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RESUMO: O artigo analisa as relacdes que se estabelecem entre os direitos de
propriedade industrial (DPI) e o comércio, tomando por base o plano internacional.
Mais precisamente, avalia a solucao dada pelo Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) a questdo do esgotamento (ou
exaustdo) internacional de direitos de propriedade industrial. Por limitacao de
espaco, nao se busca uma incursdao historica sobre as base da doutrina do
esgotamento, ou um retrato doutrinal, mas a apresentacao do conjunto de razoes
que nos levam, no final, a defender a consagracdo expressa de um principio de
esgotamento internacional de Direitos de Propriedade Industrial no Acordo TRIPS.
A partir das evidéncias alcancadas com base numa exposicdo argumentativa,
reflete-se acerca dos efeitos associados a este novo tema no campo da
investigacao cientifica, sugerindo, em concreto, algumas ilacdes que dela podem
resultar.
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ABSTRACT: The article analyses the relations which are established between the
intellectual property rights (IPR) and trade, building on international plan. More precisely,
the article evaluates the solution given by the Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPS) to the issue of international exhaustion of intellectual
property rights. Due to space, it do not search an historical summary about the
foundations of the exhaustion doctrine, or a doctrinal exposition, but the presentation of
the set of reasons that lead us to defend the stipulation of an international exhaustion
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principle about intellectual property rights in the TRIPS Agreement. From the evidence
reached on the basis of an argumentative exposition, we reflect on the effects of this new
issue in the scientific researching field, suggesting, in particular, some conclusions which
might be drawn.

Key-words: TRIPS Agreement, Intellectual property rights (IPRs), international
exhaustion of IPRs.

Parte I — Pressupostos de analise

1. O Acordo TRIPS

Desde a segunda metade do século XIX que a comunidade internacional,
face ao desenvolvimento do direito da propriedade industrial e ao aumento das
relacoes de troca entre paises, se tem mostrado empenhada em uniformizar regras
nesses dominio, o que acabou por se refletir na celebracdao de varios acordos
. . . 1 . . . . . . ~ .
internacionais®, a maioria dos quais administrados pela Organizacao Mundial de
Propriedade Intelectual (OMPI)2. Destacam-se, pelo especial relevo, a Convencio
da Unido de Paris e a Convencgao de Berna para a protecao das obras literarias e

artisticas’.

! Veja-se, a este propdsito, a sistematizacdo firmada por DUTFIELD, Graham e SUTHERSANEN, Uma, em
Global Intellectual Property Law,..., p. 30 e 31, que distingue entre acordos que definem standards basicos de
proteccdo com base num principio de tratamento nacional, acordos que concedem protec¢do aos direitos em mais
do que um pais, e acordos de classificacéo e defini¢do de conceitos.

2 Cfr. Gongalves, Luis Couto, A proteccdo da propriedade industrial (introducdo ao sistema internacional e
europeu),..., pagina 369: “A Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual, com sede em Genebra, Suiga, foi
criada por uma convengdo assinada em Estocolmo em 14-7-1967 e entrou em vigor em 1970. As origens da
OMPI remontam a 1883 e a 1886, anos em que foram adoptadas, respectivamente, a Convencdo de Paris para a
proteccdo da propriedade industrial (CUP) e a Convengdo de Berna para a proteccdo das obras literérias e
artisticas. As duas convengdes previam, cada uma, o funcionamento de uma “Secretaria”. A partir de 1893 as
duas “Secretarias” fundiram-se nas denominadas “Secretarias Internacionais reunidas para a Proteccdo da
Propriedade Intelectual” (BIRPI), com sede em Berna (Suiga), entidade que antecedeu a actual OMPI. Em 1960
as BIRPI transferiram-se para Genebra”.

3 Atualmente, a OMPI administra um total de 25 Tratados - informagdo disponivel em
http://www.wipo.int/treaties/en/ .
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Todavia, a protecao conferida aos (DPI) por via destes instrumentos

parecia ndo se mostrar suficiente. Essa insuficiéncia estaria relacionada, sobretudo,
com o facto de os tratados se basearem numa ideia de territorialidade dos direitos
(deixando a definicdo do seu escopo e conteudo entregue a arbitrariedade de cada
Estado), e de praticamente n3o preverem standards minimos de protecdo?, nem
uma harmonizacdo entre os varios ordenamentos juridicos. A isto se pode
acrescentar a falta de mecanismos de aplicacdo efetiva dos direitos por parte da
OMPI, relacionada com a inexisténcia de regras que contemplassem essa aplicagao,
e com a auséncia de sistemas obrigatorios de resolucao de litigios. Por outro lado,
a intensidade com que o processo de globalizacdo das economias se foi fazendo
sentir sobre o comércio (a0 mesmo tempo que se vivia uma “revolucdo
tecnoldgica”) veio exigir a previsdo de novas regras®.

Este quadro acabou por conduzir, em 1994, a celebracao do Acordo
TRIPS, sobre os aspetos dos DPI relacionados com o comércio a escala
internacional, na Uruguay Round do General Agreement on Trade and Tariffs
(GATT), com vista a ser implementado através desta estrutura internacional, que
veio a dar origem a atual Organizacao Mundial do Comércio (OMC).

Embora incida sobre a protecdo internacional dos direitos de
propriedade intelectual®, o TRIPS ndo deixa de ser um Acordo de indole comercial.

De facto, basta uma leitura atenta do primeiro paragrafo do preambulo para

4 A este proposito, veja-se, nomeadamente, EINHORN, Talia, The impact of the WTO Agreement on TRIPS on
EC Law: a challenge to regionalism,..., p. 1070.

5 Conforme se conclui em Resource Book on TRIPS and development,..., p. 3: “Starting in 1970s, developed
countries expressed increasing concern that the treaty system administered by WIPO failed to adequately protect
the interests of their technology-based and expressive industries”.

Veja-se também BOSSCHE, Peter Van Den, The Law Policy..., p. 751: “Developed-country
negotiators of the TRIPS Agreement viewed the existing WIPO conventions as ‘inadequate to address the needs
of their business sectors in the “post-industrial era” or “information age™’.

® Usamos aqui o conceito de “direitos de propriedade intelectual” no seu sentido amplo, a pretender abranger
também os “direitos de propriedade industrial”.
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perceber que esta em causa um mecanismo de instrumentalizacdo dos direitos

de propriedade intelectual ao fim ultimo da realizacdo do comércio internacional’.
Conforme nos diz Alberto Francisco ALMEIDA, “o motivo da consagragdo destas
regras era assegurar um comércio mundial sem obstaculos e ndo regular ou
proteger direitos de propriedade intelectual' . Com efeito, trata-se um Acordo
celebrado no ambito de uma organizacdo que, desde o inicio, se prop6s promover
a liberalizacdo do comércio internacional; se a protecao dos DPI fosse um fim em si
mesmo, ela teria continuado reservada a Organizacao Mundial de Propriedade

Intelectual (OMPI)°.

1.1. As tensGes negociais

Como mais adiante se entendera, é indispensavel fazer-se referéncia aos
conflitos de interesses que estiveram presentes aquando da celebracdo do TRIPS, e
que nao deixam de se reflectir no texto do Acordo.

Na verdade, nao foi pacifica a inclusdo da matéria da propriedade
industrial na agenda da Rodada do Uruguai'®, na medida em que os paises em

desenvolvimento sempre se mostraram fortes opositores da incorporacao de

" “Desejando reduzir distor¢des € obstaculos ao comércio internacional e levando em consideragdo a necessidade
de promover uma proteccéo eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas
e procedimentos destinados a fazé-los respeitar ndo se tornem, por sua vez, obstaculos ao comércio legitimo;”

8 Os principios estruturantes do Acordo TRIP’s..., p.36.

® Sobre esta diferenca teleoldgica que deve orientar a interpretacdo, por um lado, do TRIPS, e, por outro, das
Convengdes Internacionais que continuam reservadas a administracdo da OMPI, veja-se GERVAIS, Daniel, The
TRIPS Agreement — Drafting History..., p. 159: “provisions of WIPO-administered instruments incorporated into
TRIPS may be interpreted differently in the TRIPS context, where an economic, welfare-based analysis might
prevail”.

10 Como bem ilustra YI-CHONG, Xu, Last chance? Multilateralism, TRIPS and developing countries, em
Interpreting and implementing the TRIPS Agreement — Is it fair?,..., p. 67: “Some see the TRIPS Agreement as
the necessary condition for continuing research and development in technology while others see it as the product
of patent and copyright holders trying to obtain worldwide monopolies”.
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standards de protecdo dos DPI no contexto da OMC!!. Alegavam que uma

organizagdo que nasceu para promover o comércio e o desenvolvimento
econdmico ndo podia dedicar-se, paradoxalmente, a protecdo de interesses de
grupos privados (neste caso, das empresas detentoras de DPI). De facto, a par da
existéncia de organiza¢bes especialmente vocacionadas para a regulacao desta
matéria, a disciplina do GATT confere, inevitavelmente, um novo enquadramento

ideoldgico a propriedade intelectual.

"As negocia¢des progrediram lentamente ndo sé porque se tratava de
uma matéria nova (em especial pela dimensao que se lhe queria imprimir),
mas também porque se verificaram divergéncias entre os paises
industrializados (como os EUA, a CE ou o Japao) que desejavam um acordo
muito completo e além dos objectivos inicialmente fixados, e os paises em
vias de desenvolvimento (como o México e o Brasil) que estavam receosos
de um excesso de proteccdo que gerasse dificuldades no campo das
transferéncias de tecnologia e implicasse um aumento dos custos dos
produtos agricolas e farmacéuticos (a india defendia que as regras do
GATT sé se deveriam aplicar quando se provasse distorcdo do
comércio)"2,

Paralelamente, ndo pode deixar de se notar a fraca representacao

técnica dos paises em desenvolvimento!®* no contexto das negociacées do
Acordo®®, que veio obstar a uma equitativa distribuicdo do poder negocial entre as

partes.

1 A este propésito, afirmam TREBILCOCK, Michael e HOWSE, Robert, The Regulation of International
Trade, p. 405: “...it was the position most developing countries that WIPO, not GATT, was the appropriate
forum for evolving stronger international rules on the protection of intellectual property rights. This position was
undoubtedly influenced by the perception that developing countries have traditionally had more influence in the
UN system than in the GATT”.

2 ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro, obra citada, p. 39.

No mesmo sentido, HOEKMAN, Bernard e KOSTECKI, Michel, Political Economy of the World
Trading System,..., p. 283: “The negotiation on TRIPs was one of the more difficult of the Uruguay Round, both
politically and technically. The issue was relatively new to GATT and involved a North-South confrontation”.

13 Quando se fala, genericamente, de “paises em desenvolvimento”, procura-se, em rigor, abranger duas das
categorias de paises identificadas pela OMC: paises em desenvolvimento e paises de menor desenvolvimento
relativo.

14 Cfr., nomeadamente, MOTA, Pedro Infante, O sistema GATT/OMC,..., p. 487. Este autor aponta, como uma
das razbes que levou a passividade dos paises em desenvolvimento no processo de negocia¢fes do Ciclo do
Uruguai, a “falta de capacidade institucional e de recursos humanos para participarem efectivamente nas
negociagdes do GATT”.

ISSN: 1980-1995
e-ISSN: 2318-8529
RDIET, Brasilia, V. 11, n°1, p. 1 — 25 Jan-Jun, 2016
e-mail revdiet@bol.com.br


mailto:revdiet@bol.com.br

REVISTA DE DIREITO INTERNACIONAL ECONOMICO E TRIBUTARIO

RDIET

Apesar de a celebracao do TRIPS partir da iniciativa dos EUA,

seguidos depois pela Unido Europeia e pelo Japao, é importante notar que estes
paises nao terdo atuado em representacao de interesses patridticos, mas antes
movidos pela pressio de grupos empresariais privados!>. Como muito bem
interroga Alexandre Dias PEREIRA, “ndo significara isto a substituicdo dos impostos
do Estado pelas royalties das grandes empresas privadas, ficando ainda por cima o
Estado onerado com os custos administrativos de fiscalizacdo e puni¢do das
infracées?' 18,

De facto, é de notar que, enquanto se defende a abolicao das taxas
aduaneiras cobradas pelos Estados, proclama-se, em sentido aparentemente
antagonico, a “justa” cobranca de rendas em beneficio das grandes multinacionais

proprietarias de DPL

Veja-se, também PANAGARIYA, Arvind, Developing Countries at Doha: A Political Economy
Analysis, in The World Economy — Global Trade Policy 2002,..., p. 1230. Este autor diz-nos que, na sua
esmagadora maioria, 0s paises em desenvolvimento sdo demasiado pequenos e pobres para conseguirem
organizar uma estratégia de negociacdo, o que acaba por os fazer seguir as posi¢des definidas por entidades
externas, nunca isentas.

Sobre o reduzido poder negocial dos Estados em desenvolvimento, veja-se ainda MATTHEWS,
Duncan, Lessons from negotiating an amendment to the TRIPS Agreement: Compulsory licensing and access to
medicines, Emerging Issues in Intellectual Property,..., p. 248: “With few, if any, non-state actors opposing the
TRIPS Agreement in a concerted way and developing country governments experiencing not only information
deficiencies but also negotiating fatigue, pressure to avoid bilateral trade sanctions and an imperative to achieve
compromise deals in a multilateral context, sustained opposition to TRIPS was not readily apparent”.

15 A este titulo, questiona PETERSMANN, Ernest-Ulrich, From Negative to Positive Integration in the WTO...,
em Intellectual Property — trade, competition and sustainable development,..., p. 27: “If the conclusion of the
TRIPS Agreement was essentially due to the powerful political and economic pressures from pharmaceutical,
chemical and other industries in developed countries which own most of the industrial property rights: are there
adequate safeguards that such ‘producer-driven’ trade policy-making processes take into account also consumer,
environmental and social interests?”.

No mesmo sentido, DUTFIELD, Graham e SUTHERSANEN, Uma, Global intellectual property
law,..., p. 33: “The insertion of ‘trade-related’ intellectual property rights into the Uruguay Round agenda (...)
could not have been achieved without the effective lobbying activities in the USA of legal and policy activists
and corporations, and a government and political establishment that, during the 1980s, was especially receptive
to the diagnoses and prescriptions propounded by these individuals, firms and business associations”.

16 A Revisdo do Acordo ADPIC/TRIPS (Alguns Tépicos)..., p. 369.
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Como adiante se evidenciara, estas tensdes negociais acabam por

explicar a solucdao dada ao problema que aqui tratamos.

2. O conceito de exaustao internacional de DPI

Quando nos questionamos sobre o conceito de “exaustdo” ou

“esgotamento” dos DPI no contexto internacional'’

, 0 que esta em causa §é,
verdadeiramente, a questao de saber “se o poder que é conferido ao titular de um
DPI relativamente aos produtos protegidos subsiste ou ndo mesmo apos a
respectiva colocacgo no mercado"*®.

Nao havendo exaustdo, o detentor do DPI continua a poder controlar a
exploracgao e circulacao dos produtos que incorporam o seu direito (impondo aos
potenciais adquirentes limitacdes relativas a utilizacdo dos produtos), mesmo
depois de serem postos por ele (ou como seu consentimento) no mercado®. Ou
seja, negar o principio da exaustao de direitos significa que o detentor do direito

de propriedade intelectual nunca perde o controlo da exploracao dos produtos.

Nos termos da doutrina do esgotamento, pelo contrario,

"o titular de um direito de propriedade intelectual, quando coloca no
mercado os seus produtos, deixa de poder controlar a respectiva
circulagdo, no sentido de que ndo pode opor-se as sucessivas distribuicées

17 Para além da exaustdo internacional de DPI, que é a modalidade relevante no dmbito da analise que
convocamos, pode ainda falar-se de exaustdo no plano nacional (quando o direito exclusivo de propriedade
intelectual se esgota no momento em que o produto entra em circulagdo dentro das fronteiras nacionais) e de
exaustdo no plano comunitério (a colocagdo no mercado de um qualquer Estado-membro da Unido Europeia
esgota 0 DPI em toda a Unido — este principio foi expressamente formulado pelo Tribunal de Justica no caso
Deutsche Grammonphon/Metro, processo n° 78/70, de 8 de Junho de 1971)

18 Cfr. SILVA, Pedro e Sousa, Direito Comunitario e Propriedade Industrial — o principio do esgotamento dos
direitos,..., p. 17.

19 Cfr. Resource Book on TRIPS and development,..., p. 93: “Without an exhaustion doctrine, the original IPR
holder would perpetually exercise control over the sale, transfer or use of a good or service embodying an IPR,
and would control economic life.” (p. 194) “Under a doctrine of international exhaustion, goods and services
flow freely across borders after they have been first sold or placed on the market under certain conditions
anywhere in the world.”
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ou revendas nem colocar condi¢cbes nessas sucessivas distribuicoes ou
regular pregcos nas revendas. Efectuada a primeira colocacdo do produto
no mercado pelo titular fou com o seu consentimento] esgota-se o seu
direito exclusivo"®.

Ou seja, no momento em que coloca o produto no mercado, o titular do

DPI fica impedido de exercer o seu exclusivo no sentido de controlar a
comercializagao posterior do produto.

A exaustao diz-se internacional quando o ambito geografico que se tem
em consideragdo é o mais amplo — o esgotamento do DPI produz-se em todos os
paises. Ou seja, a comercializacao de bens que incorporem um DPI obsta a que o
seu titular se possa opor a posteriores atos sobre o produto por parte de terceiros,
em qualquer mercado do mundo?!. Ao invés, a auséncia de um principio de
esgotamento internacional de DPI permite-lhe, nomeadamente, o controlo da
circulacdo dos produtos, a proibicao de importacdes paralelas (conforme adiante
desenvolveremos), a compartimentacao dos diversos mercados estaduais ou a
criacdo de zonas de exclusivo®’.

Num sentido mais amplo, e de acordo com o que nos diz Paula

CARVALHO, estamos perante uma

“compatibilizacdo dos direitos e interesses dos diversos agentes
economicos que se movimentam e interagem no mercado: por um lado, o
direito exclusivo atribuido ao titular da criacgdo ou sinal e respectivo
interesse de, pelo seu exercicio, “controlar” o mercado e, por outro, o
direito e interesse dos restantes agentes quanto a livre escolha e exercicio
do comércio”?,

20 Cfr. ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro, obra citada, p. 66 e 67.

21 Veja-se, a este proposito, SILVA, Pedro Sousa e, Direito Comunitario e Propriedade Industrial,..., p. 131: “é
no dominio do comércio internacional — em que 0s mercados se encontram divididos por fronteiras estaduais —
que mais interessa aos operadores econémicos controlar a circulacdo dos seus produtos, em ordem a
maximizag¢do dos lucros”.

22 Cfr., nomeadamente, ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro, obra citada, p. 69.
23 A Violago da Licenca e o Esgotamento do Direito de Marca, p. 50.

ISSN: 1980-1995

e-1SSN: 2318-8529

RDIET, Brasilia, V. 11, n°1, p. 1 — 25 Jan-Jun, 2016
e-mail revdiet@bol.com.br


mailto:revdiet@bol.com.br

REVISTA DE DIREITO INTERNACIONAL ECONOMICO E TRIBUTARIO

RDIET

3. A (falta de) resposta do TRIPS

A questdo da exaustdao dos DPI é considerada uma das matérias mais
controversas do Acordo TRIPS, no ambito do qual é tratada com relativa inércia.
Considerando o contexto de conflito em que decorreram as negocia¢bes do
Acordo, talvez se tenha visto nesta abstencao de regulacdo da matéria a via mais
pacifica para solucionar a questdo, até porque este ponto também ndo esta
expressamente previsto nas Convengdes administradas pela OMPI. Poder-se-a
assumir, por isso, que foi esta a forma que se encontrou para obstar a falta de

consenso entre as partes.?*
De facto, e em consonancia com o que resulta do artigo 6° do texto
do Acordo, o TRIPS, ndao tomando partido neste ponto particular, reenvia a
questao para o ambito da liberdade de cada Estado, permitindo, assim, que as
solucbes encontradas consubstanciem uma opcao interna dos legisladores
nacionais?. Esta ldgica veio a ser reafirmada na Declaracdo de Doha sobre o TRIPS

e a Saude Publica®®.

24 Como se pode ler em GERVAIS, Daniel, obra citada, p. 198: “This was one of the difficult issues during the
TRIPS negotiation. The compromise reached was to simply exclude the matter from dispute settlement.” Diz-nos
ainda este autor (p. 199): “WTO Members that supported national exhaustion during the TRIPS negotiations
(including Switzerland and the United States) tried to enshrine the principle in the Agreement, while others
(including Australia, Brazil, Hong Kong India and New Zealand) defended so-called “international exhaustion”
or, at least, the freedom for each WTO member to decide”.

25 Embora haja quem veja nesta opgdo uma forma dissimulada de solucionar a questdo ainda no ambito do
Acordo. A titulo de exemplo, pode citar-se EINHORN, Talia, The Impact of the WTO Agreement on TRIPS,...,
p. 1082: “The wording of Article 6 does not exclude the issue of exhaustion altoghether from the scope of
TRIPs. The better interpretation is to view this provision as procedural, the substantive issue to be decided
according to the substantive rules regarding each kind of IP right in view of its subject-matter and purpose”.

Entre os autores que ainda encontram neste preceito um minimo de orientacdo interpretativa, veja-se
CARVALHO, Nuno Pires, The TRIPS Regime of Patent Rigths,..., p. 174: “A contrario, Article 6 does not
prevent WTO Members from using provisions of other WTO Agreements to bring up disputes under those same
Agreements. (...) On the other hand, given that it does not infringe upon the provisions of Articles 3 and 4, that
measure would not be prohibited under Article 6.

% | eia-se, a este propdsito, em Resource Book on TRIPS and Development,..., p. 106: “If there was any doubt
whether Article 6 prevents Members from adopting their own policies and rules on the subject of exhaustion of
IPRs, this doubt was firmly eliminated by paragraph 5(d) of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and
Public Health”.
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Parte Il - Da admissibilidade de um principio de exaustao no

TRIPS

1. Os limites do proprio conceito

O primeiro conjunto de razbes que concorrem a favor da
admissibilidade do esgotamento internacional de DPI prende-se com as restricoes
inerentes a propria definicio de “esgotamento de direitos de propriedade
industrial”.

Por um lado, sdo varios os requisitos que a doutrina tem identificado
como exigiveis para que se entenda existir exaustdo: o produto que incorpora o
DPI tem de ser colocado no mercado (exige-se exploracao econémica), a colocacao
no mercado tem de ser feita com o consentimento do titular (quando nao tenha
sido levada a cabo por si proprio), e o produto nao pode representar uma violacao
do direito do titular (s6 se considera existir exaustdao quando estejam em causa
direitos validos no ambito de uma operacdo comercial legitima; a coloca¢do no
mercado tem de ser licita e os produtos colocados auténticos) 2’.

Por outro lado, ndo podemos deixar de considerar que, apesar do
esgotamento, o DPI ndo se extingue, “mas deixa simplesmente de abranger os

produtos que sao, em cada momento, colocados no mercado (ou seja, as

“unidades”, os “exemplares” vendidos)®". Isto é, a exaustio da-se apenas em

21 por todos, OLAVO, Carlos, Importagdes Paralelas e Esgotamento...,..., p. 1419 e ss.

28 Cfr. SILVA, Pedro Sousa e, “E Depois do Adeus”. O “Esgotamento” do Direito Industrial...,..., p. 202. Para
este autor, “o direito de marca, ou de patente, s6 se esgota relativamente a cada lote concreto de mercadorias que
é comercializado, continuando o respectivo titular a dispor dos direitos privativos que lhe sdo conferidos pelo
registo da marca, ou pela patente (e a ser o Unico a decidir em que condi¢Bes serdo comercializadas, no futuro,
outras mercadorias sujeitas a esses direitos)”.
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relacdo aos produtos concretos que foram postos no mercado, uma vez que o

titular do direito mantém o seu exclusivo relativamente a todos os «produtos
futuros» que venham a incorporar esse direito®.
Em bom rigor, e ao contrario do que o sentido literal quer fazer parecer,
o direito ndo se “esgota”, mas sofre apenas uma limitacdo ou condicionamento°.
Alids, mesmo sobre os produtos “colocados no mercado”, o titular do
direito podera manter na sua esfera poderes residuais, que nao colidam com a

comercializacdo dos produtos®l. Segundo cremos, o que se esgota sdo apenas as

No mesmo sentido conclui OLAVO, Carlos, obra citada, p. 1430: “O esgotamento de um direito
privativo ndo representa a extingdo desse direito, mas tdo somente uma limitacdo ao mesmo. O direito ndo
desaparece, apenas se comprimem ou atenuam os direitos do titular, aquando da introdugdo do produto no
comércio”.

2 Veja-se GONCALVES, Luis M. Couto, Manual de Direito Industrial,..., p. 101, a propésito do direito de
patente (mas generalizavel aos outros DPI): “A expressio “esgotamento do direito de patente” tem de ser
interpretada cum grano salis. Nao se trata do esgotamento (desaparecimento) do direito de patente, mas apenas
de um aspecto do contetido desse direito que se relaciona com o poder de o respectivo titular proibir ou restringir
a circulacdo do produto patenteado original colocado no mercado por si ou por terceiro com o0 seu
consentimento. Em cada colocacéo de produtos no mercado esgota-se, verificados que sejam certos requisitos, o
direito de o respectivo titular excluir a sua comercializagdo”.

30 Ha até quem entenda que essa limitagdo ndo incide sobre o proprio “conteudo” do direito, mas apenas sobre o
seu “exercicio”. Neste sentido, afirma CARVALHO, Paula, obra citada, p. 57: “é nosso entendimento que é o
exercicio do direito que o esgotamento do direito condiciona ou limita, apds a colocagdo em circulagdo dos
produtos marcados. O direito continua a existir com o conteudo e as faculdades que o definem”.

81 Pelo menos em matéria de marcas, a maioria da doutrina reconhece a subsisténcia de certos “direitos
residuais” independentemente do esgotamento do DPI. Serdo eles, por exemplo: o direito exclusivo para a
caracterizacdo do produto (como forma de obstar a ofensas quanto a sua integridade), o poder de exigir que a
marca acompanhe o produto até a sua aquisi¢do pelo consumidor (como forma de obstar a confusdo quanto a
proveniéncia), ou a tutela da reputacéo e do prestigio da marca.

Neste sentido, veja-se SILVA, Pedro Sousa e, Direito Comunitario e Propriedade Industrial,..., p.79 a
83.

No mesmo sentido, OLAVO, Carlos, obra citada, p. 1434: “Quanto ao contetido do direito privativo, as
faculdades que se esgotam com a primeira colocac¢do do produto no mercado sdo apenas aquelas que ficam sem
objecto apds tal colocagdo: as que se consubstanciam na exploracdo econdémica exclusiva do correspondente
bem, ou seja, a prerrogativa exclusiva de introduzir o produto no comércio. Por isso, mesmo quanto aos produtos
ja comercializados, o titular do direito mantém certas faculdades, a que por vezes se chamam “direitos
residuais”.

Em sentido contrario, sustentando o nao reconhecimento da existéncia de quaisquer direitos residuais,
temos, por exemplo, CARVALHO, Paula, obra citada, p. 57.
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faculdades ligadas a distribuicao/comercializacdo do produto, mantendo-se a

esséncia do direito de propriedade industrial permanentemente na esfera juridica
do seu titular, o que lhe atribui, nomeadamente, o direito de impedir que outros
explorem ilegitimamente o seu direito>2.

Pode ainda acrescentar-se que a doutrina do esgotamento é conciliavel
com a fun¢do que se reconhece a estes direitos, compreendendo-se que as
prerrogativas atribuidas pelos DPI ndo devem ir além do objetivo para o qual
foram concebidos. Isto porque nao estamos perante direitos absolutos, mas
instrumentalizados aos fins que visam cumprir. Assim, depois de realizarem a
funcdo a qual estao associados, ndo se compreende que estes direitos subsistam
na sua plenitude.

Quanto ao direito a marca, se a funcionalidade que lhe esta associada se
prende com a distincdo de produtos e servigos no trafico, essa funcao distintiva
fica cumprida no momento em que o produto é introduzido no mercado?3. Assim
sendo, “os produtos lancados no mercado pelo titular de uma marca nunca

deixardo de ser produtos genuinos">*.

32 No mesmo sentido do que aqui propugnamos veja-se, nomeadamente, CARVALHO, Nuno Pires, The TRIPS
Regime of Patent Rigths,..., p. 177: “Exhaustion consumes the exclusive rights associated with
commercialisation only. The patente owner, after selling a patented product, may not oppose the sale, the offer
for sale, or the stocking of the product by the buyer. However, it can oppose acts that are related to the making of
the patented product or the use of the patented process in making products. Likewise, exhaustion of trademarks
does not allow the parallel importer to engage in acts that may affect the quality or the reputation of the branded
goods. Nor can the parallel importer remove or reaffix labels”.

33 Veja-se, por exemplo, ADIERS, Claudia Marins, ImportacGes paralelas e seus reflexos no direito contratual e
concorrencial, em Revista da Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual,..., p. 53: “Partindo-se da
premissa que a funcéo designativa de proveniéncia tenha sido fielmente cumprida, pensamos que conceder ao
titular o poder de impedir as importacfes paralelas de produtos ostentando sua marca extrapolaria as limitagdes
territoriais oriundas do carécter nacional da sua protec¢do. Desta forma, com base no direito de marcas, parece-
nos improprio que o titular invoque o seu direito exclusivo para impedir a importacdo de produtos que ele
mesmo pds no mercado estrangeiro, posto que ele invoca um direito que ele esgotou quando introduziu estes
produtos no mercado”.

Veja-se ainda SILVA, Pedro e Sousa, Direito Comunitario e Propriedade Industrial,..., p. 65, quando
afirma que “ndo decorre da fung¢do da marca a necessidade de controlar a circulagao dos produtos marcados”.

34 Cfr. SILVA, Pedro Sousa e, “E Depois do Adeus”. O “Esgotamento” do Direito Industrial..., p. 207.
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No dominio das patentes, aceitamos reconhecer que a legitimidade

do esgotamento internacional do direito possa parecer mais dubia. Isto porque ja
nao estda em causa um intuito indicativo ou publicitario, mas antes um propésito
remuneratoério, que sera variavel de pais para pais. Acresce ainda que a patente se
pode considerar intrinsecamente vinculada ao Estado que a concede®.

No entanto, estes argumentos nao terdo validade absoluta, talvez
porque se veja ainda mais legitima a ideia de que, no momento em que o produto
é colocado no mercado, o titular do direito tem o poder negocial que lhe permite
obter uma remuneracao adequada do seu direito. Nesse momento, estaria
cumprida a finalidade remuneratoéria que se teve em vista aquando da concessao
da patente, esgotando-se, por conseguinte, as prerrogativas inerentes ao
privilégio.

A verdade é que, e antecipando as conclusdes adiante expostas, ndo nos
parece legitimo que o titular dos DPI, depois de colocar no mercado os produtos
que os incorporam, continue a poder controlar a sua circulagdo, nomeadamente,
opondo-se a comercializacdo em certas zonas, a certos consumidores, a
determinado preco, ou a importacdo sem a sua autorizacao, e assim restringindo a
natural liberdade dos potenciais adquirentes. A nosso ver, o exclusivo conferido
por estes direitos nao pode ser prolongado ao ponto de se permitir a criacao de

entraves ao regular funcionamento do mercado.

2. A experiéncia europeia

O melhor exemplo de que a doutrina do esgotamento dos DPI é

compativel com a integragdo econdmica é o facto de ela ser admitida no ambito

do espaco econdmico europeu. Alias, parece ser a Unica solu¢do consonante com a

35 Neste sentido, SILVA, Pedro Sousa e, Direito Comunitario e Propriedade Industrial...,...,p. 92 a 101.
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livre circulacdo de mercadorias, erigida a principio estruturante da Unido, e

prevista no artigo 28° do Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia.

De facto, a doutrina do esgotamento dos DPI é hoje valida no dominio
territorial da Uniao Europeia, adotando-se um conceito de exaustdao de ambito
regional, que supera o ambito nacional mas é mais restrito do que o internacional.
Isto mesmo se consagrou no artigo 81° da Convencao sobre a Patente Europeia,
relativamente ao direito de patente, e no artigo 7° da Diretiva das Marcas
89/104/CEE?®.

No entanto, quanto a questdo do esgotamento internacional de DPI, a
Unido Europeia nunca chegou a assumir uma posicdo concreta. Em principio,
estaremos perante um ponto entregue a liberdade de opcao legislativa de cada
Estado-Membro. Contudo, na definicilo de uma opcao, veio a revelar-se
determinante o acdérdao proferido pelo Tribunal de Justica da Unido Europeia, em
1998, no processo que ficou conhecido como caso SILHOUETTE, em que o Tribunal
parece rejeitar a doutrina do esgotamento internacional, com base numa ideia de
necessidade de harmonizacao entre os varios Estados-Membros.

Ainda que seja possivel contra-argumentar com o pressuposto de que a
Diretiva ndo pode imiscuir-se nas relacdes entre os Estados-Membros e paises
terceiros, ha também doutrina a considerar que a melhor solucao a dar a questao
passara, inevitavelmente, pelo estabelecimento de uma regra comum?’,

No entanto, a ideia que deste ponto queremos retirar é a de que a
admissibilidade da doutrina do esgotamento de DPI, por ser uma solugao
pacificamente admitida no ambito do mercado europeu, mais facilmente podera

vingar no mercado internacional.

% No direito portugués, estes preceitos estdo incorporados, respetivamente, nos artigos 103° e 259° do atual
Cadigo da Propriedade Industrial.

37 Neste sentido, veja-se, nomeadamente, CARVALHO, Paula, obra citada, p. 78.
E também: GONCALVES, Luis Couto, Manual de Direito Industrial,..., p. 328.
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3. O escopo da OMC

3.1. Esgotamento de DPI e Importa¢oes Paralelas

No plano comercial, a auséncia de consagracdo de um principio de
exaustdo internacional de DPI tem como efeito mais direto a possibilidade de se
proibirem as importacoes paralelas, ou seja, as importacdes realizadas fora do
circuito oficial de distribuicdo dos produtos que incorporam DPI®2,

A proibicao das importa¢oes paralelas consubstancia-se no direito de o
titular do direito impedir um terceiro de importar, sem a sua autorizacao, produtos
que tinham sido legitimamente postos no mercado, por si préprio ou com o seu
consentimento 3.

Contrariamente ao que seria mais ébvio — que as importacdes paralelas
acabassem por conduzir a uma baixa dos pregos dos produtos, por via do fomento
da concorréncia e da promogao de precos competitivos — é defensavel que sé a
proibicdao das importagoes paralelas oferece ao proprietario dos DPI a liberdade de

40

fazer uma verdadeira “discriminacao de pregos”*, controlando e diversificando os

38 Sobre 0 conceito veja-se, por exemplo, CARVALHO, Paula, obra citada, p. 66 e 67: “A importacio paralela
ocorre quando o produto é licitamente colocado no mercado, sendo importado por um terceiro independente do
titular, que o revende em pais diferente do pais da importagéo, fora do tragado ou circuito da sua transacg@o. (...)
Ora, se 0 esgotamento (em teoria) ocorre com a colocacdo licita do produto no mercado, j& a aplicacdo (préatica)
da regra do esgotamento depende, além da colocacdo licita no mercado, da posterior revenda, por terceiro
independente, desse mesmo produto”.

% Veja-se, a propdsito do direito das marcas, ADIERS, Claudia Martins, ImportagGes Paralelas e seus reflexos
no direito contratual e concorrencial, em Revista da Associacdo Brasileira de Propriedade Intelectual, p. 30: “O
termo importacdo paralela refere-se ao fenémeno pelo qual os produtos, ostentando uma marca genuina
devidamente registada, fabricados em um determinado pais pelo titular da marca, seus afiliados ou licenciados,
sdo importados sem o consentimento do titular da marca no mercado local. Assim, tais produtos irdo competir
diretamente com aqueles comercializados pelo fabricante ou distribuidor legalmente autorizados para tal,
fazendo concorréncia entre a mesma marca, pois ambos sdo produtos genuinos, protegidos pelo direito de marca
e ndo de produtos contrafeitos”.

40 Veja-se, por exemplo, CARVALHO, Nuno Pires, The TRIPS Regime of Patent Rigths,..., p. 184: “The general
argument behind that debate is that, given the differences in prices of patented or branded articles on different
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precos nos varios mercados para os quais exporta. Assim, a proibicao das

importacdes paralelas permite a criagdo de exclusividades territoriais e o
isolamento dos mercados nacionais, de acordo com as varidveis econémicas
concretamente em causa®’.

Pode ainda acrescentar-se que esta logica acaba por beneficiar todos os
paises, mas particularmente os paises em desenvolvimento, que podem usufruir de
precos mais baixos do que aqueles que seriam praticados no caso de o
proprietario dos direitos se ver obrigado a consentir importagdes paralelas. Neste
sentido, afirma-se que a exaustdao impede que o proprietario dos direitos exporte a
precos mais baixos, ja que a partir desse momento se esgotam os seus direitos.

Todavia, esta hipotese esta longe de se verificar na pratica. Alids, como
demonstram Michael TREBILCOCK e Robert HOWSE*, muitas empresas
farmacéuticas, que sdao o grande exemplo ao nivel da transacdo de produtos
incorporadores de DPI, preferem doar medicamentos aos paises pobres, num ato

de “caridade”, ao invés de os vender a custos marginais, por forma a evitar que

national markets, developing countries might benefit from those differences”. Este autor enfatiza mais adiante (p.
189): “International exhaustion...is believed to be the solution for problems of high prices of patented or branded
articles, particularly in the public health sector. Unfortunately, this is not so, and eventually, because of
unavoidable legal constrains, it may generate more problems than solutions”.

Contra a ideia de exaustdo internacional de direitos sdo ainda apresentados outros argumentos (p. 189 a
192). Por um lado, diz-se que, perante a rigidez de um regime de exaustdo, os detentores de DPI tenderdo a
assegurar canais de distribuicdo exclusivos por via de clausulas contratuais, aumentar os pre¢os ou reduzir o
fornecimento de produtos a alguns distribuidores. Por outro lado, assume-se que a exaustdo internacional pode
diminuir a capacidade de os governos detetarem e sancionarem praticas de pirataria e contrafacdo. Diz-se ainda
que permitir as importacOes paralelas representa uma sancdo contraproducente em desfavor do investimento
direto estrangeiro.

41 Neste sentido, EIHORN, Talia, The impact of WTO..., em Common Market Law Review..., p. 1082: “Even if
the rules of patent protection were similar all over the world, it is not clear that international exhaustion would
have been justified. There are many other factors whereby markets differ widely, such as the specific needs of
each market, differences in the cost of living, the price of production and marketing, and State regulation
affecting prices or other marketing conditions (...). Forcing a patentee to make a single choice under such
extreme conditions may undermine not only the basic tenets of patent law, but also those of international trade

L3

law”.
42 The Regulation of International Trade,..., p. 430.
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esses produtos acabem por ser reimportados por paises ricos, e vendidos no

mercado ‘ndo oficial’ a precos mais baixos. Esta constatacdo mostra como a
possibilidade de praticar precos diferenciados acaba por nao ser usada a favor dos
paises pobres.

Outro argumento dos opositores a doutrina da exaustdo passa por
assumir que a faculdade de proceder a discriminacdo de precos oferece ao
proprietario dos DPI a possibilidade de obter um maior retorno®, por via de
estratégias comerciais adaptadas as especificidades do mercado em causa,
permitindo-lhe investir e inovar, o que, em ultimo termo, se consubstanciara num
beneficio para o consumidor*. Concordamos na parte em que se liga a auséncia
de um principio de exaustdo a possibilidade de incremento dos lucros das
empresas, mas duvidamos da relacao direta que esse pressuposto possa ter com o
investimento por elas realizado®.

De facto, ndao cremos que seja uma conclusdo suficientemente
fundamentada, na medida em que os resultados teoricamente previstos
dificilmente se verificarao na pratica. Alids, o mesmo pressuposto da discriminacao
de precos pode ser usado, de forma completamente antagonica, para argumentar
a favor do comércio paralelo. Assim o faz, por exemplo, Keith MASKUS: “ Paralle/

imports could play an important policing role against abusive price discrimination

4 OLAVO, Carlos, obra citada, p. 1447 e 1448, vem considerar que o esgotamento internacional dos DPI afeta
o normal funcionamento dos mercados. Assim escreve: “Para mais, o esgotamento internacional ndo tem em
conta as diferencas de nivel de vida entre os varios paises. (...) é necessario que possam [os titulares de DPI]
realizar um lucro suficiente nos paises mais desenvolvidos. A aplicacdo do esgotamento internacional, ao reduzir
a remuneracdo dos inventores e criadores, constitui uma reducdo do incentivo a inovagdo e contraria uma politica
de apoio ao desenvolvimento”.

4 Quanto a este ponto, veja-se Resource Book on TRIPS and Development,..., p. 116: “by allowing IPR holders
to segregate markets and charge different prices, producers can achieve higher rates of return on their
investments in intellectual property. This will permit producers to reinvest greater amounts in the creation of new
and better goods and services, which is to the benefit of consumers”.

4 Cfr. DUTFIELD, Graham e SUTHERSANEN, Uma, Global Intellectual Property Law, p. 35: “International
exhaustion is unpopular with many international businesses since it makes it harder for them to separate national
markets and set prices at levels intended to maximize their profits in each one”.
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and collusive behavior; because the colluding firms could be foreign, the loss to

consumers from the firms’ behaviour is not balanced by a gain in local profits"*®.
Em concreto, a discriminacdo de precos acabara por se traduzir numa faculdade
negocial concedida aos proprietarios dos direitos que, movidos pela obtencdo de
lucro, adotardo uma estratégia de adequacao dos precos a elasticidade da procura
de determinado mercado, e procurardao praticar os precos mais elevados que
conseguirem.

Nestes termos, as importacdes paralelas, em face de um principio de
esgotamento internacional de DPI, contribuirdo para reduzir o poder
monopolistico das empresas detentoras destes direitos, o que incentiva a livre
concorréncia entre varios operadores em condi¢oes de igualdade, na medida em
que esta em causa o mesmo produto. Deste modo, e partindo-se do pressuposto
de que ndo sera legitimo permitir-se que o proprietario de um direito de
propriedade intelectual obtenha receita de uma situacdo de monopodlio mais do
que uma vez, as importacdes paralelas revelar-se-do bastante benéficas,
traduzindo-se numa reducdo generalizada dos precos dos produtos, com reflexo
direto sobre o bem-estar dos consumidores®’.

Consideramos, assim, que permitir as importacées paralelas é a forma

mais segura de fomentar o comércio*® ao mesmo tempo que se permite o acesso

46 Benefiting from Intellectual Property Protection, em Development, Trade and the WTO...., p. 377.

47 No mesmo sentido do que aqui propugnamos veja-se, por exemplo, ALMEIDA, Alberto Francisco Ferreira,
obra citada, p. 71: “Sé a sua consagracéo [do principio do esgotamento internacional de DPI] no Acordo TRIP’s
e consequente imposicdo a todos os Membros poderia contribuir para um incremento da concorréncia com
efeitos sobre os pregos, baixando-os, e permitindo aos consumidores dos paises em vias de desenvolvimento
aceder mais facilmente a produtos que incorporam direitos de propriedade intelectual (em especial 0s
patenteados)”.

4 A titulo de exemplo, PAIS, Sofia Oliveira, Proibicdo de importacdes paralelas e justificacdo objectiva no
direito da concorréncia da Unido Europeia, em Estudos em meméria do Prof. Doutor J.L. Saldanha Sanches,...,
p. 614: “o importador paralelo (distribuidor independente que revende num territorio diferente daquele em que o
produto foi inicialmente comercializado pelo fabricante) pretende obter um “lucro” com a diferenga de pregos do
produto nos varios Estados-membros, vantagem essa que podera repercutir no preco do produto, beneficiando o
consumidor final”.
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ao mercado dos produtos que incorporam DPI por parte dos paises em

desenvolvimento®.

3.2. Importagoes Paralelas e Comércio Internacional

Em primeiro lugar, a discordancia que aqui demonstramos
relativamente a auséncia de um principio de exaustdao no TRIPS relaciona-se com a
multiplicidade de regimes que ela acaba por viabilizar*®®. Se este é um Acordo que
visa uma integragao positiva, por via do estabelecimento de padroes minimos de
protecdo dos DPI entre os varios Estados®, ndo é compreensivel que acabe por
negligenciar uma questdo de tao grande relevancia pratica. Até porque, antes de
optarmos pela aceitacao ou recusa da doutrina da exaustao internacional, temos
de reconhecer, sob a otica dos interesses comerciais, que o mais adequado seria
impor uma uniformizacdo de regime entre os varios Estados que aderiram ao

TRIPS>Z,

No mesmo sentido, VICENTE, Dario Moura, A tutela internacional da propriedade intelectual,..., p.
16: “A integra¢do dos mercados pode, além disso, exigir que se tomem em consideragdo num pais, tendo em
vista 0 esgotamento nele dos direitos intelectuais, factos ocorridos noutro pais, como a colocacéo em circulagdo
dos produtos a que se referem esses direitos”.

4 Segundo CORREA, C. M. (apud BOSSCHE, Peter Van Den, The Law and Policy of the World Trade
Organization, p. 761), “parallel imports increase static efficiency, that is the allocation of products at the lowest
possible price. Like the availability of compulsory licenses, parallel imports provide an important device to
discipline markets and to induce suppliers to commercialize their products on reasonable conditions. Parallel
imports from compulsory licensees may provide in some instances (...) the only way to get access to low-priced
medicines”.

50 Cfr., nomeadamente, WATAL, Jayashree, Implementing the TRIPS Agreement, em Development, Trade and
the WTO — a handbook,..., p. 363 e 364.

51 Cfr. o preambulo do Acordo, bem como o artigo 1°, n°1.

52 A este propdsito escreve OLAVO, Carlos, obra citada, p. 1449: “Acresce que, se o esgotamento ndo for
aplicado por todos os parceiros econdmicos, as empresas dos paises que o aplicassem ficariam em situacéo
claramente menos favoravel do que as congéneres estrangeiras, em termos de remuneracéo do esforco criador ou
inventivo”.
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Por outro lado, estamos em crer que esta ampla liberdade

concedida aos Estados visa proporcionar-lhes uma margem de negociagao fora do
quadro do multilateralismo, o que contraria a propria estrutura do Acordo®3.

Ou seja, permite-se que os Estados mais desenvolvidos, com forte
poder negocial na ordem econémica internacional, venham a impor o regime mais
consonante com os seus interesses. Esta logica tenderd a operar através da
celebracdo de acordos bilaterais, que integram aquelas que ficaram conhecidas
como as disposicdes TRIPS-plus®*, e que depois se estendem a todos os paises por
via da aplicacio das clausulas de ndo discriminacdo®>.

No fundo, a relevancia do artigo 6° na sua passividade, é a de
impedir que determinada opcao nesta matéria seja submetida ao 6rgao de
resolucdo de litigios, a ndo ser quando haja violacdo das clausulas de nao
discriminacao.

Consideramos que esta liberdade formal acaba por se consubstanciar,
na pratica, na afirmacao do modelo propugnado por aqueles Estados que tenham
efetiva capacidade de conducao da politica econdmica internacional.

Acima de tudo, ndo se vé como é que, no contexto de uma ideologia de

«progressiva liberalizagdo do comércio internacional», se entrega esta matéria a

538 Sobre este ponto, convocamos o disposto no preAimbulo do Acordo: “Ressaltando a importincia de reduzir
tensdes mediante a obtengdo de compromissos firmes para a solugcdo de controvérsias sobre questfes de
propriedade intelectual relacionadas ao comércio, por meio de procedimentos multilaterais”.

5 Cfr. KUANPOTH, Jakkrit, Intellectual property protection after TRIPS: An Asian experience, em Interpreting
and implementing the TRIPS Agreement — Is it fair?, p. 85: “Since TRIPS-plus arrangements prohibit
international exhaustion, parallel importing is regarded as an IP infringement and cannot be carried out without
the authorization of the right-holders”.

%5 Os artigos 3° e 4° do Acordo preveem, respetivamente, os principios do tratamento nacional e da nacdo mais
favorecida, no sentido de estabelecer uma igualdade formal ao nivel das relagdes que se estabelecem entre 0s
varios Estados que sejam partes no TRIPS. A ideia geral € a de que um pais ndo pode beneficiar individuos e
empresas, relativamente a outros, em fungéo da nacionalidade.

Cfr. CARVALHO, Nuno Pires, The TRIPS Regime of Patent Rights,..., p. 112: ““TRIPS plus’
concessions made bilaterally under FTAs are likewise subject to the MFN [most favored nation] when they do
not apply to the nationals of the Member that makes them. (...) The fact that bilateral “TRIPS plus’ concessions
extend immediately and unconditionally to all WTO Members”.
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discricionariedade de cada Estado, e ndo se opta por consagrar um principio de

esgotamento dos DPI, que encorajaria o comércio livre e a concorréncia saudavel®®.

Pese embora o reconhecimento de posicdes contrarias®’, cremos que
esta opcao parece reforcar a tendéncia de criacdo de monopdlios territoriais, que
acabarao por funcionar como barreiras a realizacdao do comércio e a livre circulagao
de mercadorias. Além de que a integracdao dos mercados deveria “exigir que se
tomem em consideragao num pais, tendo em vista o esgotamento nele dos direitos
intelectuais, factos ocorridos noutro pais, como a colocagdo em circulagdo dos
produtos a que se referem esses direitos’®.

A nosso ver, sera até antagonico que os mais acérrimos apologistas da
liberalizacdo do comércio se posicionem, a propdsito esgotamento internacional

dos DPI, no sentido de defender as virtudes da segregacdao de mercados e da

% Cfr., a este propdsito, ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro, obra citada, p. 66: “A nio consagragio do
esgotamento internacional dos direitos de propriedade intelectual e consequente controlo sobre as importagdes
pode, de facto, constituir um obstaculo relevante ao comércio internacional quando, actualmente, grande parte
dos produtos e dos servicos incorporam tais direitos”.

Veja-se, também, PEREIRA, Alexandre Dias, A Revisdo do Acordo ADPIC/TRIPS (Alguns
TOpicos),..., p. 384: “Assim, a inexisténcia de um principio de esgotamento internacional (...) significa que os
titulares de direitos poderdo controlar as importag@es entre os Estados, exercendo o seu exclusivo no territorio de
cada um deles. Nesse sentido, os direitos de propriedade intelectual conferem um privilégio comercial muito
significativo aos titulares de direitos, privilégio esse que se traduz numa barreira ao livre comércio”.

Leia-se, ainda, Abdulgawi, Yusuf, in Intellectual Property and International Trade — The TRIPS
Agreement,..., p. 20: “an international exhaustion of rights would have been more consistent with the GATT
legal framework as well as with the liberalization of international trade. (...) It is therefore to be hoped that an
international exhaustion of IPRs will be incorporated in a future revision of the TRIPS Agreement, so as to
bring it into full conformity with the ideals of free trade underpinning the WTO agreements”.

No mesmo sentido, em Resource Book on TRIPS and Development,..., p. 94: “From the standpoint of
those favouring open markets and competition, it may appear fundamentally inconsistent to permit intellectual
property to serve as a mechanism to inhibit trade”.

7 Em sentido contrario ao que aqui propugnamos veja-se, por exemplo, CARVALHO, Nuno Pires, The TRIPS
Regime of Patent Rigths,..., p. 184 e 185: “It is a common mistake to see international exhaustion as a natural
element or corollary of international free trade. (...) The rationale of the TRIPS Agreement is that barriers and
distortions to free trade of legitimate goods occur in the absence of intellectual property”. Em resposta a esta
ideia, propomos questionar a propria racionalidade do Acordo como meio de prossecucdo do livre comércio.

%8 Cfr. VICENTE, Dario Moura, A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, ..., p. 16.
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discriminacdo de pregos. E esta posi¢ao sera ainda mais incompreensivel quando

se usa a ideia de beneficio dos paises em desenvolvimento, para dissimular as
verdadeiras razoes que estdo na base da negacdo do principio da exaustdo e da
proibicao das importacoes paralelas.

De facto, "alguns estorvos podem ser muito convenientes aos
defensores do comércio livre, negando-o"°. Como muito bem se escreve em
Resource Book on TRIPS and Development (ob. cit., p. 117), “/if it is correct that
price discrimination as a general proposition favors developing countries, this

might imply that liberal trade rules are not the most beneficial for them'.

Consideracoes finais

Do exposto se deduz que a abstencao do TRIPS relativamente a esta
matéria privilegia os interesses econémicos dos titulares de DPI, ao invés de seguir
o rumo desde sempre propugnado pela OMC, o que nao julgamos legitimo.

Na verdade, antes de considerarmos o esgotamento internacional de
DPI como a melhor solucdo, sob o ponto de vista juridico e econdomico,
consideramo-la como a solucdo mais consoante com o espirito do TRIPS e da
OMC. Sendo o TRIPS um acordo funcionalizado aos interesses da realizacdo do
comércio, ndo deveria ter evitado a regulamentacao deste ponto, na medida em
que ele pode traduzir-se na eliminacao de barreiras comerciais, no caso de se
adotar a doutrina da exaustao, ou, ao contrario, no reforco dessas barreiras.

Assim, somos apologistas da consagracdo de um principio de
esgotamento internacional de DPI no ambito do acordo TRIPS.

Em termos amplos, reconhecemos a necessidade de incorporar as
transformacdes trazidas pelo processo de globalizacdo, assimilando o mundo

como um unico mercado global, também nesta matéria.

% Cfr. ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro, obra citada, p. 69.
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Nao pode admitir-se que o principio da territorialidade dos DPI obste

a que se tenham em consideracao factos ocorridos para além das fronteiras de um
Estado. Pelo contrario, é necessario que, perante o conflito entre os DPI admitidos
por cada Estado no ambito do principio da territorialidade e a desejavel liberdade
de circulacdo, o exclusivo conferido pelos DPI se submeta aos interesses do livre
comércio.

Em suma, consideramos a opcao pelo esgotamento internacional de DPI
no TRIPS como a melhor forma de evitar as barreiras territoriais a circulacao de

produtos que incorporem esses direitos.
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