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1. Introdução

-Ou W

Doutrina

1. As traduções dos textos legais c decisões dos 
Tribunais citadas neste trabalho não são oficiais.

A propriedade da marca é um mono­
pólio privado concedido pelo Estado, ex­
pressão de sua soberania. Como monopó­
lio (propriedade), garante-se ao seu titular 
um direito de uso exclusivo, oponível erga 
omnes. Como expressão de soberania este 
direito só será reconhecido nos limites do 
território do Estado que o concedeu (prin­
cípio da territorialidade). Para obter a pro­
teção da marca cm outros territórios, o seu 
titular deverá requerê-la em cada um deles. 
Mesmo as convenções internacionais, que 
pretendem equiparar o estrangeiro, no que 
diz respeito ao exercício dos seus direitos 
de marca, ao nacional, mantêm a plena vi­
gência das legislações nacionais e a terri­
torialidade da proteção.

Daí afirmar-se que o direito de mar­
cas, por sua natureza territorial, “facilita o

I. Introdução. 2. A função económica da marca. 3. O princípio da terri­
torialidade da marca. 4. Outras funções da marca. 5. Da cessão e da 
licença de uso de marca. 6. Importações paralelas. 7. Teoria da exaus­
tão. 8. O problema das importações paralelas na União Europeia e a 
teoria da origem comum. 9. Importações paralelas e os Estados não- 
membros da UE. 10. Importações paralelas e os Tribunais brasileiros.
II. O problema das importações paralelas e a nova Lei de Propriedade 
Industrial. 12. O direito de marcas e o Mercosul.

Karin Grau-Kuntz 
e

Newton Silveira

A EXAUSTÃO DO DIREITO DE MARCAS 
NA UNIÃO EUROPEIA E O MERCOSUL1

fracionamento do direito em mãos de titu­
lares diversos, notando-se um estímulo a 
que a marca seja cedida a quem a explora 
em cada país. (...). Tal fracionamento, por 
sua vez, cria dificuldades para a livre cir­
culação das mercadorias, já que os direitos 
territoriais criam monopólios locais em 
mãos de terceiros (...)”?

A aceleração capitalista e especial­
mente a formação de blocos económicos 
têm agravado o conflito entre os princípios 
da territorialidade da proteção da marca e 
da livre circulação de mercadorias. As ques­
tões sobre importações paralelas servem de 
exemplo.

O problema das importações parale­
las pode ser formulado de maneira sim­
ples: poderá o titular de uma marca, ale­
gando o seu direito de uso exclusivo, im­
pedir a introdução não autorizada de pro­
dutos por ele mesmo produzidos, ou pro-

2. Silveira, Newton, Licença de Uso de Marca 
e Outros Sinais Distintivos, Ed. Saraiva, 1984.
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2. A função económica da marca

duzidos e assinalados com a mesma mar­
ca por uma terceira empresa a ele jurídi­
ca ou economicamente vinculada, no ter­
ritório que lhe concedeu aquele direito de 
uso exclusivo?

A solução deste problema sugere dois 
caminhos distintos, dependendo dos víncu­
los económicos entre o Estado do titular da 
marca e o Estado de onde se originam os 
produtos paralelamente importados. Em ou­
tras palavras, a solução será uma se o pro­
blema se apresenta entre Estados sem vín­
culos económicos especiais entre si, e será 
outra se entre Estados-membros de um mer­
cado económico comum. A decisão entre 
permitir ou proibir as importações parale­
las suscita inúmeras questões relativas à 
natureza do direito de marcas. Especialmen­
te em nível de mercado económico comum, 
os princípios e funções da marca deverão 
ser analisados e interpretados levando-se 
em conta o impacto do princípio da livre 
circulação de mercadorias sobre eles.

As marcas exercem função muito im­
portante em uma economia de mercado,3 
pressupondo “a existência, ao menos po­
tencial, de produtos idênticos ou similares

3. O princípio da territorialidade 
da marca

Na Europa do século passado e início 
deste século, a opinião dominante da dou­
trina, inspirada nos ensinamentos de Joseph 
Kohler, via no direito de marcas uma ma­
nifestação da personalidade de seu proprie­
tário.7 Como no direito ao nome ou à fir­
ma, o direito às marcas deveria ser reco­
nhecido no mundo inteiro. Nesta idéia en-

3. Opinião contrária manifestou o Tribunal 
Europeu, na sentença proferida no caso Sirena em 
1971 (in GRUR 1971, p. 279), onde entendeu-se ter 
o direito de marcas valor económico menor do que 
os direitos de patente. O Advogado-Geral Dumelier 
de Lamotte afirmou em suas conclusões: “O interes­
se a que serve o direito de patentes é economica­
mente e humanitariamente merecedor de maior pro­
teção do que o direito de marcas. (...). Do ponto de 
vista humanitário, a dívida que a sociedade tem com 
o ‘inventor’ da marca nominativa Prep Good 
Moming (um creme de barbear) não tem a mesma 
natureza daquela que a humanidade tem para com 
a pessoa que descobriu a penicilina’’. E a sentença, 
acatando tais argumentos, assim versou: “(...) além 
disso diferencia-se o direito de marcas de outros di­
reitos de propriedade industrial pelo fato de os obje­
tos de proteção destes últimos possuírem geralmen­
te maior importância e merecerem maior proteção 
do que os direitos de marcas”.

oferecidos perante o mesmo mercado, sen­
do, pois, um instrumento de concorrência 
e não de monopólio”.4

Elas possibilitam ao empresário di­
ferenciar, no comércio, o seu produto dos 
produtos oferecidos pelos seus concorren­
tes e, através delas, os consumidores po­
dem distinguir uma mercadoria de deter­
minada origem empresarial de outra. “Aque­
le que utiliza uma marca, atua concorren­
cialmente.”5 Desta sorte, exerce a marca 
papel fundamental para a transparência 
de mercado, viabilizando a concorrência 
leal.

Além disso, “enquanto as patentes re­
compensam a criatividade do inventor e 
estimulam o desenvolvimento científico, as 
marcas recompensam aquele produtor que 
continuamente fabrica produtos de alta qua­
lidade estimulando, desta forma, o desen­
volvimento económico. Sem a proteção das 
marcas dar-se-ia pouco incentivo ao pro­
dutor para que desenvolvesse novos pro­
dutos ou mantivesse a qualidade de produ­
tos já existentes”.6

4. Silveira, Newton, ob. cit.
5. Baumbach/Hefermehl, ob. cit.
6. De acordo com as conclusões do Advoga- 

do-Gcral Francis Jacobs no caso Hag II, item 18, in 
GRUR int. 1990, p. 965.

7. De acordo com Beier, Friedrich-Karl: 
“Territorialitact des Markenrechts und internationaler 
Wirtschaftsverkehr”, in GRUR Int., p. 8 e Hoth, 
Juergen, "Territoriale Grenzen des Schutzbereichs 
von Warenzeichnungen”, in GRUR 1968, p. 64.
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4. Outras funções da marca

8. Hoth, Juergen, ob. cit.
9. Hoth, Juergen, ob. cit.
10. Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht 

und Iniernationales Wettbewerbs und Zeicherechi, 
II. Auflage, Verlag C.H. Beck, Muenchen.

A finalidade da marca é identificar um 
produto diferenciando-o dos de outros fa­
bricantes. Neste sentido fala-se em função 
de origem da marca. Para o seu titular a 
marca “(...) serve para identificar os pro­
dutos por ele produzidos como seus pro­
dutos para que se diferenciem dos produ­
tos de seus concorrentes. Para o seu titu­
lar, a marca é um meio de classificação do 
produto de acordo com a sua origem. A 
função de distinção implica a função de 
origem”.10

contramos exprimido o chamado “princí­
pio da universalidade da marca”.

O mesmo Joseph Kohler rejeitou, em 
1910, a aplicação do mencionado princí­
pio às marcas e, ao comentar a então vi­
gente legislação sobre sinais distintivos, 
passou a falar em proteção “local” do di­
reito de personalidade concedido ao titu­
lar da marca, limitada ao âmbito territo­
rial/

V. Hagens, discordando da concep­
ção da universalidade da proteção, afir­
mou ser “impensável que um funcionário 
público alemão pudesse conceder um mo­
nopólio também para outros Estados so­
beranos”.9

• O princípio da territorialidade signi­
fica que a existência e a proteção de uma 
marca encontram-se limitadas ao território 
do Estado que a concedeu, ou seja, a prote­
ção nacional e a internacional de um mes­
mo sinal são lotalmente independentes, sen­
do irrelevante a coincidência de seus titu­
lares ou não. Assim, a situação jurídica da . 
marca no estrangeiro e o direito alienígena 
não afetam, pelo menos diretamente, o di­
reito nacional ou as decisões nele calcadas.

Para o consumidor é hoje geralmente 
indiferente se o produto da marca “X” é 
produzido por este ou aquele industrial, ou 
se este produto tem o mesmo fabricante que 
o produto assinalado com a marca “A”. 
Neste sentido ela não mais cumpre sua fun­
ção de origem em acepção estrita, a qual 
reportava & assinatura do industrial. Ela não 
fornece ao consumidor uma informação 
direta sobre a sua origem, mas indica a ele 
que os produtos provêm de uma empresa 
determinada, apesar de anónima. A função 
de origem da marca, em relação aos consu­
midores que adquirem o produto, deve ser 
entendida neste sentido.11

A marca ainda serve ao consumidor 
como um meio para identificar um produto 
de acordo com suas características indivi­
duais. O consumidor relaciona à marca ca- 
ractcrísticas advindas de sua experiência 
pessoal com o produto, ou com aquelas pro­
metidas pela publicidade. Ela garante que 
o produto foi produzido sob o controle de 
seu titular e, portanto, presume-se que pos­
sui uma qualidade constante. Esta é a cha­
mada função de garantia da marca.12

Vale lembrar que a qualidade ofereci­
da por um produto não é absoluta. Seu pro­
dutor tem a liberdade de modificá-la a qual­
quer momento, o que fará por sua conta e 
risco.

A função de propaganda da marca 
corresponde ao seu “efeito publicitário”, ou 
seja, a marca representa o elo entre o pro­
duto e o consumidor exercendo, desta sor­
te, não apenas função de diferenciação e 
identificação em relação ao produto, mas 
também manifestando-se como força de 
atração e sugestão.

A proteção legal concedida à marca 
reporta à sua função de origem, ou seja, à

11. Baumbach/Hefermehl, ob. cit.
12. Para Baumbach/Hefermehl, ob. cit., a ter­

minologia correta seria “função de confiança da 
marca". A constância nas características do produto 
marcado é uma “conclusão de probabilidade” 
(Wahrscheilichkeitschluss), que vale enquanto a con­
fiança do consumidor não for decepcionada”.
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No Brasil, a propriedade da marca é 
concedida através de seu registro no INPI. 
O direito de marca é direito patrimonial que 
pode ser objeto de negócios jurídicos de 
alienação ou de simples utilização. Tanto 
a legislação brasileira anterior (Lei 5.772/ 
71) como a nova Lei de Propriedade In­
dustrial, que entrou em vigor a partir de 15 
de maio de 1997, possibilitam a cessão e a 
licença de uso da marca. A averbação dos 
contratos perante o INPI estende os efeitos 
inter partes, equiparado-os a direito real, 
oponíveis erga omnes.

5. Da cessão e da licença de uso 
de marca

marca como indicativo de que o produto 
por ela assinalado origina-se de determi­
nado fabricante. As funções de garantia e 
propaganda são funções derivadas da fun­
ção de origem, o que equivale a dizer que a 
proteção daquelas duas funções reporta-se 
em primeiro plano ao titular da marca, não 
devendo ser confundida com a proteção 
reservada ao consumidor.

A tutela garantida às marcas produz 
efeitos que atingem de forma indireta os 
consumidores. Ao conceder ao seu titular 
proteção contra o risco de confusão entre 
sua marca e outra de concorrente, protege- 
se também o interesse do consumidor que 
não deve ser ludibriado. Porém, e apesar 
destes efeitos, o objeto do direito de mar­
cas não é o consumidor, mas a marca. A 
proibição do uso de uma marca semelhante 
ou idêntica a outra anterior, capaz de gerar 
confusão, existe não em razão dos interes­
ses do consumidor, que poderia confundir- 
se levando uma por outra, mas em razão 
dos interesses do proprietário da marca. 
Para tanto basta mencionar que é incabível 
a idéia de que um consumidor venha a va­
ler-se do direito de marcas para defender- 
se de alguma lesão sofrida, por exemplo, 
por marca enganosa. Para tanto ele deverá 
valer-se da legislação pertinente.

13. Baumbach/Hefermehl. ob. cit.
14. Gama Cerqueira, Jo5o da. Tratado da Pro­

priedade Industrial, v. 2, Ed. RT.

Pela legislação brasileira de 1945, a 
marca só podia ser cedida junto com o gê­
nero de comércio ou indústria a que se apli­
casse. A cessão isolada da marca não era 
permitida. Ao contrário, ela deveria ser 
acompanhada dos valores que formam o 
ramo de indústria ou comércio exercido, de 
forma que este possibilitasse ao seu suces­
sor a sua continuação. Tais valores pode­
riam estar expressos em uma máquina es­
pecial, na fórmula de uma bebida, em uma 
patente, no know-how adquirido etc., de­
pendendo de cada caso.13

De acordo com Gama Cerqueira,14 “as 
razões em que se fundam as leis que vedam 
o tráfico da marca isoladamente não dizem 
respeito à sua natureza, nem à natureza do 
direito que sobre ela possui o seu titular. 
(...). O que justifica, a nosso ver, a proibi­
ção legal é a função objetiva das marcas, 
isto é, a função de distinguir os produtos 
diferenciando-os de outros de procedência 
diversa’’. E, citando Afonso Celso, prosse­
gue: “a marca outra coisa não é senão aces­
sório ou complemento do objeto que ca- 
racteriza; é um elemento de verdade e leal­
dade comercial, donde se segue que seria 
falsear-lhe a natureza e os fins tolerar-lhe o 
tráfico, independente dos produtos ou mer­
cadorias para que foi apropriada. Se assim 
fora, deixaria de garantir aos consumido­
res que o gênero assinalado proveio de de­
terminada origem, o que daria lugar a con­
denáveis especulações”.

Na verdade, a Lei de Propriedade In­
dustrial vigente no Brasil não mais condi­
ciona a cessão da marca à simultânea trans­
ferência do gênero de indústria e comér­
cio. A citação acima transcrita de Gama 
Cerqueira se referia ao Código de Proprie­
dade Industrial de 1945 e, por desatenção 
de seus revisores, deixou de ser atualizada.

Sob licença de uso de marca entende- 
se a autorização para usar a marca da mes-
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6. Importações paralelas

17. Silveira, Newton, ob. cit.
15. Baumbach/Heffermehl, ob. cit.
16. Gama Cerqueira, João da, ob. cit.

ma forma, ou nas mesmas proporções, que 
o seu titular. O direito protegido permane­
ce em sua substância com o seu titular, mas 
o seu uso transfere-se para o licenciado.15 
Para o direito de marcas, a expressão “li­
cença de uso” significa que o licenciador 
abriu mão de fazer valer o seu direito de 
uso exclusivo em relação ao licenciado. Se 
ao licenciado ainda for permitido registrar 
a marca em seu nome, estará ele conquis­
tando um direito próprio, apesar de a es­
sência deste direito ainda continuar vincu­
lada ao licenciador.

Gama Cerqueira16 afirmava que a dis­
posição que permite a “cessão” do uso da 
marca choca-se com o princípio da intrans- 
missibilidade da marca independente do 
gênero de comércio e indústria para o qual 
tiver sido adotada. Baumbach/Hefermehl 
defendem que tal situação não fere aquele 
princípio, uma vez que o licenciador não 
transfere a lilularidade da marca, mas ape­
nas o seu uso. Argumentam também que o 
contrato de licença de uso de marca não fere 
a função de origem da marca. Dizem que a 
proteção garantida à marca contra o risco 
de confusão é uma proteção individual, afe­
tando o interesse geral de forma meramen­
te indireta. Assim, o direito subjetivo que 
cabe ao proprietário do sinal de não utilizá- 
lo como indicativo de origem não é preju­
dicado quando ele mesmo permite que uma 
outra pessoa o utilize. Neste sentido os pro­
dutos de um licenciado não são “produtos 
de um outro”. Tendo em vista a estrutura 
do direito de marcas, onde os interesses do 
consumidor ocupam uma posição periféri­
ca em relação aos interesses do titular da 
marca, não se poderia afirmar que a utili­
zação da marca para produtos produzidos 
pelo licenciado venha gerar danos relevan­
tes ao seu proprietário pelo engano quanto 
à origem da marca.

Quanto à função de qualidade, a le­
gislação brasileira previa, na forma do art. 
90 da Lei 5.772/71, que o proprietário da

A proteção concedida pelo direito à 
marca garante ao seu titular o poder de im­
pedir as importações de produtos marca­
dos com sinais confundíveis com aquele por 
ele utilizado para distinguir as suas merca­
dorias.

A questão das importações toma di­
mensão maior e mais complexa quando diz 
respeito a produtos originais, não altera­
dos, cuja primeira colocação no mercado, 
feita pelo seu próprio titular, ocorreu no 
exterior e, posteriormente, este mesmo pro­
duto original foi reintroduzido por um ter­
ceiro no mercado nacional (importação 
paralela).

Ao mencionarmos “produtos origi 
nais”, estamos nos referindo a produtos que 
indicam a mesma origem, reportando, des­
ta sorte, ao mesmo produtor. Nesta situa­
ção a função de origem e o direito do titu­
lar da marca de proibir importações que fi­
ram o seu direito de uso exclusivo trans­
formam-se em instrumentos de aplicação da 
política económica adotada pelo Estado. A 
forma como os Tribunais europeus aplica­
ram estes dois princípios — ora estenden­
do um e conseqiientemente restringindo ou­
tro, ora restringindo este e ampliando o 
outro — para adaptá-los à necessidade de

marca assumisse a obrigação de exercer 
controle efetivo sobre as especificações, 
natureza e qualidade dos produtos assina­
lados. “Igualmente quando não haja paten­
te, ou não tenha sido firmado contrato es­
pecífico de fornecimento de tecnologia, mas 
a marca esteja sendo utilizada pelo seu ti­
tular para assinalar seus produtos, o con­
trato deverá prever que os produtos a se­
rem fabricados pelo licenciado conterão 
idênticas especificações, natureza e quali­
dade.”17 A nova Lei de Propriedade Indus­
trial assenta no art. 139 o mesmo entendi­
mento.
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7. Teoria da exaustão

I

18. Bercovitz, Alberto, "La Propriedad Indus­
trial e Intelectual en el Derecho Comunitário", in Tra­
tado de Derecho Comunitário Europeo (Estúdio Sis­
temático desde el Derecho Espanol), t. II, Editorial 
Civitas S.A., Madrid. 1986.

garantir o princípio da livre circulação de 
mercadorias, fundamento básico de um 
mercado económico comum, ilustra clara­
mente a necessidade de adaptar o direito 
de marcas ao modelo económico adotado 
pelo Estado. A questão das importações 
paralelas ganha em proporções conforme 
as relações económicas entre os países au­
mentam.

A teoria da exaustão, construção ju- 
risprudencial, existe muito mais em razão 
do livre comércio de produtos do que pro­
priamente em razão da natureza da marca. 
Nas palavras de Alberto Bercovitz18 é as­
sim explicada: “Ladoctrinadel agotamiento 
parte tradicionalmente y según resulta de 
su propia denominación de que una vez que 
se ha hecho uso de un derecho de propiedad 
industrial, al introducir en el mercado un 
producto protegido por él, esc derecho se 
ha agotado con referencia a ese producto, 
es decir, que ya no se pueden hacer valer 
facultades derivadas de ese derecho frente 
a quienes adquieran, usen o negocien con 
el producto en cuestión. O sea, que ese 
producto pucde circular libremente en el 
mercado, sin que puedan afectarle las 
facultades que la ley confiere al titular del 
derecho de propiedad industrial que lo 
comercializo”.

Se os efeitos da exaustão manifestam- 
se apenas no nível nacional, fala-se em 
exaustão nacional; se se manifestam em ní­
vel internacional, fala-se de exaustão inter­
nacional.

As palavras de Bercovitz descrevem 
a idéia de que o direito ao uso exclusivo da 
marca não é concedido sem limites, mas 
antes tendo por escopo aquilo que a marca

pretende fomentar, a concorrência. A exaus­
tão internacional, aplicação daquela idéia 
ajustada aos princípios de uma política eco­
nómica onde se incentiva a livre circulação 
de mercadorias, surgiu para solucionar os 
casos de importações paralelas. Assim, se 
os produtos marcados tratam-se de produ­
tos originais (produzidos pelo próprio titu­
lar da marca ou por uma empresa jurídica 
ou economicamente a ele vinculada), o di­
reito de uso exclusivo da marca de que o 
seu titular goza no território do Estado que 
o concedeu não poderá ser invocado para 
impedir as importações paralelas daqueles 
produtos.

Como já dissemos, a forma como 
cada Estado aplica o princípio da exaus­
tão, se apenas a nível nacional (desta sor­
te não permitindo as importações parale­
las) ou internacional (permitindo-as), diz 
respeito muito mais à política económica 
adotada do que ao direito de marcas. A 
este último interessa averiguar se a marca 
cumpre as suas funções intrínsecas, ou não; 
o fato de o produto que cumpra aquelas 
funções ter sido produzido ou comercia­
lizado no território de um Estado, ou fora 
dele, vai além do seu âmbito de interesse. 
Já para a aplicação da política económica 
adotada pelo Estado, mais ou menos pro­
tecionista, será relevante se o produto as­
sinalado com esta marca “B” foi produzi­
do, marcado ou comercializado no terri­
tório nacional ou fora dele.

Ainda cabe mencionar que a expres­
são ‘‘exaustão dos direitos” não é a mais 
adequada. Tal teoria indica que o direito 
de uma empresa não é violado com a co­
mercialização de um produto legalmente 
marcado e introduzido no mercado pela 
sua titular ou por uma empresa a ela jurí­
dica ou economicamente vinculada. Isto 
não significa que a titular do direito de 
marca não possa fazer valer seus direitos 
contra, por exemplo, a comercialização de 
um produto ilegitimamente marcado ou 
modificado. A doutrina alemã defende que 
os termos “consumação” ou “consumo dos

!
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19. Baumbach/Hefiermhcl, ob.cit. 20. Ainda dc acordo com Bercovitz, ob. cit.

8. O problema das importações 
paralelas na União Européia 
e a teoria da origem comum

Um dos objetivos básicos do Tratado 
de Roma, instrumento inicial que criou a 
União Européia, é a instauração de um 
mercado comum baseado em um regime de 
livre concorrência. Para tanto previu-sc a 
supressão entre os Estados-membros dos 
direitos aduaneiros c das restrições quanti­
tativas à entrada e saída de mercadorias. 
Quaisquer outras medidas de efeitos restri­
tivos, e todas as medidas que possam colo­
car em perigo a concretização dos objeti­
vos daquele Tratado, foram proibidas (art. 
52, inc. II). Porem, a subsistência dos direi­
tos de propriedade industrial, regulados em 
cada Estado-membro por legislação própria 
(se bem que atualmente harmonizadas), 
encontra-se expressamente reconhecida no 
art. 36. Admite-se que a proteção dos mes­
mos possa justificar as proibições ou res­
trições à importação, exportação ou trânsi­
to de mercadorias entre os Estados-mem­
bros.

A previsão de que cada Estado-mem­
bro mantenha sua legislação própria sobre 
propriedade industrial ainda se encontra no 
art. 222 do Tratado, onde se afirma que o 
regime de propriedade dos Estados-mem­
bros não será, de forma alguma, prejudica­
do. Não será porém tolerada a utilização 
dos direitos de propriedade industrial, ex­
ceção à liberdade de circulação, de manei­
ra arbitrária e injustificada.

Para definir quais seriam as restrições 
permitidas e não permitidas, a jurisprudên­
cia européia partiu da diferenciação entre 
existência e exercício dos direitos de pro­
priedade industrial. O Tratado de Roma não 
influenciaria a existência daqueles direitos

efeitos do direito dc marcas” seriam mais 
adequados.19

nacionais, mas sim o seu exercício, não afe­
tando sua existência enquanto o seu exer­
cício exclusivo esteja justificado pela sal­
vaguarda dos direitos que constituam seu 
objeto específico, mas podendo limitar o 
exercício abusivo dos mesmos quando se 
empenhem em fazer fracassar a eficácia de 
determinadas normas.

O conflito entre estes dois princípios 
antagónicos, livre circulação de mercado­
rias e direito de marcas, foi motivo, e ainda 
o é, de muitas controvérsias em questões 
de importações paralelas. Para solucioná- 
las os Tribunais criaram inicialmente a teo­
ria da origem comum dos produtos marca­
dos, pela qual o direito de marcas foi am­
plamente sacrificado em prol do princí­
pio da livre circulação de mercadorias. Pos- 
teriormente reformularam sua posição, ce­
dendo frente à necessidade de, mesmo em 
um regime de livre circulação de mercado­
rias, garantir pelo menos um grau mínimo 
do exercício de uso exclusivo da marca.

A teoria da origem comum foi desen­
volvida alargando os efeitos do princípio da 
exaustão dos direitos de marca. De acordo 
com esta idéia, se o titular do sinal em um 
Estado-membro é também titular de sinais 
paralelos em outros Estados-membros, não 
poderá reprimir a introdução paralela de pro­
dutos marcados se ele mesmo, ou com sua 
autorização, os introduziu pela primeira vez 
no mercado. A princípio entendeu-se, para 
efeitos de exercício de direitos de marca, 
como mesmo titular todas as empresas de 
um grupo ou todas as empresas com víncu­
los jurídicos ou económicos. Seguindo este 
raciocínio, uma vez introduzido um produto 
objeto de um direito de propriedade indus­
trial no mercado de um Estado-membro, nem 
o titular do mesmo nem nenhuma das em­
presas vinculadas jurídica ou economica­
mente a ele poderiam exercitar direitos ou­
torgados cm outros Estados-membros, 
para este mesmo objeto, com o fim de fazer 
valer quaisquer reclamações relacionadas 
com tal importação.20
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23. In GRUR Int. 1986, p. 407.
21. In GRUR Int. 1974, p. 338.
22. In GRUR Int. 1990, p. 960.

Tornou-se porém problemático quan­
do, para um mesmo objeto de direito de pro­
priedade industrial, existam titulares dis­
tintos em diferentes Estados-membros. O 
caso Hag2{ nos serve de exemplo, e, para 
solucioná-lo, o Tribunal alargou a teoria da 
origem comum do produto, entendendo ser 
suficiente que em algum momento os di­
reitos de propriedade industrial tenham tido 
o mesmo titular, mesmo que, depois, por 
ato voluntário ou não, tenham passado a 
pertencer a titulares distintos, sem nenhum 
nexo entre si.

Esta postura, alijamento do direito de 
marcas em prol da livre circulação de mer­
cadorias, veio a ser derrubada, quatorze 
anos depois, com a sentença proferida no 
caso Hag II22

Passemos às mencionadas sentenças.
A sociedade alemã Hag registrou na 

Alemanha, em 1907, a marca Hag para café 
descafeinado e, em 1908, a mesma marca 
na Bélgica e Luxemburgo. Em 1927 esta 
sociedade constituiu uma filial na Bélgica, 
à qual cedeu, em 1935, as marcas Hag bel­
ga e luxemburguesa. Em 1944 todas as 
ações da sociedade belga foram declaradas 
como propriedade inimiga e confiscadas. 
Em 1971 a sociedade belga Hag vendeu as 
suas marcas à sociedade Van Zuylen Frères, 
porém sem transmitir a empresa. A Van 
Zuylen Frères não fabricava o café desca­
feinado, mas o comprava da sociedade bel­
ga Hag. A empresa alemã Hag, que ven­
dia o seu produto na Bélgica com o nome 
Decofa, passou, a partir de 1972, a vendê- 
lo em Luxemburgo sob sua marca Hag. A 
sociedade Van Zuylen alegou violação do 
seu direito nacional de marca. Entre estas 
duas empresas não havia nenhuma ligação 
económica ou jurídica. Esta querela deu 
origem à sentença conhecida como Hag. 
Nela o Tribunal europeu entendeu por li­
mitar os direitos de propriedade industrial 
em benefício do princípio da livre circula­
ção, alegando:

“1 • A proibição de venda de um pro­
duto guarnecido legitimamente em um Es- 
tado-membro com uma marca, a outro Es- 
tado-membro, fundamentando-se apenas 
no fato de existir naquele Estado-membro 
uma marca idêntica com a mesma origem, 
viola as disposições sobre a livre circula­
ção de mercadorias no Mercado Comum.

Estava assim inaugurada a teoria da 
origem comum, complementada, dois anos 
depois, na decisão Terrapin/Terranova.23

Aquela decisão foi, tanto pela doutri­
na como pelos meios empresariais interes­
sados, largamente criticada. Entendeu-se 
que tal postura ferira o conteúdo do direito 
de marcas criando um mecanismo que pos­
sibilitava a livre circulação de mercadorias 
mas que, em contrapartida, reduzia aquele 
direito a nada. Se a finalidade essencial da 
marca consiste em assegurar aos consumi­
dores que todos os produtos distinguidos 
por ela têm a mesma origem empresarial, a 
decisão Hag teria privado as marcas de sua 
finalidade básica, que é a de distinguir pro­
dutos de empresas diferentes.

Em 1979, a sociedade belga Van 
Zuylen et Frères passou ao controle da so­
ciedade suíça Jacobs Suchard AG, empre­
sa de grande penetração no mercado de café 
alemão. A única coisa que a. Suchard man­
teve da Van Zuylen et Frères foi a marca 
Hag para a comercialização de café 
liofilizado ou descafeinado. Tal comercia­
lização iniciou-se no mercado belga e 
luxemburguês e, a partir de 1985, começou 
a ser procedida no mercado alemão. A Hag 
alemã se opôs à comercialização do produ­
to, alegando que a marca Hag tornara-se 
marca conhecida na Alemanha, e que o café 
alemão liofilizado ou descafeinado era, por 
causa de um novo processo específico des­
coberto por esta empresa, de qualidade 
muito superior do que a do café comer­
cializado pela Hag belga. Tal querela deu 
origem à sentença conhecida como Hag II, 
pela qual o Tribunal europeu viu-se força-
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do a manifestar-se, após decorridos qua- 
torze anos, novamente sobre a teoria da ori- 

24gem comum.
As soluções propostas foram as se­

guintes:25
i) livre comércio em ambas as dire­

ções, implicando aplicação da teoria da 
origem comum, ou da coexistência absolu­
ta das marcas “até seus últimos extremos”,26 
defendida pela empresa titular da marca 
Hag belga;

ii) livre comércio em apenas uma di­
reção ou “principio de coexistência restrin­
gida o la aplicación de la doctrina del ori­
gem común de forma desigual”,27 defendi­
da pela sociedade Hag alemã, pela Comis­
são da União Européia, governos alemão, 
holandês e espanhol. A questão aqui era 
decidir se a empresa alemã, vítima da me­
dida de expropriação que deu origem à ti- 
tularidade da marca Hag na Bélgica/Lu- 
xemburgo, deveria ser tratada da mesma 
forma que a empresa que adquiriu este di­
reito via uma expropriação, ou seja, se ela 
deveria ser mais uma vez sacrificada;

iii) cada qual em seu território, ou 
“principio de cxclusividad de cada una de 
las marcas en su território originário o la 
no aplicación de la doctrina del origen 
común en qualquier caso”,28 defendida pelo 
governo da Grã-Bretanha.

O Tribunal assim decidiu:

“Os arts. 30 e 36 do Tratado de Roma 
não colidem com as disposições legais na­
cionais que permitam a uma empresa, titu­
lar de um direito de marcas em um outro 
Estado-membro, opor-se à importação de 
outro Estado-membro, de produtos simila­
res legalmente comercializados neste Es­
tado-membro, com uma marca idêntica ou 
uma capaz de criar confusão com a marca 
protegida, incluindo o caso em que a mar­
ca, sob a qual foram importados os produ­
tos em litígio, houvesse pertencido origi- 
nariamente a uma filial da empresa, que se 
opõe às importações, e que depois da desa­
propriação desta filial foi adquirida por uma 
terceira empresa”.

Para chegar a esta conclusão o Tribu­
nal analisou a teoria da origem comum sob 
dois aspectos:

a) a sua conexão com o disposto no 
Tratado de Roma;

b) como afeta as funções ou elemen­
tos essenciais do direito de marcas.

O art. 36 do Tratado de Roma prevê 
que “las disposiciones de los artículos 30 a 
34, ambos inclusive, no serán obstáculo 
para las prohibiciones o restricciones a la 
importación, exportación o transito justifi­
cadas por razones de (...) protección de la 
propiedad industrial y comercial. No obs­
tante, tales prohibiciones o restricciones nc 
deberán constituir un medio de discrimi- 
nación arbitraria ni una restricción encu- 
bierta del comercio entre los Estados miem- 
bros”. Ou seja, a livre circulação de mer­
cadorias só poderá ser derrogada na 
medida em que proteja e garanta o objeto 
específico da propriedade industrial.

O objeto específico do direito de mar­
cas “(...) é justamente assegurar ao titular 
do direito a utilização da marca para a pri­
meira circulação do produto e igualmente 
protegê-lo contra os competidores que quei­
ram abusar da posição e da reputação da 
marca, vendendo produtos indevidamente 
marcados com esta mesma marca. (...) a 
função essencial da marca consiste em ga-

24. Após a decisão Terranova/Terrapin o Tri­
bunal europeu não mais se manifestou diretamente 
sobre a teoria da origem comum, mas pareceu 
combatc-la de modo velado, se não negar a sua apli­
cação para as patentes, como comenta Marco Arcala, 
ob. cit., na sentença Pharmon v. Hoechst de 1985. 
A questão aqui girou em torno da concessão de li­
cença obrigatória para exploração de patente. O Tri­
bunal entendeu que neste caso o direito da patente 
não se esgota por falta de consentimento do seu titu­
lar (Sentença in GRUR Int. 1985, p. 822)

25. Joilet, René, “Markenrecht und freier 
Warenverkehr: Abkehr von Hag I”, in GRUR 1991, 
p. 177.

26. Marco Arcala, ob. cit.
27. Marco Arcala, ob. cit.
28. Marco Arcala, ob. cit.
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29. Item 13 da decisão Hag II, in GRUR 1990, 
p. 961.

9. Importações paralelas
e os Estados não-membros da UE

Na Alemanha, a tendência dos Tribu­
nais foi sempre decidir pela não-proibição 
das importações paralelas,30 inclusive para 
os produtos provenientes de um terceiro 
Estado não-membro da União Europeia, 
mantendo esta postura também nos casos 
em que os produtos paralelamente impor­
tados apresentavam qualidade distinta dos 
produtos nacionais.31

ralela de produtos de outro Estado-mem- 
bro, quando estes ostentem uma marca 
idêntica ou suscetível de confundir-se com 
aquela.

rantir ao consumidor ou ao usuário final a 
identidade de origem dos produtos daque­
les de outra procedência.”29

A marca alemã e a marca belga, ape­
sar de sua origem remota comum, enquan­
to cada qual em seu território, cumpriram 
sua função essencial. O Advogado-Geral 
Jacobs, em suas conclusões, no item 24, diz 
que a expropriação apenas dividiu a marca 
em duas, marcas estas que, dentro de seus 
territórios, cumpriam perfeitamente suas 
funções. O que veio a distorcer tais funções 
foi a decisão Hag /, que permitiu a coexis­
tência de duas marcas idênticas em um 
mesmo território.

A marca, para que possa incentivar o 
correto funcionamento do mercado de li­
vre concorrência e cumprir com a sua fun­
ção económica, deve permitir ao consumi­
dor deduzir uma ligação entre a sua ori­
gem e a sua qualidade.

A importância do exercício do direito 
exclusivo da marca pelo seu titular expri- 
me-se na idéia de que uma marca só pode­
rá cumprir a sua função de garantia se for 
exclusiva. No momento em que seu titular 
está obrigado a dividi-la com um concor­
rente, perderá o controle sobre o goodwill 
a ela relacionado.

Como exposto, entendeu o Tribunal 
europeu que, neste caso, a função essen­
cial da marca estaria comprometida se o seu 
titular não pudesse exercer seu direito ex­
clusivo impedindo a importação de um pro­
duto de qualidade inferior, assinalado com 
marca suscetível de causar confusão com a 
sua, pois os consumidores não poderiam 
distinguir com certeza a origem do produ­
to marcado e poderiam atribuir ao titular 
da marca a má qualidade de um produto 
pelo qual ele não é responsável. Neste caso, 
as disposições sobre livre circulação de 
mercadorias não impedem uma lei nacio­
nal de permitir ao titular da marca em um 
Estado-membro opor-se à importação pa-

30. De acordo com Klaka, Raincr, “Ers- 
choepfung und Verwirkung im Licht des Marken- 
rechtsreformgesetzes”, in GRUR 1994, pp. 321-330, 
no período que antecede a II Guerra Mundial sâo ci­
tadas como marcos as decisões Água de Colónia 
(1902); a decisão Mariani e a decisão Hcngstenberg, 
onde é adotado o princípio da universalidade da 
marca. No período pós-guerra a decisão Maja, que 
inaugura a teoria da exaustão internacional do direi­
to de marcas (1964); a decisão Cinzano (1973) que 
desconsidera a diferença de qualidade entre os pro­
dutos.

31. Na decisão no caso Cinzano a autora, fi­
lial alemã da Cinzano italiana, importava o Cinzano 
Vermute produzido na Itália, o engarrafava e distri­
buía na Alemanha. A ré, distribuidora dc bebidas, 
passou a comercializar em território alemão o ver­
mute Cinzano produzido na Espanha e na França, 
sob a mesma marca e trazendo no gargalo de cada 
garrafa um anel com os dizeres “vermute espanhol’’ 
(para o produzido, de acordo com a receita da ma­
triz, pela filial Cinzano espanhola) e “vermute fran­
cês’’ (para o produzido, de acordo com a receita da 
Cinzano italiana, pela licenciada francesa). As ca- 
racterísticas dos vermutes, já que produzidos com 
uvas de regiões diferentes, variavam e a autora ale­
gou que a comercialização dos vermutes espanhol e 
francês induzia o consumidor a erro. Aquele que 
compra um vermute Cinzano teria determinadas ex- 
pcctativas, as quais o vermute espanhol e o francês 
não preenchem. O Tribunal defendeu explicitamen- 
te nesta decisão a função de origem da marca e, ape­
sar de verificar que no comércio o nome Cinzano 
desperta a idéia daquele vermute produzido na Itá­
lia, entendeu serem os três vermutes em questão ori­
ginais Cinzano, já que originam-se da mesma cm-
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Atualmente as proíbe, tendo em vista 
o art. 24 da Lei de Marcas de 1995, acom­
panhando o disposto na Diretiva para Har­
monização do Direito de Marcas, onde se 
prevê a exaustão do direito de marca a ní­
vel comunitário?2 Beier33 critica a posi­
ção adotada pela União Europeia, descre­
vendo-a como “política económica pouco 
refletida, cobertura protecionista do Mer­
cado Comum em relação ao mercado ex­
terior”.

A Espanha, de acordo com Rainer 
Klaka,34 além de não ter conhecido na prá­
tica a aplicação da exaustão internacional 
do direito de marcas, conta, desde 1989, 
com uma Lei de Marcas, cujo art. 32, § 1, 
prevê expressamente a exaustão do direito 
apenas para aqueles produtos colocados no 
mercado espanhol pelo próprio titular da 
marca ou com sua autorização expressa.

A jurisprudência francesa e a italiana 
também não aplicavam anteriormente a 
exaustão internacional. Ambos os países 
adotaram, no início de 1991 e fins de 1992, 
respcctivamcnte, novas leis sobre marcas 
adaptadas às disposições da Diretiva comu­
nitária.

Na Dinamarca, onde o princípio da 
exaustão internacional era aplicado, a Lei 
de Marcas foi modificada em 1991, derru­
bando aquela aplicação.

Na Grã-Bretanha os Tribunais, seguin­
do o disposto na seção 4 (3) (a) do Trade 
Marks Act, tenderam, durante longo tem­
po, a negar proteção contra importações pa­
ralelas, quando a colocação dos produtos 
no mercado estrangeiro deu-se por uma em­
presa vinculada ao titular da marca britâni­
co. O fundamento destas decisões não se 
baseava na teoria da exaustão, mas na idéia 
de que aqueles produtos eram produtos ge­
nuínos.35 A decisão Castrol-GTX* tomou 
um outro caminho, mantido nas decisões 
seguintes. Passamos a comentar a decisão 
Colgate II,37 que nos interessa especialmen­
te uma vez que os produtos importados pa­
ralelamente eram fabricados pela empresa 
Colgate brasileira.

A Colgate U.S. e a Colgate U.K. fo­
ram a juízo protestar contra a importação 
de dentifrícios da marca Colgate, produzi­
dos pela filial Colgate brasileira e impor­
tados pela Grã-Bretanha através de um dis­
tribuidor.

As pastas de dente produzidas pela 
empresa brasileira não tinham como finali­
dade a exportação para a Grã-Bretanha, ou 
seja, sua qualidade era inferior à qualidade 
das pastas produzidas pela Colgate U.K. De 
acordo com a alegação das autoras, o uso 
de marca idêntica (no caso Colgate) para 
produtos de qualidade inferior aos produ­
zidos pela titular do registro na Grã- 
Bretanha induziria o consumidor a erro.

As ações àepassing-offe de contrafa­
ção de marca foram julgadas procedentes 
em primeira instância. A Corte de Apela-

presa (como filial ou licenciada), a italiana Cinzano 
& Cia. S.p.A. Completa, ainda, decidindo que o fato 
de as garrafas trazerem no gargalo os dizeres indi­
cando sua procedência bastaria para que o consumi­
dor nào fosse induzido a erro quanto às característi- 
cas do produto, já que é de fácil conclusão que um 
vermute espanhol ou francês tem sabor diferente de 
um vermute italiano (in GRUR, 1973, p. 468).

32. Assim dispõe o art. 7° da Diretiva para 
Harmonização do Direito de Marcas:

“(1) A marca não garante ao seu titular o di­
reito de proibir um terceiro de utilizá-la para produ­
tos com ela marcados que, por ele ou com a sua au­
torização, foram introduzidos na Comunidade.

‘‘(2) O parágrafo 1 não é aplicado quando ra­
zões legítimas justifiquem que o titular da marca se 
oponha à comercialização continuada dos produtos, 
cspecialmente quando as suas condições, após a co­
locação no comércio, tenham se modificado ou de­
teriorado” (grifo nosso).

33. Beier, Friedrich-Karl, GRUR Int. 1989, p. 
603.

34. Klaka. Rainer, in GRUR 1994, p. 322.

35. Kroher, Juergen, "Comentários à sentença 
Castrol-GTX", de 22 de abril de 1983 in GRUR Int. 
1984, p. 362.

36. Sentença Castrol-GTX, Corte de Apelação. 
22 de abril de 1983, in GRUR Int. 1984, p. 362.

37. Caso "Colgate II", decisão da Cone de 
Apelação de 20 de abril de 1989, in GRUR Int. 1991 
pp. 50.
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39. Caso Reckitt & Coman Products Ltd. v. 
Borden Inc.

38. Kroher, Juergen, “Comentários à sentença 
Colgate //, in GRUR Int. 1991, p. 53

ção confirmou a sentença nos seguintes ter­
mos:

“1. A importação de produtos cujo si­
nal não induz a erro quanto à sua origem, 
uma vez que a mercadoria origina-se de um 
grupo de empresas estrangeiro, mas que do 
ponto de vista qualitativo não preenche as 
expectativas vinculadas à marca nacional, 
constitui uma violação de passing-off.

“2. Ao mesmo tempo constata-se uma 
contrafação de marca registrada pois, de 
acordo com a territorialidade do direito de 
marcas, a identificação do produto pelo 
grupo de empresas estrangeiro não é con­
siderada como utilização da marca regis­
trada na Grã-Bretanha, não levando a uma 
livre utilização da marca registrada, no 
sentido da seção 4 (3) (a) do Trade Marks 
Act.”

O resumo das razões de julgamento 
apresentadas por Lord Justice LJoyd fo­
ram assim resumidas por Juergen Kroher:38

“Passing-off:
“— as mercadorias de qualidade infe­

rior importadas, oferecidas com a mesma 
marca em embalagens semelhantes, são 
confundíveis com os produtos nacionais co­
nhecidos e de alto valor;

“— como o prestígio da marca Colgate 
não diz respeito apenas à origem da marca, 
mas também à qualidade da mercadoria, o 
consumidor poderá ser induzido a erro e o 
prestígio das autoras prejudicado;

“— as autoras devem poder combater 
dentro do território nacional, apesar de a 
mercadoria estrangeira ter sido colocada no 
mercado estrangeiro por uma filial da au­
tora britânica e com a concordância da tam­
bém autora matriz americana, o prejuízo 
causado ao seu prestígio.

“Marca:
“— não se justifica o uso da marca em 

mercadorias importadas contra a vontade 
do titular da marca registrada;

10. Importações paralelas 
e os Tribunais brasileiros

“— a exaustão do direito de marcas 
de acordo com a seção 4 (3) (a) não é apli­
cada pois, na colocação da marca, procedi­
da no estrangeiro pela filial brasileira, não 
se percebe nenhuma utilização da marca 
britânica;

“— uma concordância expressa ou tá­
cita para o uso desta marca também não se 
deduz do contrato de licença da empresa 
matriz com a filial brasileira. Apesar de 
aquele contrato estar de acordo com o di­
reito positivo brasileiro, que proíbe restri­
ções às exportações nos contratos de licen­
ça, a titular da marca, não obstante todo o 
empreendido, pode proibir as exportações 
indesejadas.”

Ainda nas palavras de Kroher, referin­
do-se àquele e a outro julgado39 do Tribu­
nal britânico, “observadas ambas as deci­
sões, conclui-se que a oscilação do pêndu­
lo no direito de marcas britânico favorece, 
alualmente, o titular de sua proteção”.

O nosso direito pátrio, especificamente 
a Lei 5.T12H 1, não dispõe diretamente so­
bre o tema importações paralelas, mas a 
jurisprudência as tem proibido, valendo-se 
da garantia de exclusividade do uso da 
marca em todo o território nacional.

Algumas sentenças proferidas por nos­
sos Tribunais têm sido mencionadas para 
apontar uma certa tendência da jurisprudên­
cia brasileira a adotar o princípio da exaus­
tão dos direitos de marca em nível interna­
cional. Passamos a analisar dois casos den­
tre aqueles que poderiam despertar esta 
idéia, para depois ater-nos às decisões mais 
recentes que, sem sombra de dúvida, ten­
dem pela não aplicação do princípio da 
exaustão internacional.
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42. In RDM 6/89.

40. Apelação Cível n. 191-817 — TJSP, in Re­
vista de Direito Mercantil, Industrial. Económico e 
Financeira, 6/89.

41.0 mencionado art. 70 é o da legislação vi­
gente na época da propositura da ação, Decreto-lei 
254.

O caso Barber Greene,40 como expres­
so no relatório da sentença de apelação, tra­
ta “(...) de uma ação ordinária para impedir 
o uso de marca de fábrica das autoras e que 
a ré vem fazendo uso em seus impressos e 
até em anúncios de propaganda, infringin­
do assim, flagrantemente, a norma editada 
no Código da Propriedade Industrial, art. 
70.41 Contestou somente uma das rés afir­
mando que apenas importa e vende os pro­
dutos da primeira autora, fabricados nos 
Estados Unidos, bem como de outros fa­
bricantes de peças e acessórios para trato­
res, empregados, principalmente, em terra­
planagem e pavimentação. Em seus impres­
sos e anúncios menciona exatamente tais 
produtos de genuína procedência e não de 
sua fabricação ou confecção. Julgada im­
procedente a ação, apelaram as vencidas 
insistindo na sua procedência e procuran­
do até modificar o fundamento da inicial 
afirmando que não se trataria propriamen­
te de uma violação de sua marca de fábri­
ca, mas de um abuso de seu nome de co­
mércio (...)”. O Tribunal manteve a deci­
são de primeira instância, argumentando:

“Desta (da primeira autora que tem 
sede no estrangeiro) importam os produ­
tos e os vendem no mercado interno como 
genuínos, sem qualquer transgressão às 
normas do Código de Propriedade Indus­
trial.

“Ora, se as rés adquirem sem qualquer 
restrição tais produtos da autora estrangei­
ra, evidente que terão de anunciá-los em 
sua propaganda comercial, através de seus 
impressos e anúncios.

“Esse procedimento não constitui vio­
lação ou contrafação de marca ou abuso de 
nome de comércio, tanto mais que não se

trata de reprodução da marca da apelante ou 
do seu nome comercial’’ (o grifo é nosso).

Como já mencionamos, a marca cum­
pre uma função económica. O monopólio de 
seu uso é concedido para possibilitar uma 
concorrência leal e premiar seu titular pelo 
seu esforço e trabalho, que nela se exteriori­
zam. Se à marca o legislador concedesse um 
direito absoluto, o seu titular poderia colo­
car seu produto marcado no mercado e im­
pedir que, por exemplo, fosse feita uma re­
venda. Imagine-se o produtor do zíper que 
vende a sua mercadoria para uma indústria 
de confecções: se seu direito de marca fosse 
absoluto poderia ele impedir a venda do ves­
tido onde se encontra costurado o seu zíper, 
ou ainda poderia cobrar royalties sobre cada 
revenda ou uso de seu produto. Ora, este 
direito absoluto vai de encontro com a pró­
pria razão de concessão do monopólio, que, 
repetindo mais uma vez, é a de possibilitar 
concorrência leal.

Como bem diz Joaquim Antônio 
D’Ângelo de Carvalho, ao tecer seus co­
mentários à sentença em parte transcrita,42 
é “óbvio que tal exclusividade não pode 
chegar ao cúmulo de impedir a própria cir­
culação da mercadoria assinalada com a 
marca registrada. Assim, se o artigo indus­
trializado é identificado com a marca de 
indústria, nada impede que o comerciante, 
no atacado e no varejo, faça a promoção da 
marca de indústria, para melhor circulação 
da mercadoria. Em tal promoção, no ato 
de o comerciante anunciar a marca alheia, 
não há, em absoluto, qualquer apropriação 
do direito exclusivo deferido ao fabricante 
pelo registro da marca’’. E, ainda, mais 
adiante: “Seria absurdo que se exportasse 
ou vendesse uma certa mercadoria para um 
comerciante ou industrial, impedindo-os de 
assinalá-la com a característica que tem na 
origem.’’ Isto é claro. Tal proibição implo- 
diria o núcleo, a razão de existência da mar­
ca, que se exprime em ser um instrumento 
de concorrência e não de monopólio.
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43. Apelaç3o Cível n. 75.002-1, SSo Paulo, 
in Lex 106.

“É verdade que, segundo consta, a ape­
lada é representante exclusiva dos vinhos

Bolla no Brasil; mas tal exclusividade não 
pode ser oposta a terceiros, tanto mais que 
a apelante não importou o produto direta­
mente junto aos fabricantes, mas de empre- 

• sa distribuidora. E se importou os vinhos, 
em atividade evidentemente lícita, é claro 
que o fez com vistas à sua venda no Brasil, 
o que não se reveste de atividade violadora 
ou de contrafação à referida marca

O Juízo baseou-se apenas na existên­
cia do contrato de representação exclusi­
va, sem mencionar ser a autora a proprietá­
ria dos registros da marca Bolla na classe 
de produtos que inclui “bebidas”.

Ignorando ser a autora também pro­
prietária da marca, e considerando que en­
tre ela e a titular da marca Bolla italiana só 
houvesse um contrato de representação, a 
conclusão de que neste caso não estamos 
diante de um problema de contrafação de 
marca é clara. Somente o contrato de re­
presentação exclusiva, de fato, não conce­
de à autora o direito de impedir a ré de im­
portar de distribuidor os vinhos Bolla. Este 
tipo de contrato cria efeitos obrigacionais 
(no caso, exclusividade de representação) 
apenas entre as parles e não é oponível erga 
omnes.

Sob o ponto de vista da titular italiana 
da marca, mesmo ela, neste caso, não po­
deria impedir a revenda dos produtos, por 
terceiros, a países com os quais ela hou­
vesse firmado contrato de representação, já 
que, de acordo com a idéia básica da limi­
tação dos direitos de marcas frente à sua 
função de fomentar a concorrência leal, a 
primeira introdução do produto no merca­
do italiano, procedida por ela mesma ou 
com seu consentimento, exaurira o seu di­
reito de propriedade da marca.

A questão se complica, e a decisão 
mostra-se lacunosa, ao considerarmos a ti- 
tularidade do registro brasileiro da marca. 
Sob este aspecto, caracteriza-se um proble­
ma de importação paralela, onde a repre­
sentante dos vinhos e proprietária da mar­
ca Bolla vê o seu direito ao uso exclusivo 
de tal marca comprometido através da in-

Na sentença não se questionou, em 
momento algum, o problema de importa­
ção paralela. A decisão limitou-se à exten­
são do monopólio concedido à marca pela 
legislação brasileira. Tal problema não toca 
na questão do princípio da territorialidade 
e a sua aplicação, ou não, frente à importa­
ção dos produtos originais Barber-Greene 
americanos. Depreender que tal sentença 
seria um exemplo de aplicação do princí­
pio de exaustão internacional é ir muito 
além em suposições, estendendo o enten­
dimento do Tribunal a questões que não 
foram objeto de julgamento.

Já no caso Bolla,43 a autora, represen­
tante exclusiva no Brasil dos produtores do 
vinho italiano Bolla e proprietária do re­
gistro, no INPI, desta mesma marca nomi­
nativa para bebidas, xaropes e sucos con­
centrados, entendeu ter seu direito viola­
do pela ré, importadora do mesmo vinho 
italiano.

O juízo de primeira instância conde­
nou a ré a “abster-se, sob pena de multa, a 
vender, expor ou manter em depósito bebi­
das da marca Bolla, bem como a pagar-lhe 
perdas e danos”.

O juízo de apelação julgou a ação im­
procedente, entendendo não haver ocorri­
do nenhuma infração ao registro da marca 
mencionada:

“Não houve infração da marca de fá­
brica, eis que a apelante não fabrica o vi­
nho Bolla.

E também não houve infração à mar­
ca de comércio, pois ela não mantém em 
depósito nenhum produto a que aponha a 
denominação Bolla. O vinho com essa mar­
ca, repita-se, é importado da Itália e a re­
corrente simplesmente o vende no Bra­
sil, após importação que faz por conta pró­
pria.
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44. Do teor do acórdão proferido no Agravo de 
Instrumento lê-se: "Consta dos autos que a agravada 
intentou ação de busca e apreensão contra o agravan­
te, a fim de impedir que este comerciasse tênis da mar­
ca Nike, já que tal conduta é ilícita, pois a recorrida 
tem o direito exclusivo de uso e comércio dessa mar-

aplicação do art. 175, IV, “a” e “b”, do De­
creto 7.903, de 1945, aos produtos impor­
tados pela ré; mas daí prosseguir por conta 
própria nessa direção e chegar à conclusão 
de que tal sentença seria indício da adoção 
do princípio da exaustão internacional, nos 
parece ir longe demais.

Nos casos Nike, Jeep, Philco e Sega, 
que passamos a comentar, os Tribunais de­
cidiram proibir as importações paralelas de 
produtos marcados, baseando-se no direito 
do uso exclusivo da marca pelo seu titular. 
É importante, porém, notar que os contra­
tos que deram origem à titularidade da mar­
ca no território brasileiro nos casos acima 
mencionados são de natureza diversa do 
contrato de representação do caso Bolla. e 
as suas soluções ficam mais claras tomando 
em consideração os contratos.

No caso Nike, a autora firmou com a 
Nike Inc. diferentes contratos. Entre eles, 
“Contrato de Fornecimento de Tecnologia 
Industrial” e de “Licença” para a utiliza­
ção, em caráter exclusivo, da marca Nike, 
propriedade daquela primeira empresa. 
Ambos os contratos foram devidamente 
averbados perante o INPI. A ré, empresa 
dedicada à importação e exportação de ar­
tigos esportivos, efetivou importação e co­
mercialização de “tênis” assinalados com 
esta mesma marca.

A autora, alegando reprodução inte­
gral de marca registrada da qual possuía 
exclusividade de uso, ato de concorrência 
desleal e fraude no comércio, ofereceu 
“Medida Cautelar de Busca e Apreensão”, 
cuja liminar foi concedida. A ré defendeu- 
se explicando serem os produtos importa­
dos e comercializados por ela produtos ori­
ginais Nike, fabricados pela titular ameri­
cana da marca no Extremo Oriente e apre­
sentou “Agravo de Instrumento”, ao qual 
foi negado provimento.44

trodução de produtos assinalados com a 
mesma marca, os quais não são de sua pro­
dução.

Lembrando que o representante dos 
vinhos Bolla no Brasil, e também titular da 
marca para o nosso território, não produz 
vinhos Bolla, mas apenas os comercializa 
dentro do território brasileiro, e que a mar­
ca deve cumprir a sua função de origem, 
coloca-se a seguinte questão: o que merece 
maior proteção, o registro da marca ou a 
sua função de origem?

Se considerarmos apenas a função de 
origem da marca, não há por que proibir a 
importação paralela daqueles produtos, pois 
neste caso a importação dos produtos Bolla 
efetuada pela ré não fere aquela função. Os 
produtos introduzidos pela ré são, material­
mente falando, os mesmos produtos Bolla 
comercializados pela autora. Assim, a re­
presentante não teria um direito maior do 
que o direito do produtor da marca, ou seja, 
se aquele não pode impedir a comerciali­
zação do produto que ele mesmo colocou 
no mercado, esta última também não pode­
ria.

Se valorizamos os efeitos do direito 
ao uso exclusivo adquirido pelo registro da 
marca em relação à sua função de origem, 
aplica-se o princípio da territorialidade e 
conclui-se que as importações estarão proi­
bidas.

O julgamento neste caso demandaria 
uma tomada de posição em relação à apli­
cação do princípio da territorialidade e uma 
análise da função de origem da marca e das 
outras funções que dela advêm; o que re­
sultaria, conseqúentemenle, na decisão so­
bre a adoção da exaustão a nível nacional 
ou internacional. O Tribunal, porém, como 
já mencionamos acima, apenas considerou 
a relação contratual de representação e ana­
lisou os efeitos do contrato em relação a 
terceiros. Não tocou, em momento algum, 
a exemplo do que foi feito na decisão 
Barber Greene, no cerne das questão so­
bre importações paralelas. O Tribunal as­
sinalou um indício de direção ao negar a
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ca no Brasil (grifo nosso). Face aos elementos car­
reados para estes autos, verifica-se que as alegações 
da autora são consistentes, revelando, em princípio, 
uma conduta ilícita por parte da ré. (...). Assim, a 
liminar foi bem concedida, já que a apreensão dos 
bens era mesmo a solução que menor prejuízo causa­
rá, qualquer que seja o resultado final”.

45. Sentença proferida no processo n. 690/92, 
SP, 12® Vara Cível, xerox dos autos.

46. A respeito da exploração da marca dispõe 
a sentença: “A Autolatina Brasil possuía o direito de 
uso exclusivo e se, efetivamente, quisesse difundir a 
marca Jeep já o teria feito, pois inseriu outras no 
período nem mesmo conhecidas anteriormente pelo 
público; sendo certo que o desinteresse fica mais evi­
dente quando se percebe que de 1983 a 1989 nada 
comercializou e, mesmo instada à rescisão, não pro­
curou difundir ao menos razoavelmente a marca, in­
serindo apenas em produto já conhecido por outro 
nome, Pampa, sem difusão satisfatória demonstrada 
pelo desconhecimento pelos brasileiros e que visava 
unicamente demonstrar um uso a impossibilitar a res­
cisão, mas que efetivamente não pode ser visto como 
uso adequado para atingir tal desiderato”.

47. Quanto a esta questão o Juiz assim deci­
diu: “Assim, razoável admitir seja a questão desde 
já decidida e tal deve ser feito, desta vez, em favor 
da ré, pois a resolução de contrato por inexecução, 
no Brasil, é sempre desconstitutiva e, como tal ge­
rando efeitos ex nunc".

No caso Jeep, a autora, titular mun­
dial das marcas Jeep, inclusive no Brasil, 
concedeu à ré “Licença de Uso Exclusivo 
da Marca” para o território brasileiro, li­
cença esta devidamente averbada no INPI. 
Posteriormente foi a Juízo pleitear a resci­
são deste contrato de licença alegando fal­
ta de uso da marca pela ré. Paralelamente 
começou a exportar veículos com a marca 
Jeep para o Brasil, o que moveu a ré a en­
trar com várias “Medidas Cautelares”, re­
querendo a apreensão dos produtos impor­
tados, cujas liminares foram concedidas.

A sentença de primeira instância da 
ação ordinária45 dá ganho de causa à autora 
ao rescindir o contrato de licença de uso 
exclusivo, uma vez que a ré não provou ex­
plorar a marca,46 mas não deixa de decidir 
quanto à natureza dos efeitos da sentença, 
controvérsia entre a autora, que entendia seu 
caráter meramente declaratório, e a ré, que 
defendia seu caráter desconstitutivo.47

O direito de uso exclusivo da marca, 
nestes dois casos, originou-se de contratos 
de Licença de Uso de Marca. Ambos os 
registros persistem em nome das licencia- 
doras, que cedem porém seu direito de uso 
exclusivo em prol das licenciadas. As duas 
licenciadas produzem elas mesmas as mer­
cadorias que serão assinaladas com as mar­
cas licenciadas. Os contratos em questão 
foram averbados perante o INPI, preen­
chendo o requisito legal para serem equi­
parados a direitos reais, oponíveis erga 
omnes.

Os Tribunais consideraram, nestes 
dois casos, os produtos paralelamente im­
portados como contrafeitos, uma vez que 
não provinham da produção das licencia­
das, únicas titulares dos direitos de uso ex­
clusivo de tais marcas no território bra­
sileiro. Não mencionaram em momento al­
gum a função de origem da marca e o papel 
que ela poderia desempenhar nas questões 
examinadas. A quem a marca se refere? Ao 
produtor licenciador ou ao licenciado? Aqui 
nos defrontamos com a mesma questão de 
função de origem apresentada nos comen­
tários ao caso Bolla. Esta discussão, diante 
do julgado, é meramente acadêmica, pois a 
linha de decisão adotada pelos Tribunais 
neste dois casos está clara: decidem apli­
cando o direito de uso exclusivo da marca 
garantida em todo o território nacional, não 
levando em consideração qualquer fato 
ocorrido fora das fronteiras brasileiras. Os 
Tribunais não entenderam por aplicar, em 
qualquer dos casos, o princípio da exaus­
tão internacional.

No caso Sega, a autora, licenciada por 
empresa japonesa para a fabricação de 
video-games no Brasil, adquiriu tal marca 
por contrato de cessão e transferência, de 
terceiro, que havia registrado a marca ja­
ponesa no Brasil. A ré iniciou a comercia­
lização de cartuchos de video-games, con­
soles e equipamentos com a marca da au­
tora. Esta solicitou perante o Juízo Crimi­
nal “Busca e Apreensão” de video-games 
para formação do corpo de delito para a 
propositura da “Queixa Crime”, e ainda



123DOUTRINA

49. Cópia dos autos.

da Apelação n. 865.237/5, l9 Vara Crimi­
nal, 25 de abril de 1994, São Paulo:

“(...) Os tipos em que insiste a apelan­
te não foram infringidos. Os querelados não 
estão ‘usando marca legítima de outrem em 
produto ou artigo que não é de sua fabrica­
ção’. Ao contrário, a mercadoria é autênti­
ca. Produzida pelo fornecedor original. 
Nem estão a vender ‘artigo ou produto que 
tem marca de outrem e não é de fabricação 
deste’. Vendem, expõem à venda e têm em 
depósito mercadoria autêntica, não repro­
duzida.

“Sc a conduta dos querelados pode re­
presentar concorrência desleal, o tema há 
de ser apreciado na esfera cível. Os danos 
da apelante devem ser examinados na ins­
tância adequada. O Estado somente deve 
ser acionado para aplicar o braço pesado 
da sanção criminal ‘quando a conservação 
da ordem jurídica não se possa obter com 
outros meios de reação, isto é, com os meios 
próprios do direito civil.'(Nélson Hungria, 
Comentários ao Código Penal, 3a ed., v. I, 
t. 2, p. 27)”.

No caso Philco, a autora, titular da 
marca Philco, promoveu ação contra a ré 
que importa e comercializa produtos com 
esta marca. Diante do pedido de “Busca e 
Apreensão” dos produtos assinalados com 
tal marca e da “Ação Ordinária de Obriga­
ção de Não Fazer” promovida pela autora, 
a ré alegou que os produtos não foram fa­
bricados nem colocados no mercado por 
ela. Afirmou, ainda, ser simples importa­
dora de produtos genuínos Philco, indus­
trializados e comercializados pela empre­
sa Philco americana. A “Busca e Apreen­
são” foi deferida e a “Ação Ordinária” ain­
da não foi julgada.

Lê-se da concessão da liminar:49
“Estão presentes os requisitos legais 

para a concessão dâ liminar requerida inau­
dita altera pars.

O fumus bonis juris está comprovado 
pelo registro da marca. O periculum in

48. Quanto ao pedido de caducidade da mar­
ca Sega, que por sinal foi negado, nada altera a situa­
ção. De acordo com a sentença, seus ‘‘efeitos só se 
produzem a partir da sua data, não alcançando os 
fatos passados, ao contrário dos efeitos de nulidade, 
que se operam ex tunc".

promoveu no Juízo Cível “Medida Cau- 
telar”, cuja liminar foi concedida. Parale­
lamente, promoveu a autora uma “Ação 
Ordinária de Obrigação de Não Fazer”. A 
ré alegou lícita comercialização dos pro­
dutos assinalados com a marca Sega, im­
portados diretamente do fabricante ou de 
seus fornecedores, e argumentou que a au­
tora não poderia impedir o uso da marca 
por terceiros, já que esta seria objeto de 
pedido de caducidade de marca.48

A ré foi condenada na Ação Ordinária 
devendo:

“(...) abster-se do uso da marca Sega 
a qualquer título, retirando-a de impressos, 
cartazes e de qualquer outro meio que ao 
público a revele, com a consequente cessa­
ção da comercialização de produtos com a 
marca cm apreço, que não tenham sido fa­
bricados pela detentora dos direitos respec- 
tivos no Brasil (...)”.

E lê-se nesta mesma decisão:
“Por outro lado, a requerida confessou 

em sua resposta que os produtos apreendi­
dos na Cautelar foram adquiridos de tercei­
ros que não a detentora da exclusividade da 
marca para o Brasil. Pouco importa que te­
nham sido regularmente importados. A pro­
teção à propriedade industrial abrange tam­
bém os licenciados de outros países. O que 
se protege é a marca; em si. Não há distin­
ção legal entre os produtos fabricados no 
Brasil ou fora dele para a definição da afronta 
ao direito de uso da marca; ocorrendo a aqui­
sição de bem com a marca protegida, não 
fabricado por esta detentora, caracteriza-se 
a infração ao direito”.

E em juízo de Apelação manteve-se 
esta decisão.

Interessante é notar que no Juízo Pe­
nal as ações deste caso foram julgadas im­
procedentes. Transcrevemos parte do teor
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11. O problema das importações 
paralelas e a nova
Lei de Propriedade Industrial

Através do contrato de cessão da mar­
ca, que deve ser necessariamente averbado 
perante o INPI para que produza efeitos 
erga omnes, a propriedade da marca, com 
todos os direitos que daí advêm, é transfe­
rida. Quanto à função de origem, nestes ca­
sos, a questão parece livre de controvér­
sias. A cessão da propriedade acarreta que 
os produtos marcados pelo seu novo titular 
passam a ter origem diferente dos produzi­
dos pelo cedente. Vide conclusão do caso 
Colgate no item 9 supra.

As decisões dos Tribunais impedindo 
as importações paralelas de produtos 
advindos de terceiros Estados nos parecem 
previsíveis e coerentes diante das tendên­
cias político-económicas até hoje seguidas 
pelo país. Tal postura, porém, virá a gerar 
problemas no momento em que os Tribu­
nais tiverem de se confrontar com importa­
ções paralelas oriundas de um Estado-par- 
te signatário do Tratado de Assunção. Nes­
te caso, será imprescindível a adoção de 
nova postura, cujo grau de aplicação terá 
de ser analisado caso a caso.

Com relação às importações paralelas 
de produtos oriundos de terceiros países 
não-membros do Mercosul, podemos con­
cluir: no Brasil, por construção jurispruden- 
cial na vigência da Lei 5.772/71, basean- 
do-se no exercício do direito exclusivo do 
uso da marca, proíbem-se as importações

paralelas de produtos marcados, não se re­
conhecendo a exaustão dos direitos de mar­
cas em nível internacional. Tal entendimen­
to persiste na nova Lei de Propriedade In­
dustrial, uma vez que o princípio da exaus­
tão nacional do direito de marcas encon­
tra-se nela expressamente mencionado.

Aos casos de importações paralelas é, 
portanto, aplicável toda a legislação perti­
nente à contrafação de marcas.

mora, pela circunstância de que a demora 
na provocação de decisão definitiva quan­
to ao pleito da autora acarretará prejuízos 
certos.

“Assim, concedida a liminar nos ter­
mos do pedido.’*

Se os Tribunais já entendiam proibir 
as importações paralelas baseando-se no 
direito de uso exclusivo de marca adquiri­
do através de contrato de licença, onde a 
licenciada ainda mantém a propriedade da 
marca, com muito mais força defendem a 
aplicação desta mesma proibição aos ca­
sos onde o direito de propriedade encontra 
suas raízes em contrato de cessão de mar­
ca.

A nova Lei de Propriedade Indus­
trial50 garante a exclusividade do uso da 
marca em todo o território nacional (art. 
129), prevendo ainda ao seu titular, ou a 
seu requerente, a possibilidade de ceder o 
registro, ou pedido de registro, e licenciar 
o seu uso.

A reprodução da marca registrada, sem 
autorização de seu titular, no todo ou em 
parte, ou sua imitação de modo que possa 
induzir confusão, ou a alteração de marca 
já colocada no mercado, constitui ilícito 
penal (art. 189). O mesmo acontece com a 
importação, exportação, venda, oferecimen­
to ou exposição à venda, ocultação ou ma­
nutenção em estoque de produto assinala­
do com marca ilicitamente reproduzida ou 
imitada, de outrem, no todo ou em parte, 
ou de produto de sua indústria ou comér­
cio contido em vasilhame, recipiente ou 
embalagem que contenha marca legítima de 
outrem (art. 190).

O art. 136, ao mencionaras anotações 
do INPI, dispõe, em seu inciso I, que será 
feita anotação da cessão, fazendo constar a 
qualificação completa do cessionário; e o 
art. 138 dispõe: “(...) As anotações produ-

50. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que 
entrou em vigor em 15 de maio de 1997, exceção 
feita aos arts. 230 e 231, que já haviam entrado em 
vigor em 15 de maio de 1996.
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12. O direito de marcas e o Mercostd

A política de substituição de importa­
ções adotada pelos países latino-america­
nos não logrou mostrar-se efetiva. Nos co­
mentários de Guillermo Ondarts:51 “muchas

51. Ondarts, Guillermo, in Integración Latino- 
americana, jan./fev. 1992.

zirão efeitos em relação a terceiros a partir 
da data de sua publicação”.

Ao dispor sobre a licença de uso, nos 
artigos 139 até 141, expressa o art. 140 que 
‘‘o contrato de licença deverá ser averbado 
no INPI para que produza efeitos em rela­
ção a terceiros”; e, no § l9: ‘‘A averbação 
produzirá efeitos em relação a terceiros a 
partir da data de sua publicação”. A exem­
plo do que acontecia anteriormente, a nova 
Lei de Propriedade Industrial exige a 
averbação da Cessão ou da Licença do Uso 
de Marca para que ela seja oponível erga 
onmes.

Diferentemente da Lei 5.772/71, esta 
lei dispõe que o titular da marca não pode­
rá impedir a livre utilização do produto 
colocado no mercado interno pelo titular 
ou com o seu consentimento, ressalvado o 
disposto nos §§ 39 e 49 do art. 68 (art. 132, 
III). A regra é expressamente a da exaus­
tão interna para o direito de marcas. Há 
porém duas exceções a esta regra, nas quais 
se permitirá a importação paralela por qual­
quer terceiro, a saber:

— quando o titular de uma patente 
pratica a importação do objeto da patente;

— quando o licenciado importa, des­
de que o produto tenha sido colocado no 
mercado (internacional) diretamente pelo 
titular da patente ou com o seu consenti­
mento.

Em ambos os casos, a titularidade da 
marca e o direito de seu uso exclusivo não 
poderão ser alegados para impedir a entra­
da dos produtos paralelamente importados.

de las empresas industriales creadas al am­
paro de esta política, y consideradas hace 
una o dos décadas como una prueba ine­
quívoca de progreso, hoy constituyen más 
un problema que un orgullo”. Neste qua­
dro, e considerando a necessidade de acom­
panhar-se, principalmente, o desenvolvi­
mento tecnológico que introduz no merca­
do mundial produtos cada vez mais com­
petitivos, o processo de integração da Amé­
rica Latina tornou-se uma questão de so­
brevivência económica.

Os blocos económicos possuem uma 
capacidade muito maior de negociação 
frente ao mercado internacional. Ainda nas 
palavras de Ondarts, “el propósito de los 
bloques no es alejarse de los mercados 
globales, sino más bien establecer una pla­
taforma amplia, fuertemente competitiva 
para que, a partir de ella, ias empresas se 
puedan lanzaren condiciones ventajosas al 
mundo”.

No Tratado de Assunção, firmado em 
26 de março de 1990, os Estados-partes 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai de­
cidiram formar um Mercado Comum basea­
do em um regime de livre concorrência. 
Assumiram, para tanto, o compromisso de 
assegurar a livre circulação de bens e ser­
viços dentro da região, suprimindo entre 
eles os direitos aduaneiros e as restrições 
quantitativas à entrada e saída de mercado­
rias, bem como qualquer outra medida de 
efeito restritivo, coordenar suas políticas 
macroeconômicas e harmonizar as legisla­
ções nacionais para possibilitar o processo 
de integração.

O Tratado de Assunção não estabele­
ce normas para a resolução de conflitos e 
nem cria órgãos supranacionais que viabili­
zem a sua aplicação. O Protocolo de Brasí­
lia, que dispõe sobre a solução de contro­
vérsias, estabelece mecanismos para diri­
mir conflitos de interpretação e aplicação 
que possam surgir com relação ao Tratado 
de Assunção unicamente entre os Estados- 
partes e entre os particulares e o Estado, 
mas não entre particulares.
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No que diz respeito à harmonização 
do direito de marcas, necessária para a cria­
ção de segurança jurídica dentro do merca­
do comum e para garantia da concorrência 
leal, o Subgrupo de Trabalho 7, após estu­
do das legislações dos Estados-partes e es­
tabelecimento dos pontos concordantes e 
discordantes, formulou um “Protocolo de 
Harmonização de Normas sobre Proprie­
dade Intelectual no Mercosul em Matéria 
de Marcas, Indicações de Procedência e 
Denominações de Origem”.

Este Protocolo dispõe sobre a prote­
ção mínima que cada Estado-parte deverá 
conceder às marcas, indicações de proce­
dência e denominações de origem, não ex­
cluindo, expressamente, a possibilidade de 
concessão de proteção mais ampla, desde 
que de acordo com os princípios nele dis­
postos (art. I2). Prevê também que cada 
Estado-parte deverá conceder aos nacionais 
dos outros Estados-partes o mesmo trata­
mento que concede aos seus próprios nacio­
nais (art.3e).

Quanto à exaustão do direito de mar­
cas dispõe o art. 13:

“O registro de marca não poderá im­
pedir a livre circulação dos produtos mar­
cados, introduzidos legitimamente no co­
mércio pelo titular ou com a autorização 
do mesmo. Os Estados-Partes comprome- 
tem-se a prever em suas legislações medi­
das que estabeleçam a Exaustão do Direito 
conferido pelo registro”.

Deixou-se aqui aberta a decisão de 
como aplicar a exaustão, se apenas em nível 
comunitário, ou internacional, a cada Esta-

do-membro. Como já mencionamos, a nova 
Lei de Propriedade Industrial opta expres­
samente pela exaustão intema do direito de 
marcas. Tal disposição é incompatível com 
os princípios que pautam a própria existên­
cia do Mercosul. Neste ponto a Lei de Pro­
priedade Industrial que acaba de nascer não 
escapará de ser, em breve, revista.

A exemplo do que fez a União Euro- 
péia, cogita-se também da criação de uma 
marca abrangendo todo o território comum. 
A marca Mercosul possibilitaria a circula­
ção de produtos e serviços com boas ga­
rantias para os seus titulares, criando um 
sistema onde o direito de marcas é reco­
nhecido e respeitado de modo uniforme.

É importante frisar que uma marca 
com efeitos em todo o território do Merco­
sul não surgiria no lugar da marca nacio­
nal, mas antes coexistiria com as marcas 
nacionais. A formação do mercado comum 
não implica quebra da unidade de cada Es­
tado-parte. Tanto a criação da marca Mer­
cosul como a harmonização do direito de 
marcas não eliminarão o problema de uma 
marca idêntica, pertencente a titulares di­
ferentes, registrada em diferentes Estados- 
partes. Para estes casos, a criação de regras, 
que exijam um acordo ou a autorização do 
titular da marca no Estado-parte onde se 
pretende realizar a introdução do produto, 
poderia servir de solução. De qualquer for­
ma, é importante lembrar que a formação 
de um mercado comum implica necessaria­
mente sacrifícios de parte dos Estados na­
cionais e dos particulares, frente ao inte­
resse comunitário.
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