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RESUMO: Tradicionalmente, na do direito de propriedade in
telectual - de certa forma, 	uma do direito de propriedadé 
volvido, através da do capitalismo industrial e do próprio 
Estado moderno) duas foram às tensões inerentes a sua de .. 	 um lado, a necessidade de via intervenção estatal, o desenvolvi-

I 
I 

~ mento da Empresa e, com a propriedade não apenas dos bens rnrnl'lrf'nç_ 

mas, também, de seus produtos simbólicos e, especialmente, de seu domínio 
da ciência e tecnologia; e, de outro, o fomento do livre mercado, que tende 
a promover, em algumas cÍrcunstâncias, a flexibilização do monopólio de 
exploração, concedido pelo ao titular de um direito de proprieda
de intelectual. No tema das Paralelas, ou seja, 
lizadas por pessoas flsicas ou 

em um território, legitímamente comercializados em .. 	 ouUo território, esse conflito especial relevância. Confront,lm-se: o 

interesse do titular de um direito de propriedade industrial, em controlar 
a distribuição do seu produto no mercado nacional, regional interna
cional, através do estabelecimento de redes próprias de distribuição ou de 
revenda consentida de seu produto; os interesses de COJr:JSLlmld()res, 
ros revendedores, e, de certa forma, do próprio processo de ln1-p,'r;u-"n e, 

r por que não, de mundialização, que proclamam a dÍrninuição das barreiras 
para a importação de mercadorias. Este artigo tem como objetivo trazer 
para dentro do debate sobre propriedade intelectual da Area de Livre Co
mércio das Américas ALCA o tema da exaustão dos direitos de proprie
dade intelectual e as suas frente ao novo desafio da 
regional. Nesse contexto, o presente trabalho buscará analisar os limites 
entre os extremos da f'Y1CJIn'r:/f-;JO 

de bens num mercado 

ABSTRACT: Traditionally, intelectual property rights are - ofcertain form, 
a species of the proper~v (developed, through the consolidation of 
the industrial capitalism and the proper modern State) the two inherent 
tensiol1s ofits regulation are: the necessity ofiflegitimizing, state 
interventíon, the development ofa Companyand, consequently, the property 
not only ofthe corporeal but, also, ofits symbolic products and, 

NERO. Patrícia Aurélia, (in 
Paulo: Revista dos Iribunais, 1998, 
intelectu,ll 	 "direito exclusivo, que em caráter fJç;mdHC<HC, 

tem 	 o mundo burguês e à economia cajJUdimd, 

consagra-se cn1 asseguIJr o dorníuro t as coisas enl si, il1JS, sobretudo, 
as possibiliebdes criação do valor OCV'UVJUH'V , próprio capacidade intelectual 

tornD-se lnercadorÍa. 



ASL\1PORJ;4Ç(JES PARALELAS NAS RELAÇÕES REGIONAIS~ A EXIlUSTÃO DOS 

DIREITO,,; DE nU)PR1EDADE INTELECTUAL NO DEBATi:; A ALCA. \!;1!C,C;i R.:úzcr Borgeslduschen 

ofits domaín ofscÍence and technoJogy; and on the other hand, 

lhe promotion that tends to promote, in some cÍrcumstaIlces, 
flexibilizatíon ofmonopoJy ofexploration, granted for State, to the bearer 
of a right of intelectual property. About Parallel Importation, or either, 
importations carried througll for physícai or legal people, out ofd1e cÍrcuits 
of exclusive distribution, in a territory, of products legitim,nely 
commercÍalized in another territory, this conflict gains specÍal relevance. 
There are collated: the Ínterest ofbearer ofal1 industrial property law, in 
controlling the distribution of its product in national, regional and/or 
Ín terna tional market, through establishment ofproper nets ofdislribution 
or assented resale ofits producl~ - consumers peddlers, anel, ofa 
certain form, the process ofintegration anel, why nol; mundialization, that 
proclaim the redllction of the barriers for importatÍon ofmerchandises. 
This article llas as objectÍve to bring up the debate on intelectll,1l property 
in the Area ofFree Commerce ofAmericas ALCA - the ofexhallstion 
ofthe ofintelectual property and its perspectives fáce new challenges 

ofregional integration. In this context, this work 
extremities of the monopolical exploratÍon of Íntelectual property 
versus fi-ee cÍrculatÍon ofgoods in a regional market. 

RESUMEN: 1i'adÍcionalmente, en el concepto de 10 derecho de la propiedad 
intelectual - de cierta forma, una especie de 10 derecho de propiedad 
(desarrollado, con la consolíd,1Ción deI capitalismo industrial y deI estado 
moderno) dos habían sido las tensiones inherentes a 5U regulacÍón: de un 
lado, la necesidad de legitimizarse, por la intervencÍón dei estado, el desarrollo 
de la con ella, la propiedadno solamente de los corpóreos, 
pero, también, de sus productos simbólicos e, especialmente, de su dominio 
de la ciencÍa y de la e, de otra, la promocÍón dei mercado libre, 
que tiende para promover, en algunas circunslancÍas, el t7exibiJizacÍón dei 
monopolio de la expioracÍón, concedido para ei estado, ai portador de una 
derecha deI copyright. En el tema de las barrases paralelas de las importaciones, 
o, de las importacÍones llevadas a través para la persona fisica o legal, fuera 
de los circuitos de la distribucÍón exclusiva, en un territorio, de los 
OT<JdUCltOS comercÍalizados legítimo en otro esta importancia 
especÍal de los aumentos dei conf1icto. Se - el intel'és 
dor de una Iey de la propiedad industrial. eIl controlar ia distribucÍóIl de 
'!u producto en el mercado nacÍonal, e internacional, através dei 
estabiecÍmiento de redes apropiadas de la distribución o de la reventa 
consentida de su producto; los intereses de consumidores, de ios terceros 
vendedores ambulantes, y; de derta forma, dei proceso apropiado de la 
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integración y, porqué no, de mundialización, de que proclame la reducción 

de las barreras para la importación de comercializan. Este artículo tiene 

como objetivo a traer para dentro deI discusión sobre el derecho de la 

propiedad intelectual en la Área deI Libre Comercio de Américas ALCA - el 

~ tema deI agotamiento de los derechos de la propiedad intelectual y sus .. perspectivas afrontan alnuevo desafio de la integración regional. En este ,.I 	 contexto, el actual trabajo buscará para analizar los limites entre las extremi

dades de la exploración monopolica de los derechos de la propiedad intelec,.. 
tual contra la circulación libre de mercancias en un mercado regional. 

PALAVRAS-CHA VE: Importações Paralelas. Área de Livre Comércio das Amé

ricas. Exaustão dos direitos de propriedade intelectual. Propriedade Industrial. 

KEY-WORDS: Parallel Importation. Area ofFree Commerce ofAmericas. 

Exhaustion of the rights ofIntelectual Property. Industrial Property. 

PALABRASLlAVE: Barrasesparalelas de la importación. Área deI Libre Comercio de 

Américas. Agotamiento de los derechos dela propiedadintelectual. PropiedadIndustrial. 

r 
1. Introdução 

o princípio da exaustão do direito de propriedade intelectual - origi
nário do desenvolvimento jurisprudencial alemão, no início do sécul02 

vem sendo entendido, como uma limitação ao direito de exploração ex
clusiva da propriedade intelectual, a partir da seguinte acepção: 

"o direito de exclusividade não confere ao titular o poder de contro
lar a revenda do produto protegido, uma vez que este tenha sido coloca
do no mercado por ele ou por seus licenciados3

" 

A legitimidade e regulamentação da aplicação do princípio de exaustão 
condicionam-se, especialmente, a duas questões primordiais4

: 

a) As hipóteses de incidência da exaustão, ou seja, seus requisitos; e 
b) a sua amplitude geográfica; 

2 Sobre a origem do princípio de exaustão vid BEIER, Friedrich-Karl, in "Propriedad Industrial y libre 
circulación de mercancías en el mercado interior y en el comercio com terceros Estados", Revista 
General de Derecho, n~ 549, Junho, Valencia, 1990, pag.4.528. 
1 ALEXANDER, Willy, "Exhaustion of Irade Mark Rights in the European Economic Area", European 
Law Review, vo1.24, fevereiro, 1999, pp. 56-67. 
, FEKEIE, Elizabeth K., "Importações Paralelas: A implementação do princípio de exaustão de direitos 
no Mercosul, diante do contexto de globalização", Anais do XXVI Seminário Nacional de Propriedade 
Intelectua1,1997, pp. 76-102. Publicado, também, na Revista do Direito Mercantil, Industrial, Econômi
co e Financeiro, vol 113, janeiro-março, 1999, pp.154-187. 
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Na primeira questão, o principal requisito da incidência da exaustão 
dos direitos ora trabalhados, é a qualificação do consentimento do titu
lar de um direito de propriedade industrial às importações e 
comercializações de seu produto original. Problemática submetida ao jus 
prohibendi do titular do direito. 

Dessa forma, é o consentimento a peça angular na delimitação das 
hipóteses de aplicação do princípio de exaustão de direitos de proprieda
de industrial nas importações paralelas. 

Na segunda questão, a incidência da exaustão desses direitos relacio
na-se com o limite da dimensão territorial, se nacional, regional ou inter
nacional, imposto por determinados ordenamentos jurídicos, no afã de 
flexibilizar o monopólio de sua exploração, promovendo a livre circula
ção de mercadorias em um determinado território. 

O presente artigo está desenvolvido em duas partes, a saber: na pri
meira, na qual será analisada a qualificação do consentimento, o tema se 
bifurca na análise subjetiva e objetiva da questão. Na segunda, onde se
rão estudados os limites geográficos como ponto turbulência na limita
ção dos direitos de propriedade industrial, a partir de uma análise da 
exaustão internacional dos mesmos. 

Diversos são os caminhos para a análise da qualificação do consenti
mento para a incidência da exaustão dos direitos de propriedade intelec
tual. Desde uma vertente subjetiva, o debate sobre o consentimento vin
cula-se às relações interempresariais que envolvem as importações parale
las. Desde uma vertente objetiva, o consentimento estende-se à própria 
natureza do produto em circulação, objeto de uma importação paralela. 
Ambos caminhos serão a seguir percorridos. 

2. Análise subjetiva do consentimento nas importações paralelas 

O consentimento, ato de consentir5
, estar de acordo com, anuir, auto

rizar, pode ser realizado de forma expressa ou tácita. O consentimento 
expresso é aquele resultante da "manifestação volitiva (escrita ou verbal) 
inequívoca, concordante com a prática de determinado at06

" que, a prin
cípio, não apresenta maiores dificuldades na limitação de sua abrangência. 

As dificuldades que encontram os tribunais e doutrinadores ao buscarem 

, DINIZ, Maria Helena, Dicionário Jurídico, São Paulo: Saraiva, 1998, pago 799. 
, FEKETE, Elisabeth Kasznar, op.cit., pago 84. 
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soluções jurídicas para as importações paralelas residem, especialmente, 
na qualificação do consentimento tácit07

• 

Nessa classe de consentimento dois elementos são incorporados na 
sua definição, o elemento do controle, no qual a análise da existência e 
extensão do consentimento será fruto dos liames internos, societários ou 
contratuais, existentes entre a empresa exportadora e a importadora, e o 
elemento da extensão das cláusulas de territorialidade nos contratos de 
licença de exploração de direitos de propriedade intelectual, de licenças 
de distribuição elou fabricação de produtos. 

Dentro dessa perspectiva, alguns critérios subjetivos identificadores 
do consentimento, e consequentemente, responsáveis pela legitimação 
das importações paralelas e, com elas, do princípio de exaustão, têm sido 
desenvolvidos, na busca de uma uniformidade no tratamento da maté
ria. Dentre os quais podemos citar os seguintes: 

a) A exportação (venda) no mercado estrangeiro é realizada por soci
edade controlada ou do mesmo grupo da sociedade titular do direito de 
propriedade no local de importação; 

b) Quando a venda no mercado estrangeiro é realizada por licencia
do do titular do direito de propriedadé. 

2.1. Importações paralelas entre empresas vinculadas 

Um dos grandes desafios do direito mercantil moderno reside na iden
tifIcação e classificação dos atos de concentração empresarial. A caracte
rização desse fenômeno traz embutida a célebre frase de Túlio Ascarelli9 

desgraça da ciência jurídica está nas suas incertezas terminológicas". 
Na busca da diminuição da ambigüidade do tema, a doutrina brasileira, através de 

Waldírio BuIgareIliJO, afinna que aclassificação enatureza de tais relações estarão vincula
das ao rnaior ou menor grau de complexidade da própria relação interempresarial. 

Dentro da visão das relações interempresárias, o célebre professor bra
sileiro Fábio Konder Comparato!!, ao trabalhar os grupos de sociedades, 

aquele em que "não havendo a expressa da vontade, o agente 
pratica atos ele de consentir na realização negócio jurídico. E, portanto, O 

consentimento decorrente da de atos que demonstram a vontade anuir à prática do 
.DINIZ, Maria Helena, op.cit., 


se diferenciam em do espaço geográfico do limite da 

eXJustão, nacional, ou internacionaL 
" ASCARELLI, Iúlio, Enciclopédia Jurídica Soóelman, Rio de Janeiro:Saraiva, 1998. 
'" BULGARELLI, Waldírio, Concentmção de empresas e Direito Anti-Imst, São Paulo:Atbs, 

23 
1996, pago 

Controle na SociedadeFábio Poder 



que "diretamente ou através de outrelS controladas, é titular de direitos de sócio lhe de modo 
prep()ndlerancta nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria 

Fáb,o K., op.ci\., 25. 
K.Mart Corpo v. Cartier, 486 US 281 da Suprema 

Corte do, Estado Unidos, relativa a licitude importações de cUJa marca 
a sociedades controladas, inteiramente ou em conjunto, de propriedade 

nerm""pnl'p 

Esta el experiência demonstrada 

market", Georgia Journal oI' Internatioml and Comparative 

ensina que se pode classificar a concentração empresarial em função de 
uma maior ou menor relevância dos elementos de "unidade de contro
le" e "unidade de direção". 

No primeiro, existe uma relação de subordinação, especialmente, em 
função de uma relação de propriedades de participações societárias que 
permite a uma sociedade deter o comando e o poder de definir as princi
pais deliberações de outra, controlada pela primeira l2 

• 

A unidade de direção, existente nos grupos de coordenação, afasta a 
subordinação empresária, mas, busca, mesmo sem pressupor direito de 
comandar, a harmonização das políticas empresariais13 

• 

Ambos os casos são temas controversos para o direito de propriedade in
dustrial. Em alguns ordenamentos, como o norte-americano, presume-se o 
consentimento para a alocação do produto em outro mercado quando a em
presa exportadora é controlada, parcial ou totalmente, pela empresa titular do 
direito de propriedade do local de comercialização do produto importadol4

• 

A Suprema Corte dos Estados Unidos da América, em 1988, através do 
litígio K-Mark Corpo V Cartier (486 US 2811987), interpretando a seção 526 
Tariff Act de 193015

, que proíbe a importação de qualquer mercadoria de 
empresas estrangeira, quando a mesma utilize marca de titularidade de um 
cidadão, sociedade ou associação criada ou organizada nos Estados Unidos e 
que tenha, neste mercado, registrada patente ou marca oficial, criou exceções 
a tal proibição, legitimando, assim, para casos concretos onde estejam pre
sentes relações de concentração empresarial, a realização das importações 
paralelas e a conseqüente exaustão do direito de propriedade intelectual, se
jam realizadas através de grupos de subordinação ou de direçãoJ6 

• 

[\0 Brasil, o artigo 243, Lei 6.404í76. sobre sociedades anônimas, entende por sociedade controladora aqueb 

n.lcionaL Vid ABBOTT, Frederick M., "Firts report to commIttee on international 
trade law oI' the imernational bw associatÍon on the subire! oI' ParalleI Importation", Journal of 
International Economic Law, 1998, 61 L 
:5 HARLANDER, Lisa, "Exhaustío:1 
Intematioml Shimmed V 

concluiu que à legislação none-americana não impede importação de produtos 
manu61turados, onde o controle conjunto entre as da importação, ou seja, no caso de 
subsidióriels d.ls empresas americanas, de empresas 
elupresa americana, e , ainda, qUândo as é'lnpreSas 

no exterior. Vid 

de forma 



Na realidade, alegando a ausência de autonomia de decisão em função 
da subordinação ocasionada pelo controle ou da unidade de direção, en
tendeu-se que o ato de introdução do produto no mercado nacional foi 
realizado pelo próprio titular do direito de propriedade intelectuallocaP7. 

Nem sempre esta posição é recepcionada pelos tribunais nacionais ou 
regionais. Na experiência européia, tal como demonstra a decisão HAG 
II (Caso 10/89 SA CNL - Sucurs New York v. Hag GF AG, 1990), a inter
pretação, entretanto, foi contrária à posição acima mencionada. No caso 
europeu, o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, foi taxativo 
ao afirmar que nas relações de importações paralelas entre sociedades de 
uma mesmo grupo "não cabe falar de consentimento, na medida em 
que este só existe, com relação a um ato praticado por outrem, não quan
to a um ato praticado por si mesmoI8". Assim mesmo, o consentimento 
existente em qualquer ato realizados entre sociedades controladas é dife
rente do consentimento necessário para qualificar a para a exaustão do 
direito de propriedade intelectual, esse, existe quando o titular consente 
em colocar o produto em circulação". 

Nos ordenamentos nacionais, especialmente no brasileiro, após a céle
bre decisão de 1959 do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 
n" 36,415-SpI9), favorável às importações paralelas e a exaustão dos direitos 
de propriedade intelectual, o entendimento juriSprudencial tem caminha
do em direção contrária ao posicionamento norte-americano e àquele ado
tado pela decisão anteriormente mencionada, no sentido de não permitir 
o princípio de exaustão dos direitos de propriedade intelectual nas relações 
entre empresas partícipes de um mesmo grupo ou licenciadas20

• 

Nos outros países do Mercosul, com exceção do Uruguai, a jurisprut dência tem, reiteradamente, considerado lícitas as importações paralelas, 
independente da natureza das relações interempresariais apresentadas, t desde que o produto, objeto da importação, tenha caráter genuín021 

• 

• 
~ 

I 
I 

discutir ;t responsabilidade do titular do direito de UIOUll':UO'"t: intelectual pela 
ohr19;H:OCS contratuais, tTente a distribuidores A princípio, ao 

um contrato distribuição exclusiva, o titular, concedente territorial, 
11 si próprio do mercado (Vid sobre O tema: AMARAL, Luiz " A exaustão 
lmrlorl,rcao P:ualela Nova Lei de Industrial: A jurisprudencial", 

de I'rnnm'liarl? 

i<J Vid em Revista Trimestral de voL 10, julho-setembro, 1959, pp.31O·312. 
'" Entre muitas decisões, uma recente exemplitlcil a apelação Civil o' 227.836-1 SP, Indústria 
de Brinquedos outra versus Gamaw Comércio e AssessorÍa Ltda . Sobre a evolução 
dos entendimentos judiciais no Brasil sobre o temil exaustão dos direito intelectuaL 
vid. AMARAL, "A Exal:stão Paralela de Propriedade 
Indusrri"l: A evolução , iLnais do XIX Nacional de Propriedade IntelectiJal, Revista~ 
da Brl1sileira da Intelectual, 1999, 18·126.! 



DiRh7TOS DI' PROHVEDADR 

No capítulo sobre Direitos de Propriedade Intelectual, da atual minu
ta de acordo para o estabelecimento da Área de Livre Comércio das 
Américas - ALCA22, aparece, entre os diversos temas inseridos nas pautas 
de negociação, a exaustão dos direitos e, como ele, as importações parale
las. Na mencionada proposta, entende-se como consentimento tácito, 
aquele realizado entre empresas "economicamente vinculadas", ou seja: 
" quando uma possa exercer direta ou indiretamente sobre a outra uma 
influência decisiva com respeito à exploração dos direitos sobre a marca, 
ou quando um terceiro possa exercer a influência sobre ambas as pessoas" 

Adota-se, assim, a tendência norte·americana de qualificação do consentimento 
tácito nas importações realizadas entre empresas de um mesmo grupo societário. 

2.2. Importações Paralelas entre licencíados 

Desde a perspectiva da exaustão internacional do direito de proprie
dade intelectuaP, a jurisprudência norte-americana e a européia24 têm 
afirmado a possibilidade do titular do direito de propriedade intelectual 
proibir importações realizadas por intermediação de fabricantes licenci
ados do titular da marca no país estrangeiro25

• 

Em recente Acórdão do Tribunal de Justiça da Comunidade Européia 
de 1/07/99 - Proc. nll C-173-98 - Sebago Inc. Ancienne Maison Dubois et 
Fils As & GB-Unic SA, a respeito de importações paralelas de sapatos 
"Dockside", o Emérito Tribunal entendeu que o simples fato de ter, o 
importador paralelo comprado a mercadoria do fabricante licenciado 
do titular da marca e exportado para a Comunidade, não indica que o 
titular comunitário do direito de propriedade intelectual tenha presumi
do o consentimento para comercialização do bem nesse territóri026

• 

rejeitou o entendimento do de Tesouro que 
comercializadas, através do licenciado do titular do direito 
assim, o direito deste, a impossibilidade da lm1)ortac,;0 

www.sice,oas,orgíFTAADraft, 
CÀ~H1L;lUU no item seguinte. 

a brasileira trabalhando a matéria contratos de licença. Um 
versus J RBK do Brasil Comércio, 

I, 15.04.99) , a segunda, distribuidora exclusiva dos 
com a concorrência no mercado brasileiro de constantes 

adquiridos através de outros distribuidores exclusivos existen
im-,cnl,\fj,,, em AMARAL, Luiz 

v, Cartier, 486 US 281 (1987), onde a 

A tem:,tica d'l proibição paralelas e as de licença, em especial, a existência de 
cláusulas de "l1~O concorrência, nos contratos de distribuição exclusiva, levantam o 
cont1ito entre: a cxistênci" de determinação contratual não consentindo livre comerciaíização do bem, 
ou sm livre concorrência, objeto do contrato de distribuição exclusiva, as nOrmas sobre concorrên

um determinado Vid MORAIS, Roberta J., "Exaustão dos Direitos de Propriedade 
Industrial: um" forma de garantir a livre concorrência", in Estudos sobre Imegraçào, Angelo Teresa Gobbi 
Estrella Werter Porto Livraria dos 



No tema distribuição ou fabricação exclusiva e importações paralelas 
caímos num emaranhado de conflitos vinculado às relações entre licencia
do e titular dos direitos de propriedade intelectual. Tais conflitos esbarram, 
quase sempre, em questionamentos relativos à extensão e aos limites das 
cláusulas de exclusividade territoriaF7 existente nos contratos de licença, 
assim como, no dever de lealdade decorrente dos contratos de cooperação 
empresarial, e, finalmente, na necessária perseguição dos titular do direito 
de propriedade intelectual em coibir as importações paralelas em território 
cuja zona já foi concedida sob forma exclusiva a um licenciadoz8• 

Nesse sentido, cabem, como itens de negociação em contratos de li
cenças, na prevenção de importações paralelas, as seguintes questões: 

i) a delimitação contratual da territorialidade e conseqüente impossi
bilidade de venda ao estrangeiro nos contratos de licença exclusiva29

; 

ií) venda de produtos objeto contratos a terceiros não licencia
dos e sua importação e comercialização no mercado estrangeiro; 

iii) responsabilidade entre o titular da marca e o licenciado exclusivo, 
quando o primeiro não toma as devidas atitudes necessárias para impe
dir a "exportação" paralela de seus produtos30

• 

contratos de licença, é de 
t<:H<l da zona determinada e O fàbricante , por SUá 

COl:nllfOlnelce a outro distribuidor território" ( MARZORATI, Osvaldo 
de Distribnción Comercial. Distribución. COl1cesión. Franquia Comem a!., 

importante supõe o W1WC"H" 

venda) Como t:,z um import.ldor para saber se o 

a revenda por terceiros 
fere a concorrencia do 

"HU<1ÇdO? Qyais são ;1S reLlções entre terceiros cOfnpradores? Nesse 
uma do Tribunal Superior Britânico, comentada por Gabriel Leonardos, in 
Seminário Internacional de Propriedade Intelectual, Revista da Associação Brasileira de Propriedade 
Intelectual, 1999, pig. 124 - ficou demonstrado, que ao não estarem limitados contratualm"nte, os 
ele terceiros adquirentes e revendedores, esses podem mais amplos, do que os direitos dos 
distribuidores exclusivos, incapacitados a produtos rora de sua ZOI1J de CAL'L"" «"dU". 

'L Podem licenciados (principalmente o produto para in:portadores 
do mercado do titular do direito de propriedade A princípio, cabe 
determinar o territorial de sua atnação. 
3' No Bmsí!, as jurisprudéncias são contraditóri'ls a matéria de ,n"nortorr,ps 

entre titular de um direito de propriedade e seus 
no sentido de afirmar que a não "LdULd,dU 

marca ou de outro direito de 
dos 

haviam concedicio ao 

sendo desenvolvida uma interpretação, 
às importações paralelas, pelo 
distribuidores exclusivos locús, 

visto que, mesmos possnem o dever de 
Respondem, taís titulares, 

oLlsíon,ldos pelas import<1ções paralelas (Víci. caso. 



Estes questionamentos revelam a dificuldade de delimitação de unicidade 
na solução jurídica da licitude das importações paralelas no Brasil e no mundo, 
sobretudo em função da complexidade e diversidade das formas e relações 
entre as partes envolvidas no fenômeno jurídico das importações paralelas. 

Cabe afirmar, que, exclusivamente no Brasil, o tema do consentimento 
nas importações paralelas, sofre interpretações muitas vezes contraditórias, 
justificadas, inclusive, não só pela diversidade dos fenômenos jurídicos que 
envolvem essas importações, mas, também, por ser esse, ainda, um tema re
cente e incipiente naquele ordenamento e, consequentemente, o seu desen
volV1mento juriSprudencial está longe possuir uma tendência uniforme. 

Tal matéria vem discriminada no borrador do capítulo do acordo ALCA, 
sobre direitos de propriedade intelectual, legitimando as importações para
lelas, desde que o produto original tenha sido colocado no mercado em 
qualquer país parte da ALCA, diretamente através do titular do direito de 
propriedade, ou "licenciado ou qualquer terceiro autorizado para ist03

!." 

3. Análise objetiva do consentimento: consentimento em nw
çio da natureza do produto 

Em outra perspectiva, também é questão do debate da extensão da 
qualificação do consentimento tácito, angular na licitude das im
portações paralelas, a natureza do produto, objeto da importação. 

A exaustão é argüida quando o titular do direito de propriedade já 
houver diretamente introduzido ou autorizado a comercialização no 
mercado, de produto similar ou idêntico, ao do objeto da importação 
paralela. 

Sobre o tema, um interessante questionamento foi o realizado no já 
mencionado caso Sebag032

, relativo à aplicabilidade da teoria da exaustão 
internacional, que dentre as questões prejudiciais argüidas ao Tribunal 
de Justiça das Comunidades Européias, estava a de saber se é qualificado 
como presumido, o consentimento, quando o titular da marca já tiver 
permitido a comercialização no mercado do Espaço Econômico Euro
peu EEE, de produtos idênticos ou similares àqueles para os quais o esgo
tamento é invocado. Ou se, ao contrário, o consentimento deve referir-se 
apenas, a cada exemplar do produto para o qual se invoca a exaustão. 

AS. 
do TJCE de !/07í99 - ProC. G173-98 Ine. Ancienne Maisan Dubais et Eis As & 



Nessa oportunidade, consagrou o referido Tribunal que o princí
pio do esgotamento só respeita determinados produtos que tenham 
sido objeto de uma primeira comercialização, com o consentimento 
do titular da marca. Assim sendo, o consentimento deve versar, sempre, 
sobre cada exemplar do produto, para o qual o esgotamento é invocado. 
Não sendo assim acatado, a alegação da GB-Unic sociedade belga im
portadora paralela que a comercialização no mediante o consenti
mento do titular da marca, de um lote de mercadorias, esgotava o direi
tos conferidos pela marca relacionados à comercialização de outros lotes 
desse produto ou de produtos similares ao mesmo. ,. Outro elemento da uma análise objetiva do princípio de exaustão é a 
impossibilidade de que o produto objeto da importações paralelas soffa 
qualquer classe de alteração, incluindo a seu envase e embalagem33

• Tais 
alterações excepcionam a aplicação do princípio de exaustão. Essa exce
ção está prevista no borrador do acordo da ALCA quando o mesmo 
possibilita a exaustão sob a condição de que "os produtos, os envases e 
embalagens que estiverem em contato imediato com tais produtos não 
tenham sofrido nenhuma modificação ou alteração". r 

Além das questões relativas à problemática do consentimento, a 
exaustão do direito de propriedade intelectual, também e, sobretudo, de
penderá limitações geográficas/ territoriais impostas pelas legislações 
nacionais e/ou regionais para a exploração exclusiva de determinados 
direitos pelo seu titular. Esta será a temática a seguir discutida. 

4. limites geográficos e a aplicação do principio de exaustão de direitos 

Como afirmado anteriormente, entende-se por exaustão um princípio 
do direito de propriedade intelectual, que implica em que o direito de ex
clusividade não confere ao seu titular34 o poder de controlar a revenda do 
produto protegido, uma vez que este produto tenha sido colocado no mer
cado, por ele ou por seus licenciados3s • A fundamentação para a explicação 

.1.' A existência de nas condições do prodnto. inclusive 
Esta sendo discutida, quando 

art. 7', da Diretíva 
Franz c., reasons for lhe nmnnl'ror 

reglstered in the EU to oppose further dealings ín goods lhey have 
the first time". Common Market law Revi",v, vol 36, n" 6, 1999,pp. 1195-1228. 

Exceto circunstâncias; como de suas exceções, 
l.' ALEXl\.NDER, Wllly. "Exhamlíon Mark Rights in the European Economic Area", European 
Law vo1. 56. 



AS L'vil'OR1AÇcJE\'l'ARALELAS NAS RELAÇOES REGIONAIS, A EXAUSTÃO DOS 

v"'llcsc,] R.Jizcr Borges MOKhen DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO DEBATE SOBRE A ALCA 

de tal princípio reside na afirmação de que o direito de exclusividade conce
dido por lei aos titulares está limitado à primeira autorização de venda em 
um determinado território. Depois desta, o direito está esgotado. 

A delimitação geográfica do mencionado princípio refere-se à dimensão 
territorial em que o mesmo opera, ou seja, se a exaustão refere-se apenas a 
vendas autorizadas realizadas dentro do mercado nacionaP6, regionaP7; ou 
se ao contrário, também se aplica no caso de vendas autorizadas realizadas 
fora do mercado nacional ou regional, ou seja, no mercado internacional. 

4.1. Modelos regionais e os limites internacionais da exaustão 

No modelo europeu de integração, o princípio da exaustão ganha duas dimen
sões geográficas: a exaustão regional e a internacional. A primeira, desenvolvida em 
especial pela via da interpretação jurisprudencial, baseada na interpretação dos arti
gos 30 a 36 do Tratado de Roma (hoje artigos 28-30 de Tratado de Amsterdã38

), 

apenas admite o limite àlivre circulação de mercadorias quando esta estiver justificada 
em base àderrogação dos propósitos salvaguardados pelo próprio direito de propri
edade. Estando este protegido, tendo o titular comercializado por primeira vez o 
produto, no mercado da comunidade, não se justifica a limitação da circulação do 
bem a través da proibição de importações paralelas39

• 

A segunda vem sendo desenvolvida jurisprudencialmente, no sentido 
de se definir se a exaustão preconizada regionalmente estende-se tam
bém, nas importações paralelas com agentes extra comunitários. 

Em recente decisão, caso Silhouette International Schmied GMB & 
Co.Kg contra Hartlauer Ham. MbH40 entendeu o Tribunal de Justiça das 
Comunidades Européia, pela não permissão aos Estados membros, da 
possibilidade de preverem, nas suas legislações nacionais, o esgotamento 
dos direitos de propriedade intelectual em relação a produtos 
comercializados fora do EEE, pelo titular ou com seu consentimento41

• 

Assim, o regime europeu estabelece que o titular de um direito de propri
edade intelectual, no caso específico, um registro de marca, pode impedir 
a importação de produtos de sua marca, que hajam sido colocados à 
venda pela primeira vez fora daquele espaço europeu42

• 

Tal como estabelece o artigo 13, do Protocolo de Harmonização de Normas em Matérias de Desenho 
Industrial no Mercosul, de 12.10.98 (ainda não em vigor). 
3' Artigos consUntes do Capítulo 11 - A proibição das restrições quantitativas entre os Estados-mem
bros, do Tratado de Amsterdã. Vid. Tratado de Amesterdão, Coimbra:Almedina, 1998 . 
. W Centrabrm BV v Winthrop BV, 1974, E.CR., 1183. 
'" Prol. n' C355/96, op.cit. 
'1 O impossibilidade de exaustão internacional dos direitos de propriedade intelectual sofre severas 
críticas doutrinárias, Vid. ALEXANDER, Willy, op.cit., pag.59. 
" Parecer no Comitê Econômico e Social sobre o "Esgotamento dos direitos conferidos pela marca 
registrada", Bruxelas 24, de janeiro de 2001, CES 24/2001 ES - CF/if 
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Não é, por conseguinte, recepcionado o princípio de exaustão inter
nacional dos direitos de propriedade intelectual. A justificativa para tal 
posicionamento reside na necessidade de eliminação das disparidades que 
as legislações nacionais sobre a temática importariam, ao regulamenta
rem a internacional, frente à livre circulação de mercadorias no 
mercado comum. 

Na ALCA, as propostas existentes no capítulo sobre Direitos de Pro
priedade Intelectual, limitam-se à dimensão à regional, ou seja, os titula
res de direitos de propriedade intelectual não poderão impedir a 
comercialização de produtos que tenham sido colocados no mercado 
por primeira vez, por eles por alguém por eles autorizado ou por seus 
licenciados. Não consagrada, assim, a exaustão internacional dos direitos 
de propriedade intelectual. 

4.2 A regulamentação multilateral sobre a exaustão internacio
nal: linhas de um debate subjetivo 

A regulamentação das importações paralelas envolve uma balança de 
antagônicos entre produtores (empresa) e consumidores. Os 

primeIros, buscando a maximização de seus investimentos a partir da 
exploração plena de seus direitos de propriedade intelectual; e os consu

~ midores, solicitando maiores canais de acesso aos produtos em melhores 
de oferta4l 

. 

Com a multilateralização das atividades empresariais, fomentada, 
fortemente, pelo processo de globalização da economia, este dilema ga
nha novos contornos e dimensões. 

No âmbito do direito internacional econômico, em especial, no âmbito da 
regulamentação multilateral da Propriedade Intelectual, o Acordo sobre os 
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comér
cio TRIPs44, anexo ao acordo que deu origem a Organização Mundial do 
Comércio -OMC, é omisso em relação à possibilidade de exaustão de direitos. 

Vid, ABBOII, Frederick, op,cit., pag,612, 
o da TRIPs - muita discussão trouxe, especialmente, nas acusações realizadas contra o 

Intelectual brasileira, a respeito de licenças compulsórias define 
impossibilidade quanto ao fato de que os bens. objeto da 

ou importados localmente, Vid, SCHOLZE, Simone, "Fabricação local, 
na Lei de propriedade Industrial", Revista do Associação Brasileira de nOlJr\ella

setembro outubro, 2001, 11. Vid sobre o caso brasileiro, 
The New York 



De fato, menciona o acordo sob a epígrafe "Esgotamento", no seu 
artigo sexto que "para efeitos da resolução de conflitos ao abrigo do pre
sente Acordo e sem prejuízo do disposto nos artigos 3;[ e 4;[ nenhuma 
disposição do presente Acordo será utilizada para tratar a questão do 
esgotamento dos direitos de propriedade intelectua145 

" 

Desta forma, pode-se concluir que, na ausência de imposição específica, 
podem os Estados partes gozarem de eventual liberdade na regulamentação 
do princípio de exaustão internacional dos direitos de propriedade intelectu
al46

• Mas a realidade das relações internacionais demonstra a enorme dificul
dade que encontram determinados Estados, em especial, em desenvolvimen
to, para o estabelecimento unilateral da exaustão internacional de direitos 
intelectuais, mesmo que excepcionalmente47 e em caráter de emergência. 

5. Conclusão 

Com o limite da ausência de uma regulamentação favorável à 
exaustão internacional dos direitos de propriedade e a afirmati
va da regulamentação multilateral sobre a impossibilidade da apli
cação da exaustão internacional na solução de conflítos por ven
tura existentes, o caminho adotado na bifurcação de interesses 
intrínsecos à regulamentação dos direitos de propriedade inte
lectual, em especial, ã temática das importações paralelas pela 

4; A formula prevista neste artigo, conforme Frederick Abbott, resultou de um COlnprornlS:SO 
qU3ndo de SLl<1 negociação, entre as partes do Acordo Geral sobre Tárifas e '-'V.L11'" ,,'u 
U."Uj.""JHW.'C', duas são extraíd3s: a) 

acordo. Sua exclusão 
d3 América, cuja posição sempre foi contrária a inclusão da reguLl1llentação das imporuções 

um lado, (' os Países em Desenvolvimento, de outro, cuja majoritária, era 
regulamentação; b) a não existindo regulameutação a respeito, os Estados mem
bros da do Comércio, reservam para si, o direito regularem as importações 

ABBOTT, Frederick, op.cit, 
Na esfera dos direitos nacionais, tradlClO11lalrnerrte, os Estados Unidos, na de grandes 

de direitos de intelectual, são contrários ir limitação 
dos direitos de ",-emnerl"rle 

Como pode o setor fJrmacêutico, neste 100 controlam 90°/" dos produtos voltados 
ao consumo humano, repartindo o mercados de produtos farmacêuticos, conforme suas 
v<lríáveis IUCI'<rtivas. Vicl. BRUNNER, Adriaml G" "As Patentes Farm"cêuticas Licença Compulsória: 
O rim uma b,rtalh'l entre Unidos Brasil", Revista da Associação Brasileira de 
Intelectual, 55, novembro-dezembro, 2001, pag.26. O mencionado setor fruto de umand 

controvérsi" entre Brasil e Estados Unidos, da resultou, na última reunião Ministerial da OMC, 
em DOHA, d,r Declaração relativa ao acordo Saúde Pública adotada 
em 14 de novembro de 200!. Esta aos Estados membros da 

promovendo o acesso a n1edicalnento em SêuS lllt:lL'LUU'.proteção da saúde pública, em 
da flexibilização dos 

de 
de propriedade intelecrual, como concessão de 

farr.lacêuticos. 



principal organização internacional vinculada a regulamentação 
do comércio, a OMC, foi tendenciosa aos interesses da legitimação em
presa, reduzindo, substancialmente, as facilidades de acesso ao mercado 
aos empresários importadores de direitos de propriedade intelectual e, 
especialmente, aos consumidores. 

Estes últimos continuam arcando com o preço que supõe o isolamen
tos de determinados mercados, em função dos interesses econômicos de 
alguns setores industriais, acobertados pela proteção, sem limites, de um 
direito de exclusividade48

• Difícil é o trabalho de harmonizar tais fatos à 
essência dos direitos de propriedade intelectual, ou seja, a promoção à 
invenção e a criatividade. 

Em determinados setores fundamentais para o desenvolvimento hu

t mano, como pode ser o da saúde, exceções à proibição de importações 
paralelas, poderiam representar a diminuição do isolamento dos merca
dos aos interesses apenas economicistas, e, assim, a possibilidade de 
enfrentamento a diferentes pandemias que devastam sonhos por todo o 
planeta49 

• 

Os caminhos do labirinto da construção da Area de Livre Comércio das 
Américas- ALCA são rigorosos e antagônicos e suas bifurcações precisas. Os 
portões deste projeto passam pelo aprofundamento do estudo das diferenças 
e exceções existentes nas relações econômicas regionais e a conseqüente neces
sidade de flexibilização de dogmas preestabelecidos, como a não aceitação da 
exaustão internacional dos direitos de propriedade intelectual. 
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