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| — Introducao

No presente trabalho, analisamos o instituto da
exaustdo dos direitos de propriedade intelectuah e
conformidade com o estabelecido pela Lei n. 9.8@9.4 de
1996, bem como o tratamento dispensado pelo legisla

patrio ao fendbmeno denominado importacao paralela.

! Artigo publicado na Revista da Associacéo Brasilele Propriedade
Intelectual — ABPI n. 84 (setembro/outubro de 2006)

Examinamos duas decisbes proferidas pela Suprema
Corte dos Estados Unidos. A primeira se referéeading
caseenvolvendo a teoria da primeira venda ou, comerdiz
0os americanodijrst sale doctrine O outro precedente que
abordamos trata de uma demanda ajuizada sob gateda
que o titular de uma patente poderia impedir a magéo de
produtos colocados no mercado estrangeiro atragésnd
distribuidor licenciado (importacéo paralela).

Ainda com o objetivo de abordarmos o posicionamento
da jurisprudéncia estrangeira, tivemos oportunidalde
analisar recente decisdo envolvendo também a questa
exaustdo de direitos autorais e a importacédo parale
ambito da comunidade européia.

Por fim, cuidamos do posicionamento que vem sendo
adotado pelos tribunais pétrios.

N&o se mostra pacifica a doutrina patria relativa a
exaustdo de direitos e importacdo paralela. Podersstatar
o conflito de pontos de vista envolvendo as higstesn que
o titular da patete deixa de ter o direito de imped
realizacdo da importacéo por terceiros néo autoa

De acordo com a origem do instituto da exaustao,
surgido no inicio do século passado, e em confad&dom
a legislacdo nacional, buscamos nos posicionaresabr



matéria, inclusive no que se refere a espécie dest&o
adotada em nosso sistema juridico (nacional ou

internacional).
Il — Das Patentes
Inicialmente, devemos fixar o conceito juridico de

patente, pressuposto para analise do objeto debtdho.

Pois bem, a patente consiste em um direito quesmnf

a uma pessoa propriedade sobre determinados bens

imateriais, durante determinado periodo e em um
determinado territério. Sobre o assunto, GabrieBldissi

leciona o seguinte:

“A patente € o direito outorgado pelo Governo deaum
nacéo a uma pessoa, o qual confere a exclusivitade
exploracdo do objeto de uma invencdo, ou de um
modelo de utilidade, durante um determinado periodo
em todo o territério nacional.

A patente confere um monopdlio temporario de
exploracdo ao seu titular. Possibilita que este
intervenha na justica, com objetivo de paralisar a
contrafacdo e, eventualmente, de reaver possiveis
prejuizos contra terceiros que sem consentimento

estejam, por qualquer meio, explorando a sua
invencao.”
Por sua vez, a Lei n. 9.279/96 relaciona os dseito

conferidos ao titular de uma patente:

“Art. 42. A patente confere ao seu titular o deite
impedir terceiro, sem 0 seu consentimento, de
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar
com estes propositos:

| — produto objeto de patente;”

Ja o artigo 43 do mesmo diploma legal enumera as
hipoteses em que ndo haverd violagao ao direitdwdar da
patente. Para andlise do tema proposto neste hoabal

interessa-nos o disposto no inciso Yérbis

“Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se @l

IV — a produto fabricado de acordo com patente de
processo ou de produto que tiver sido colocado no
mercado interno diretamente pelo titular da patente
com seu consentimento;”

O artigo 132 dispde o seguinte:

2 DI BLASSI, Gabriel. GARCIA, Méario Soerensen. MENBEPaulo
Parente M. A propriedade industrial: os sistemasndecas, patente e
desenhos industriais analisados a partir da L2i27.9, de 14 de maio de
1996. Rio de Janeiro : Forense, 1997, pp. 29/30.
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“Art. 132. O titular da marca nao podera:

lIl — impedir a livre circulagdo de produtos coldoa

no mercado interno, por si ou por outrem com seu

consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3te 4°

art. 68;”

Note-se que, enquanto o artigo 42 ao enumerar 0S
direitos conferidos ao titular de uma patente lbsegura o
direito de impedir a importacao de produtos pataiis sem
sua autorizagao, os artigos 43 e 132 cuidam déalpies a
este direito. Assim, a restricdo, a limitacdo doeith
conferido ao titular da patente chama-se de exau$tra,
portanto, havido a exaustdo dos direitos conferidel®
artigo 42, nas hipoteses previstas no artigo 4%e 1

A questdo especifica que se pretende responder ao
final deste trabalho se refere a identificacao lipsteses
em que o titular da patente ndo podera restrindireto de

terceiros de importarem os produtos patenteados.

[Il — Da exaustdo dos direitos autorais

3.1 — Aspectos gerais do principio da exaustao

Valesca Raizer Borges, ao comentar a origem do

principio da exaustéo, ensina o seguinte:

“O principio da exaustdo do direito de propriedade

intelectual — originario do desenvolvimento

jurisprudencial alemao, no inicio do século — vem
sendo entendido, como uma limitacdo ao direito de

exploracdo exclusiva da propriedade intelectual, a

partir da seguinte acepcao: “o direito de excldsige

nao confere ao titular o poder de controlar a rdaen

do produto protegido, uma vez que este tenha sido

colocado no mercado por ele ou por seus
licenciados.?

Em sua monografia sobre o tema, professora Valesca
sustenta que para a analise da exaustdo do diueito
propriedade intelectual ha duas questdes que desesm
analisadas. A primeira se refere ao consentimenttitular
da patente, que pode ser tacito ou expresso (podand
analise ser feita a partir de critérios objetivassabjetivos)

e a segunda, concernente a amplitude geografieaailestao
(nacional, regional ou internacional).

O consentimento, nas hipoteses em que for realizado
de forma expressa, ndo desafia maiores indaggodisssua
existéncia sera inequivoca. A dificuldade surgendoase

pretende verificar se o consentimento teria sidaecedido

® BORGES, Valesca RaizeAs importacdes paralelas nas relacées
regionais: a exaustdo dos direitos de propriedade intelectoadebate
sobre a Area de Livre Comércio das Américas — ALEAculdade de
Direito da Universidade Federal do Espirito Santo.
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de forma tacita. Nessa ultima hipotese (consentionigeito
concedido pelo titular da patente para que tersgussam
importar o produto), a Professora Valesca analisa a
seguintes situacdes: a) aquelas em que ha alguonloin
societario entre a empresa importadora e a expveas b)
guando a venda no mercado estrangeiro seja realzad
licenciado do titular do direito de propriedade.

No Brasil, “o entendimento jurisprudencial tem
caminhado em direcdo contraria ao posicionamentte-no
americano e aquele adotado pela decisdo anteritgmen
mencionada, no sentido de ndo permitir o princige
exaustdo dos direitos de propriedade intelectuarelacdes
entre empresas participes de um mesmo grupo ou

licenciadas.”

* BORGES, Valesca Raizer. Op. Cit. A autora tambémenta que na
minuta do acordo da ALCA ha previsdo de exaustaodideito de
propriedade, em razado de consentimento tacito,dguae tratarem de
empresas vinculadas: “No capitulo sobre Direitos Rtepriedade
Intelectual, da atual minuta de acordo para o ektalmento da Area de
Livre Comércio das Américas — ALCA, aparece, enosaliversos temas
inseridos nas pautas de negociacdo, a exaustadirddaes e, como ele,
as importacdes paralelas. Na mencionada propostande-se como
consentimento tacito, aquele realizado entre erapr&conomicamente
vinculadas”, ou seja: “quando uma possa exercetadou indiretamente
sobre a outra uma influéncia decisiva com respeixploracdo dos
direitos sobre a marca, ou quando um terceiro pessaer a influéncia
sobre ambas as pessoas.”
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A outra questdo que surge se refere a possibilidade
um distribuidor licenciado vender os produtos para
importador paralelo de outro pais. Nesta hipotdse,
necessidade de o contrato de compra e venda aitetoan
o titular da patente e o primeiro distribuidor fianio direito
de venda a determinado pais sob pena de ocorrauatéo
internacional do direito?

Pelo que pudemos analisar, a resposta a esta gédaga
varia de acordo com o ordenamento de cada paiBrail,
veremos que o legislador adotou o principio da st&au
nacional, razdo pela qual somente ocorrerd a é@uki
direito de propriedade apO0s a colocacdo no mercado
brasileiro. Em outros paises como, por exemplo Gstados
Unidos, foi adotado o principio da exaustéo inteiorzal.

O tem, no Brasil, relativo ao consentimento nas
importacbes paralelas ainda ndo esta pacificadegnka
interpretacdes contraditorias a respeito. No itegusite, ao
tratarmos, especificamente, das importacoes pasalel
teremos oportunidade de aprofundar a questéo.

3.2 —First sale doctrine (Teoria da primeira venda) —

Caso Bobbs-Merrill Company



Apesar de a teoria da primeira venda ter sido
construida a partir da jurisprudéncia germanica,uha
deciséo proferida pelo Judiciario Norte-Americane tpem
esclarece o alcance da exaustdo do direito de ipdapie
intelectual. Vejamos:

Em 1908, a Suprema Corte Americana apreciou um
recurso apresentado por Bobbs-Merrill Company. Esta
empresa era titular dos direitos autorais da olbeaafia
“The Castaway”, obtida em 18 de marco de 1904. Bdac
um dos exemplares publicados havia a adverténctpuee
preco de venda deveria ser de US$1,00 (um ddlar).

A acao foi ajuizada contra R. H. Macy & Company,
empresa que estava realizando vendas a varejayppraco
inferior ao mencionado nos exemplares. Consta dessate
que a Ré tinha conhecimento de que os livros eram
protegidos por direitos autorais e que, em cadacbtpvia a
adverténcia de que o preco de venda deveria dé86i#,00.

Pois bem, na referida acéo, Bobbs-Merril Company
pretendia impedir que a Ré realizasse a venda dos
mencionados livros por preco inferior ao estabdbecpor
escrito, em cada coépia, sob a alegacédo de quepediea

violaria seus direitos autorais.

5 Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339, 349-350

Vale destacar o fato de que a R€, empresa varejista
adquiriu os livros de empresas atacadistas queatmavi
adquirido os exemplares diretamente dos titulares d
direitos autorais ou de outros atacadiétas.

Ao decidir o recurso, a Suprema Corte Americana
concluiu que o titular do direito autoral de umasotem o
direito de copiar e vender os exemplares, o quelinéo
assegura o direito de limitar a venda a varejor aesdizada
por futuros compradores.

Com base nesta decisao, firmou-se o entendimento de
que o direito autoral se exaure com a realizacjoridzeira
venda, ndo podendo o titular criar quaisquer engbara

relativamente as vendas subseqientes que venhagn a s

® Da referida decisdo, consta o seguinte: “In thigeche stipulated facts
show that the book sold by the appellant were stlévholesale, and
purchased by those made no agreement as to th®lcohfuture sales
of the book, and took upon themselves no obligatmrenforce the
notice printed in the book, undertaking to restrétail sales to a price ok
$1 per copy.”

" Na parte final da deciséo, foi afirmado o seguitite our view the
copyright statutes, while protecting the owner foé ttopyright in his
right to multiply and sell his production, do noteate the right to
impose, by notice, such as is disclosed in thig,cadimitation at which
the book shall be sold at retail by future purchaseith whom there is
no privity of contract. [...] To add to the right eclusive sale the
authority to control all future retail sales, byatice that such sales must
be made at a fixed sum, would give a right notuded in the terms of
the statute, and, in our view, extend its operatidoy construction,
beyond its meaning, when interpreted with a viewasgertaining the
legislative intent in its enactment.”
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realizadas. Esta teoria passou a ser intituladabdeoria da

primeira venda, ofirst sale doctrine.

IV — Da importacéo paralela

Em que hipGteses poderé ser realizada a importigdo
produtos patenteados sem que haja 0 consentimento
expresso ou mesmo tacito do titular? Em que siegagd
titular da patente ndo podera impedir a importagatzada
por terceiros que nao sejam por ele licenciados?

Vejamos como a matéria vem sendo enfrentada pelos
tribunais de outros paises, chamados a confromgeancipio
da exaustdo e o direito do titular da patente deingir a

importacao de produtos sem seu consentimento.

4.1 — Caso Quality King — Importacédo paralela e dirst

sale doctrine

Em marco de 1998, a Suprema Corte Americana

julgou um recurso apresentado por Quality King

11

Distributors, Inc. em uma acdo movida pela empkémaza
Research International, IAc.

L’anza é um fabricante estabelecido na Califérnia g
produz e comercializa xampu e condicionadores. Esta
empresa vendeu seus produtos com exclusividade para
alguns distribuidores americanos, 0s quais concamndam
revendé-los para determinados varejistas observaggss
relativas a exclusividade territorial.

Nos Estados Unidos, L'anza promoveu suas vendas
com grandes campanhas publicitarias e realizou o
treinamento de vendas de diversos varejistas. oy tado,
no exterior, a empresa nao realizou uma promoc¢&o na
mesmas propor¢cées, 0 que resultou em um prego
substancialmente inferior ao praticado no tergtanorte-
americano.

Pois bem, um distribuidor de L’anza no Reino Unido
vendeu alguns carregamentos dos produtos para tnm ou
distribuidor situado em Malta que, por sua vezyesdeu
para um importador americano chamado Quality King

Distributors, Inc (Réu na acgao).

8 Quality King Distrib. v. L'anza Research Int. 528S. 135 (1998)
Docket Number: 96-1470.
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Na acéo travada entre L'anza e Quality King, diseut
se se a importacao dos produtos teria violado restas de
exclusividade de distribuicdo assegurados pelsslégfio
americana ao titular da marca.

Em primeira e segunda instancias, L’anza obtevi® éxi
em sua demanda.

Por outro lado, a Suprema Corte Americana acolheu o
recurso apresentado por Quality King, tendo sideitaca
tese de que teria havido a exaustdo internacionalireito
de L’'anza, quando ocorreu a venda do produto mitGiéo
do Reino Unido. Sobre este argumento, vale tramscre

seguinte trecho:

“The whole point of the first sale doctrine is tloaice
the copyright owner places a copyrighted item i@ th
stream of commerce by selling it, he has exhausited
exclusive statutory right to control its distribari As
we have recognized, the codification of that doetin

8 109 (a) makes it clear that the doctrine apmiey

to copies that are “lawfully made under this titleut
that was also true of the copies involved in thélEn
Merril case, as well as those involved in the earli
cases applying the doctrine. There is no reason to
assume that Congress intended either § 109 (d)eor t
earlier codifications of the doctrine to limit itsoad
scope.”

13

Assim, na Suprema Corte Americana, prevaleceu a
tese sustentada por Quality King fundada na tedaa
primeira venda, tendo sido aplicada a exaustamateonal.
Afinal, para os juizes daquela Corte, a colocagiprdduto
pelo titular da patente ou por alguém por ele bcato no
mercado, ainda que no exterior, resulta na exaudtio
direito sobre a propriedade intelectual.

A seguir, abordamos a forma pela qual uma situacdo
bem semelhante foi enfrentada pela Corte de Judéca

Unido Européia.

4.2 — Caso Silhouette — Corte de Justica Européia

Silhouette € uma fabricante de armacdes de 6culos,
titular da marca Shilhouette registrada na Aus&iam
varios outros paises.

Em outubro de 1995, a empresa Silhouette, atramés d
um representante comercial situado no Oriente Médio
resolveu vender 21.000 (vinte e uma mil) armacbes d
Oculos para uma empresa chamada Union Trading.aNest
operacao, foi ajustado que as armacdes somenteigude
ser vendidas na Bulgaria e em paises que faziata gar
extinta Unido Soviética.

14



No entanto, uma empresa varejista austriaca, dartla
adquiriu as armacdes da empresa Union Tradinggesesm
vendidas no territorio austriaco em dezembro d&.199

Iniciada a demanda judicial pela Silhouette, apds a
tramitacdo do processo até a ultima instancia, @reta
Corte Austriaca, diante da necessidade de intagéetde
uma norma internacional do direito comunitério treéa a
marcas e patentes (European Commission Trade Mark
Directive), realizou uma consulta a Corte de Jasti¢
Européia, acerca da legalidade da operacdo. Nestalta,
pretendeu-se fosse esclarecido se o titular da amarc
patenteada pode impedir terceiros de negociar frsdiue
tenham sido colocados no mercado de um pais quBss®
membro da Uni&o Européla.

Neste processo, a Corte de Justica Européia adotou
parecer do Procurador Geral Jacobs, no qual fanafio

gue somente ocorreria a exaustao dos direitospidesie de

°® Foram as seguintes as indagacbes formuladas pglerBa Corte
Austriaca a Corte de Justica Européia: “1. Is Aatic (1) of the First
Concil Directive of 21 December 1988 to approximé#te laws of
Member States relating to trade marks to be intdgporas meaning that
the trade mark entiles its proprietor to prohibihad party from using
the mark in a State which is not a contractingefta. May the
proprietor of the trade mark on the basis of Aeti@l (1) of the Trade
Marks Directive alone seek an order that the tpmdy cease using the
trade mark for goods which have been put on thé&ahamder that mark
in a State which is not a Contracting State?”

15

a primeira venda ter ocorrido no territorio de abgaos
paises componentes da Unido Européia, o que n&o ter
ocorrido no presente caso (a primeira venda teraariolo
no Oriente Médio). Com esta decisdo, firmou-se o
entendimento de que, na Unido Européia, ndo ha haga a
aplicacdo da exaustdo internacional de direito®raist

Aplica-se o principio da exaustdo comunitaria.

4.3 — Importacao paralela no Brasil

Para Antonio Carlos Fonseca da Silva, o direito do
titular da patente se restringiria a uma prefegnai uma
prioridade para realizar a primeira colocacdo dmlpio no
mercado interno. Realizada esta primeira importacéo
quaisquer terceiros poderiam realizar novas impoes,
pois teria ocorrido a exaust&o do direito da pesade. E o

seguinte seu entendimento:

“Quando um produto “tiver sido colocado no mercado
interno” diretamente pelo titular ou com seu
consentimento, o dono da patente de produto ou de
processo aplicado para a obtencdo de um produto ndo
poderd impedir terceiro de “importar” o mesmo
produto. Essa é uma regra basica incorporada ao
principio da exaustéo, nos termos do Direito beasil

16



[...] A aparente incompatibilidade entre o direde
importar e a exaustdo € superada pela exata
compreensao de conceitos. O direito de importar,
conferido ao titular da patente, ndo passa de uma
preferéncia para colocar o produto no mercadoriater
legalmente, diretamente pelo titular ou por tecceir
com seu consentimento. Essa preferéncia é realizada
com a primeira venda, ou a primeira importacaosiis

se exaure o poder de controlar ou dividir o mercado
pela patente. Esta continua valida e eficaz peioge

de vigéncia.

[...] A importacdo paralela decorre de duas higdes
basicas: (a) meramente de um fato de mercadol® de (
uma ordem judicial ou administrativa de licenca
compulséria. A primeira hipétese, fundada no a8t. 4
inciso IV, da LPI, o simples fato da colocacdo do
produto no mercado interno, pelo titular ou terceir
como seu substituto, basta para autorizar a imgiwta
paralela. Na segunda hipotese, a licengca compalsori
podera ser motivada por abuso de direito ou derpode
econdmico ou, ainda, nos casos de emergéncia
nacional ou interesse publico. A colocacao no nuerca
nacional, pois, dispensa a licenca compulsoria para
viabilizar a importacdo paralela. O contrario €
verdadeiro, isto é, ndo tendo sido o produto caloca
no mercado nacional, a importacdo paralela depende
de licenca compulsoéria, seja por abuso ou poraager
publico.™?

19 SILVA, Antdnio Carlos Fonseca da. Importacdo peleal de
medicamentos. Revista da Fundacao da Escola SupkeriMinistério
Pudblico do Distrito Federal e Territérios, v. 10,18, p. 11-27, jan./jun.
2002.
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Note-se que a tese sustentada por Antonio Carlos da
Silva parece restringir o direito do titular dagrde a apenas
uma preferéncia para realizar a primeira importagao

Afinal, em que hipétese ocorreria a exaustao deitdir
de propriedade? Feita a primeira importacdo példati ou
algum licenciado, terceiros também poderiam realiza
importagbes  independentemente da  existéncia de
consentimento? Ou a exaustdo somente se referendas/
subsequentes que forem realizadas envolvendo aquele
produto importado por um licenciado ou pelo tituti
patente?

O precedente norte-americano acima mencionado nos
parece extremamente adequado para ser utilizado aom
paradigma, como uma forma explicativa do princiga
exaustdo. Naquele julgado, o titular da patenteodede ter
o direito de interferir nas operacdes realizadas a@
produto patenteado, apés realizada a venda paraneim
distribuidor. Posteriormente, para as vendas suiestes,
envolvendo os mesmos produtos, ndo mais podertalart
interferir, pois ja havia ocorrido a exaustao.

A interpretacdo restritiva dos direitos confericas
titular da patente, nos termos em que foi sustan{amt
Antonio Carlos, ndo nos parece ser a mais adequada.

18



Entendemos que mesmo apdés ocorrida a primeira
importacdo do produto, através do titular da patent de
algum licenciado, ainda sim nao ter4 havido a d@&audo
direito relativamente a outras importacdes. Mesmas aa
primeira importacdo consentida, podera o titulapdtente
impedir que sejam realizadas outras importacoeéssfaem
seu consentimento.

A exaustdo somente ocorrera em relacdo as operacoes
posteriores que venham a ser praticadas pelo iagmort
licenciado. Assim, varejistas que venham a adquosr
produtos comercializados pelo importador licenciaédo se
Sujeitariam a quaisquer restricdes que venham inpestas
pelo titular da patente.

Sobre a legalidade das importagbes paralelas, $0ss0
tribunais sdo conflitantes. Ha uma antiga decis@ d
Supremo Tribunal Federal proferida nos autos daorsec

extraordinario n. 36.415-SP, na qual foi afirmadeqguinte:

“A longa e bem deduzida decisdo recorrida, tendo em
apreco a prova dos autos, aplicou a lei com a maior
propriedade e adequacédo. Estabeleceu a distingio qu
se impunha entre o privilégio de marca, que é
asseguradcerga omnes em carater exclusivo; e a

garantia de exclusividade para a venda do prodoito n
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Brasil. Coisas essas completamente diversas e
incompativeis.

O art. 187 do Cédigo de Propriedade Industrialesé s
entende com a garantia especifica de marca. Nao
assegura, como € Obvio, o monopdlio da venda do
produto no Pais, por determinadas firmas ou pessoas
credenciadas ou nao pelo respectivo fabricante.

N&o ha como vislumbrar in casu qualquer ofensa a le
ou dissidio jurisprudencial.”

(Supremo Tribunal Federal, 12 Turma, Rel. Min.
Henrique d’Avila, j. 27.11.1959).

Por outro lado, o Tribunal de Justica do Estad&dle
Paulo, nos autos da Apelacdo Civel n. 90.727, afirmo

seguinte:

“Ora, os produtos referidos pela autora ndo foram
colocados no mercado interno pela titular da maaca,
Brother Industries Ltda., nem por sua subsidiaria
autorizada no Brasil, a ré Brother Internacional
Corporation do Brasil Ltda, pois confessa a autppa
importou as maquinas através das empresas Morita
Special Sewing Machines Corp. e China Sewing
Machines Corporation, sem indicacdo qualquer de que
estas sejam autorizadas pela fabricante, titular da
marca.**

M Consta ainda o seguinte da mencionada decisdoé “ara apelada,
subsidiaria da titular da marca, esta autorizadéuar, no Brasil, com
exclusividade em relacdo aos produtos de fabricda&aular da marca,
e obteve os devidos registros do INPI. E, comdatitdo registro, nos
termos do artigo 139, § Unico, da Lei 9.279/9& @stestida de todos os
poderes para agir em defesa da marca, sem prajeizgeus proprios
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Em nosso pais, portanto, vige a regra segundolaoqua
fato de ter havido uma importacdo relativa ao pi@du
patenteado ndo assegura o direito de terceirossei®,

autorizagdo do titular, realizar uma outra impditag

4.4 — Exaustao nacional ou internacional

De acordo com as decisbes acima mencionadas, vimos
que nos Estados Unidos vige a regra da denominada
exaustdo internacional, pois uma vez realizadal@agio
do produto patenteado pelo titular ou por um distdor
licenciado, terd ocorrido a exaustdao do direitodgmalo
quaisquer terceiros realizar a importagéo do pmdut

Na comunidade européia, prevalece o principio da
exaustdo regional ou comunitaria, pela qual somente
ocorrerd a exaustdo na hipétese de o produto Sickr
colocado em circulagdo em algum dos paises contesta
membros da Unido Européia.

E no Brasil? Como fica a questao?

direitos, ndo havendo possibilidade de confundiome quer a

recorrente, a licengca de uso de marca com a exilade que tem a
autora, nos termos da lei, por cessdo da titulague lhe assegura a
plenitude do exercicio do direito de defesa dessmsividade.”
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Neste aspecto, ndo temos duvida em afirmar que, em
nosso pais, vige a regra da exaustdo nacional, @ois
legislador foi bem claro ao introduzir a expressao
mercado interno”, na redacao dos artigos 43 e A32edde
Propriedade Industrial.

Desta forma, somente no que se refere as operacdes
subsequentes aquela que tenha resultado na caodaca
produto no mercado interno é que ocorrera a exawia

direito de propriedade.

V — Conclusédo

O principio da exaustdo surgiu como uma construcao
da jurisprudéncia alema, no inicio do século XXhdte
também sido analisada, no mesmo periodo, pela Bapre
Corte Americana.

O referido principio resulta em uma limitacdo ao
direito de exploracdo exclusiva da propriedadelentaal,
na medida em que impede que o titular possa canteol
revenda do produto protegido, apdés a sua colocagio
mercado por ele (titular) ou por terceiros licedos

No Brasil, somente ocorrera exaustdo do direito,

relativamente as operagfes subseqlentes a importaca
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realizada pelo titular ou por terceiros licenciadds
exaustdo ocorrera relativamente a estas mercadorias
introduzidas no territério nacional pelo titular quor

terceiros por ele licenciados.

23



