi-
tida pela nova lei argentina. Caberi a Ar-
gentina aderir & Revisdo de Estocolmo da
Convengdo da Unido de Paris. A reforma
harmonizante serd importante também para
a politica de ciéncia e tecnologia do Mer-
cosul, a qual ndo serd eficaz se as leis con-
tinuarem assimétricas;

c) haverd um aprendizado com as fa-
lhas das leis uns dos outros (com as da lei
brasileira, p. ex.) e deverio ser evitadas,
nas reformas legislativas, expressdes ambi-
guas, que conduzem & divida e dificultam
as decisdes comerciais dos agentes econd-
micos. E indispensavel termos transparén-
cia ¢ seguranga na legislagdo e na politica
sobre operagbes comerciais e atragio de
investimentos, pois os titulares, os licencia-
dos, os distribuidores e os importadores
que desejam fazer uma escolha consciente
precisam saber sob que circunstdncias po-
dem operar licitamente. E claro que as rei-
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vindicagoes dos empresarios estrangeiros e
os interesses econdmicos da indistria lo-
cal, em matéria de importagoes paralelas,
ndo sdo da competéncia exclusiva das leis
sobre propriedade industrial;.

d) o Protocolo de Harmonizagdo de
Marcas firma, no art. 24, 0 compromisso
dos paises-membros de celebrarem acor-
dos também sobre patentes de invengdo,
modelos de utilidade, desenhos industriais
(0 qual estd sendo elaborado) direitos au-
torais etc., no Ambito dos quais as importa-
¢des paralelas também deverdo ser regula-
mentadas.

Como jé apontamos, 0S Mecanismos
de solugdo de disputas do TRIPs ndo po-
derio ser acionados com relagéo as impor-
tagOes paralelas.
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