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I. Os trabalhos preparatórios

1. a Primeira directiva do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que
harmoniza as legislações dos estados-membros em matéria de marcas (dora-
vante, Primeira directiva ou directiva 89/104/Cee), resultou de uma Pro-
posta, apresentada pela Comissão, em 25 de novembro de 1980. o art. 6.º,
n.º 1, dessa Proposta, respeitante ao esgotamento do direito à marca(1), apre-

(*) destinado aos estudos em Homenagem ao professor doutor joaquim de sousa ribeiro,
Presidente do tribunal Constitucional entre outubro de 2012 e julho de 2016.

(**) Professor da Faculdade de direito da universidade de Coimbra e da Faculdade de
direito da universidade lusófona (lisboa).

(1) antes afirmado, diga-se, pelo tj na sua jurisprudência sobre a interpretação dos arts. 30.º
e 36.º do tratado Cee (actuais arts. 34.º e 36.º tFue): acórdão de 31 de stembro de 1974, Proc. 16/74,
Centrafarm BV et Adriaan de Peijper./.Winthrop BV, eCli:eu:C:1974:115, acórdão de 23 de maio
de 1978, Proc. 102/77, Hoffmann-La Roche & Co. AG, Hoffmann-La Roche AG./.Centrafarm Ver-
triebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, eCli:eu:C:1978:108, e acórdão de 10 de
outubro de 1978, Proc. 3/78, Centrafarm BV./.American Home Products Corporation, eCli:eu:
C:1978:174. desenvolvidamente, vide m. nogueira serens, “o fraccionamento do direito à marca e o
princípio do esgotamento” (anotação ao acórdão do t.j.u.e, de 17 de dezembro de 2017), RLJ,
ano 147.º, n.º 4010 (maio-junho de 2018), p. 321, ss.



sentava a seguinte redacção: “le droit conféré par la marque ne permet pas
d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le com-
merce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement”(2). Para
que não restassem dúvidas sobre a opção, que assim se fazia, pelo esgota-
mento internacional (ou global) do direito à marca, o penúltimo conside-
rando da Proposta afirmava expressamente que “la fonction d’indication
d’origine que remplit la marque implique que l’usage de cette dernière ne
peut, en principe [esta ressalva pretendia evidenciar que o referido princí-
pio comportava algumas excepções — as excepções mencionadas no n.º 2
do art. 6.º, e que eram aquelas que o tj tinha afirmado(3)], être interdit ni à
un tiers pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Com-
munauté ou hors de celle-ci, sous la marque, par le titulaire ou avec son
consentement, ni sur base du droit des marques à un licencié qui fournit les
prodits ou les services sous la marque hors du territoire de licences”(4/5).

(2) Bulletin des Communautés Européennes, Supplément n.º 5/80, p. 10.
(3) Cf. penúltima nota.
(4) Bulletin des Communautés Européennes, Supplément n.º 5/80, pp. 8-9.
(5) a proposta de regulamento sobre a marca comunitária, apresentada pela Comissão, em 25 de

novembro de 1980, contemplava o princípio do esgotamento no art. 11.º, cujo n.º 1 dispunha o
seguinte: “le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire
l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par ce titu-
laire on avec son consentement” (Bulletin des Communautés Européennes, Supplément n.º 5/80,
p. 25). também aqui a opção pelo esgotamento internacional do direito à marca era ineqívoca. deveras
impressivo é o trecho, que a seguir se transcreve, da exposição de motivos do referido preceito (para a
qual aliás se remetia no comentário ao art. 6.º da proposta de directiva (cf. Bulletin des Communautés
Européennes, Supplément n.º 5/80, p. 15): “la règle selon laquelle le droit sur la marque s’épuise par
la première utilisation de celle-ci, effectuée ou autorisée par le titulaire, est la conséquence directe de
la fonction d’indication d’origine que remplit la marque. Le lieu où le produit de marque est mis en
circulation importe peu à cet égard. C’est pourquoi le principe énoncé à l’article 11 s’applique indiffé-
remment, que le produit pourvu de la marque communautaire ait été mis dans le commerce dans la
Communauté ou hors de celle-ci./L’application du principe de l’épuisement du droit sur la marque se
confond en outre avec la réalisation de deux tâches que le traité a confiées à la Communauté: éliminer
les obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services entre les États
membres d’une part, établir un régime assurant que la concurrence n´est pas faussée dans le Marché
commun d’autre part. ll est clair que cette dernière obligation ne pourrait être respectée si la Commis-
sion proposait une réglementation posant en príncipe que les titulaires de marques communautaires
sont en droit d’utiliser celles-ci pour cloisonner le marché mondial. le risque est grand de voir des
entreprises, dont le principal établissement se trouve peut-être dans des pays tiers, empêcher que leurs
produits soient importés à des prix plus favorables, dans la Communauté, ce qui jouerait au détriment
des consommateurs de la Communauté” (Bulettin des Communautés Européennes, Supplément
n.º 5/80, p. 60).tudo isto, que era dito pela Comissão, é verdadeiro: tão verdadeiro que “se mete pelos
olhos dentro”! mas tal não impediu que, perante as críticas dos “representantes da indústria euro-
peia” (e da esmagadora maioria dos estados-membros) — assim disse o insuspeito F.-K.Beier,
“gewerblicher rechtsschutz und freier Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt und im verkehr
mit drittstaaten”, GRUR-Int. 1989, p. 614= “industrial Property and the Free movement of goods in
the internal european market”, IIC 1990, p. 159 —, os “órgãos de governo” da Comunidade
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2. o referido texto do art. 6.º, n.º 1, não sofreu qualquer modifica-
ção no Comité económico e social. mas chegou a ser votada uma pro-
posta, assim redigida: “(…) le Comité estime qu’au paragraphe 1, l’ap-
plication du principe de l’épuisement du droit pouvant être exercé sur la
marque doit être limité aux seuls produits qui ont été commercialisés
pour la première fois dans le marché commum”. na respectiva funda-
mentação dizia-se que “le principe de l’épuisement, au niveau interna-
tional, du droit exercé sur la marque n’est pas réconnu universellement
et, s’il était sanctionné par des règles communautaires, il porterait préju-
dice aux entreprises de la Communauté dans la concurrence intematio-
nale.” e ainda se acrescentava: “ii n’est en effet pas exact que le lieu où
le produit de marque est commercialisé pour la première fois n’a pas
d’importance, comme le prétend la Comission dans son exposé des
motifs./il convient bien plutôt de faire en sorte que la Communauté dis-
pose éventuellement d’arguments négociables avec le pays tiers dans le
cadre d’accords bilatéraux”(6). esta proposta acabou por ser recusada
pela maioria dos membros do Comité económico e social… mas deixou
rasto. que o Parlamento europeu seguiu, aprovando uma modificação
ao referido preceito: onde antes se lia “produits qui ont été mis dans le
commerce sous cette marque (…)”, passava a ler-se “produits qui ont été
mis dans le commerce dans la Communauté européenne sous cette mar-
que (…)”(7).

(incluindo a própria Comissão) — esses mesmos aos quais compete “promover os interesses dos con-
sumidores e assegurar um elevado nível de defesa destes” (actual art. 169.° tFue) — tivessem desis-
tido de impor (aos estados-membros) a consagração do princípio de esgotamento internacional do
direito à marca. e também não impediu que o próprio tj (cf. infra, número 7 e 8), interpretando o
art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva, viesse depois dizer que, por via dele, os estados-membros tinham
ficado obrigados à consagração do esgotamento comunitário — rectius: do esgotamento no espaço
económico europeu (cf. infra, nota 20) — como standard máximo. vem ao caso referir que a doutrina
do esgotamento internacional do direito à marca tinha longa tradição na alemanha (que sempre foi um
dos mais importantes estados-membros): acórdão (-“Mariani”) do rg, de 2 de maio de 1902. o BgH
manteve-se fiel a essa doutrina até meados dos anos noventa do século passado: acórdão
(-“Gefärbte Jeans”) de 14 de dezembro de 1995 (quase um século de precedentes, pois). mais desen-
volvidamente, cf. m. nogueira serens, “o fraccionamemto do direito à marca …”, RLJ, cit., p. 328, ss.,
nota 37; vide também infra, nota 49.

(6) anexo ao Parecer do Comité económico e social, elaborado no decurso da sua 190.ª ses-
são plenária, realizada em Bruxelas, em 23 e 24 de setembro de 1981, jo n.º C 310, de 30 de novem-
bro de 1981, p. 30.

(7) jo n.º C 307, de 14 de novembro de 1983, p. 63. igualmente alterado pelo Parlamento
europeu foi o texto do art. 11.º, n.º 1, da Proposta de regulamento: “le droit conféré par la marque
communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage de celle-ci pour des produits
qui ont été mis dans !e commerce dans la Communauté européenne sous cette marque par ce titulaire
ou avec son consentement” (jo n.º C 307, de 14 de novembro de 1983, p. 51).
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dado o modo como a Comissão justificara a sua opção pelo esgota-
mento internacional do direito à marca(8), seria razoável esperar que repe-
lisse esta alteração, que, como disse F.-K. Beier, representava “an about-
-face of 180 degrees”(9).tal, porém, não aconteceu. impressionada com o
argumento de que a consagração do esgotamento internacional colocaria “as
empresas da Comunidade” em desvantagem em relação às empresas de paí-
ses-terceiros(10) — a sorte dos interesses dos consumidores é essa mesma:
a de só serem considerados quando não colidem com os interesses empresa-
riais típicos —, a Comissão aprestou-se a reformular a sua proposta ini-
cial(11). na versão apresentada ao Conselho em 17 de dezembro de 1985,

(8) Cf. supra, nota 5.
(9) Cf. “industrial Property and the Free movement of goods…”, cit., IIC 1990, p. 159.
(10) esse argumento, como há pouco vimos, tinha sido avançado na motivação da proposta de

alteração do art. 6.º , n.º 1, que o Comité económico e social rejeitara; mais desenvolvidamente, vide
H. Harte-Bavendamm/eva sCHeller “die auswirkungen der markenrechtsrichtlinie auf die lehre von
der internationalen erschöpfung”, WRP 1994, p. 575; r. KlaKa, “erschöpfung und verwirkung im
licht des markenrechtsreformgesetzes”, GRUR 1994, p. 325; ID., “markenrechtliche erschöpfungs-
lehre in neuen licht (gestern-heute-morgen)”, FS für Fritz Traub zum 65. Geburtstag, Frankfurt am
main, 1994, p. 182, ss.; u. loeWenHeim, “nationale und internationale erschöpfung von schutzrechten
im Wandel der zeiten”, GRUR-Int. 1996, p. 313, ss.; j. rasmussen “the Principle of exhaustion of
trade mark rights Pursuant to directive 89/104 (and regulation 40/94)”, EIPR 1995, p. 177;
H. CoHen jeHoram, “intemational exhaustion versus importation right: a murky area of intellectual
Property law”, GRUR-Int. 1996, p. 283.

(11) ao reformular essa proposta, a Comissão, pela voz do Comissário narjes, avançava com
a possibilidade de a Comunidade negociar com os seus parceiros comerciais mais importantes a cele-
bração de acordos bi- ou multilaterais, respeitantes à consagração do princípio do esgotamento interna-
cional (cf. r. KlaKa, “erschõpfung und verwirkungen …, cit., GRUR 1994, p. 325). o acordo triPs
(= “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”, em português “Acordo sobre Aspectos dos
Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio” ou adPiC) terá vindo inviabili-
zar a concretização dessa política de “dividir para reinar”. releva aqui, em primeiro lugar, o art. 6.º
desse acordo, que dispõe o seguinte: “Para efeitos de resolução de litígios ao abrigo do presente
acordo, e sem prejuízo do disposto nos arts. 3.º e 4.º, nenhuma disposição do presente acordo será uti-
lizada para tratar a questão do esgotamento dos direitos de propriedade intelectual”. expressão da
“Realpolitik” em matéria de comércio internacional — será bom lembrar que o objectivo principal do
acordo triPs foi harmonizar a protecção da propriedade intelectual por cima, é dizer, pelos padrões
dos países mais industrializados, sendo, por isso mesmo, incoerente (é o mínimo que pode dizer-se)
que se continuem a tolerar as restrições às importações paralelas (desenvolvidamente sobre este ponto,
vide s. soltysinsKy, “international exhaustion of intellectual Property rights under the triPs, the eC
law and the europe agreements”, GRUR-lnt. 1996, p. 317, ss., e sobre o acordo triPs, em geral, cf.,
por exemplo, a. Casado Cerviño/B. Cerro Prada, GATT y Propriedad Industrial: la tutela de los dere-
chos de propriedad industrial y el sistema de resolución de conflictos en el acuerdo GATT, madrid,
1994, j. a.gómez ségade, “el acuerdo adPiC como nuevo marco para la protectión de la Propriedad
industrial e intelectual”, (16) ADI 1994-95, p. 33, ss., m. Botana agra, “las normas sustantivas del a-
-adpic (triP´s) sobre los derechos de propriedad intelectual”, (16) ADI 1994-95, p. 109, ss., m. Bla-
Keney, Trade Related Aspects of lntellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPs Agreement,
london, 1996, F.-K. Beier/g. sCHriCKer, From GATTS to TRIPs: The Agreement on Trade-Related
Aspects of lntellectual Property Rights, Weiheim/new york, 1996, d. gervais, The TRIPS Agreement:
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o art. 6.º, n.º 1, apresentava esta outra redacção: “le droit conféré par la mar-
que ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage de celle-ci pour
des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous
cette marque par le titulaire ou avec son consentement”(12). o Conselho fez
seu este texto(13) — na tradução portuguesa: “o direito conferido pela marca
não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados
na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento” —
, fazendo dele o art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva(14).

Drafting History and Analysis, london, 1998) —, o art. 6.º do acordo triPs, dizíamos, concede aos mem-
bros da omC inteira liberdade na definição do âmbito (geográfico) do esgotamento do direito à marca (pen-
semos agora só neste direito de propriedade industrial). Haverá, porém, que ter em conta uma outra norma
do acordo. e essa é a do art. 4.º, primeira parte, que reza assim: “no que respeita à protecção da propriedade
intelectual, todas as vantagens, favores, privilégios ou imunidades concedidos por um membro aos nacio-
nais de qualquer outro país serão concedidos, imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os
outros membros” (Tratamento da nação mais favorecida). À luz desta norma, acaso a Comissão decidisse
avançar para a celebração de acordos bi- ou multilaterais, respeitantes à consagração do esgotamento inter-
nacional, com algum ou alguns dos seus mais importantes parceiros comerciais, disso aproveitariam, quer
os nacionais dos estados envolvidos nesses acordos, quer os nacionais de todos os outros estados membros
da omC (neste sentido, u. loeWenHeim, “nationale und internationale erschöpfung …”, cit., GRUR-
-lnt. 1996, p. 316; s. soltysinsKy, “international exhaustion …”, cit., GRUR-lnt. 1996, p. 319; F. alBert/
/CH. HeatH, “markenrecht und Paralleleinfuhr”, GRUR 1998, p. 646, ss.; contra, vide j. CH. WiCHard, “Welt-
weite oder europaweite erschöpfung von markenrechten”, GRUR 1997, p. 713, ss., que defendeu que os
eventuais acordos sobre o esgotamento do direito à marca não são abrangidos pelo art. 4.º triPs — lem-
brando, como há pouco fizemos, que este acordo visou reforçar a protecção da propriedade intelectual a
nível internacional, o autor concluía que, na perspectiva do titular da marca, a consagração do esgotamento
internacional enfraquece o seu direito sobre o sinal e, por conseguinte, não consistiria numa medida de
favor, no sentido do referido preceito). Por via desses acordos, e supondo, evidentemente, que o art. 4.º
triPs se lhes aplicaria, a Comissão estaria, afinal, a fazer entrar pela janela o que fizera sair pela porta.

(12) jo n.º C 351, de 31 de dezembro de 1985, p. 8. nessa nova versão, o penúltimo conside-
rando da proposta inicial (cf. supra, número 1) aparecia modificado, dele deixando de constar qualquer
referência à função indicadora de origem da marca. os dizeres desse considerando passaram a ser os
seguintes: “le principe de la libre circulation des marchandises implique que le titulaire de la marque
déposée ne peut interdire ni à un tiers d’utiliser cette dernière pour des produits qui ont été mis dans le
commerce dans la Communauté, sous la marque, par le titulaire ou avec son consentement, ni à un
licencié, sur la base du droit des marques, de fournir les produits ou les services sous la marque hors du
territoire de licences” (jo n.º C 351, de 31 de dezembro de 1985, p. 6).

(13) igalmente modificado foi o art. 11.º, n.º 1, da Proposta do regulamento sobre a marca
comunitária (cf. supra, nota 5). o art. 13.º, n.º 1, do regulamento (Ce) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de
dezembro de 1993 (doravante regCe 40/949), reflectia essa modificação, nele se estatuindo o
seguinte: “o direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a sua utilização para pro-
dutos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu cionsentimento”.
o preceito teria de ser lido à luz do considerando sétimo, assim redigido: “(…) decorre do princípio da
liberdade de circulação de mercadorias que o titular de uma marca comunitária não pode impedir a sua
utilização por terceiros relativamente a produtos que tenham sido postos em circulação na Comuni-
dade, sob essa marca, pelo próprio titular ou com o seu consentimento, a menos que motivos legítimos
justifiquem a sua oposição à comercialização posterior dos produtos”.

(14) ao contrário do regulamento (cf. nota anterior), a directiva não apresentava qualquer
considerando relacionado com o princípio do esgotamento.
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II. O art. 7.º, n.º 1: O esgotamento comunitário (rectius: no
EEE)(15) como standard máximo ou como standard
minímo?

3. a progénie do preceito evidenciava que o legislador comunitário
desistira da sua ideia inicial, que era a de impor aos estados-membros a
consagração, nas suas legislações nacionais, do princípio do esgotamento
internacional do direito à marca. e só evidenciaria isso? um importante
(e porventura maioritário) sector da doutrina considerou que não, defen-
dendo que, por força do referido preceito, o legislador comunitário banira
o princípio do esgotamento internacional, para assim obrigar os estados-
membros à consagração do esgotamento comunitário como standard
máximo(16). que dizer desta interpretação (que traduzia a ideia da
“Europa-Fortaleza” em matéria de tutela do direito à marca)?

(15) Cf. infra, nota 20.
(16) neste sentido (e sem pretensão de sermos exaustivos), H. e. meister, “die eg-marken-

-richtlinie: erste Kommentierung”, MA 1990, p. 60, ss.; ID, “die eg-marken richtlinie: zweite Kom-
mentierung”, MA 1990, p. 293, ss.; ID, “die eg-marken-richtlinie: dritte Kommentierung”, MA
1990, p. 425, ss.; H. P. Kunz-Hallstein, “europäisierung und modernisierung des deutschen Warenzei-
chenrechts — Fragen einer anpassung des deutschen markenrechts an die eg-markenrecht”, GRUR-
Int. 1990, p. 747, ss.; ID, “Perspektiven der angleichung des nationalen markenrechts in der eWg”,
GRUR-Int. 1992, p. 81, ss.; W. gloy, “notwendigkeit und grenzen der Harmonisierung des Warenzei-
chensrechts in der europäischen gemeinschaft”, FS für Otto-Friedrich Frhr. von Gamm, münchen,
1990, p. 257, ss.; H.-H. sCHmieder, “neues deutsches markenrecht nach europäischen standard” NJW
1994, p. 1241, ss.; r. saCK, “die erschöpfung von markenrechten nach europäischen recht”, RIW
1994, p. 897, ss.; H. Harte-Bavendamm/eva sCHeller, “die auswirkungen der markenrechtsrichtlinie…”,
cit., WRP 1994, p. 576, ss.; r. KlaKa “erschöpfung und verwirkung …”, cit., GRUR 1994, p. 323, ss.;
ID, “markenrechtlichte erschöpfungslehre in neuen lichte…” FS jür Fritz Traub, cit., p. 182, ss.;
W. tilmann, “das neue markenrecht und die Herkunftsfunktion”, ZHR, 1994, p. 387; r. sCHanda,
“Parallelimport und Herkunftsfuntion der marke”, ÔBl 1996, p. 167, ss.; K.-H. Fezer, Markenrecht,
§ 24, nota 15; j. rasmussen, “the Principle of exhaustion of trade mark rights…”, cit., EIPR, 1995,
p. 176; g. minervini, “esaurimento del marchio, comunitário e no (note in margine al nuovo testo della
legge marchi)”, CI 1994, p. 1, ss.; m. l. garCía-miján, “el agotamiento del derecho de marca”,
RDMerc 1997, p. 117, ss. em sentido diferente, é dizer, considerando que o art. 7.º , n.º 1, da Primeira
directiva não impedia os estados-membros de manterem ou de introduzirem, nas suas ordens jurídi-
cas, o princípio do esgotamento internacional do direito à marca, vide F.-K. Beier, “gewerblicher
rechtsschutz und freier Warenverkeher …”, cit., GRUR-Int. 1989, p. 614, ss.; ID, “industrial Property
and the Free movement of goods…”, cit., lIC 1990, p. 159, ss.; v. gamm, “zur Warenzeichenrechts-
reform”, WRP 1993, p. 795; ID, “schwerpunkte des neuen markenrechts — referat anlässlich der
GRUR- jahrestagung am 3.6.1994”, GRUR 1994, p. 775, ss.; K. Peter mailÄnder, “gemeinschafts-
rechtliche erschöpfungslehre und freier Warenverkehr”, FS für Alfred Karl Gaedertz, münchen, 1996,
p. 369, ss.; C. tH. eBenrotH, Gewerblicher Rechtsschutz und europäische Warenverkehrsfreiheit — Ein
Betrag zur Erschöpfung gewerblicher Schuttzrechte, Heidelberg, 1992, p. 27, ss.; r. ingerl/CH. roHnKe,
“die umsetzung der markenrechts-richtlinnie durch das deutsche markengesetz”, NJW 1994, p. 1247,
ss.; H.-g. KoPPensteiner “markenrechtsentwicklung und Parallelimport”, ÔBl 1994, p. 202, ss; u. loe-
WenHeim, “nationale und lnternationale erschöpfung von schutzrechten im Wandel der zeiten”, GRUR-
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a) Comecemos pelo elemento histórico, que foi amiúde invocado
para a sustentar(17). já há pouco vimos que os “trabalhos preparatórios”
reflectiam a intenção do legislador comunitário em não impor aos estados-
-membros a consagração do esgotamento internacional — reflectindo isso,
não reflectiam, porém, mais do que isso. Faltava, com efeito, um texto ofi-
cial do qual resultasse que, ao desistir da imposição do esgotamento inter-
nacional, o legislador comunitário quisera retirar aos estados-membros a
possibilidade de estes o consagrarem e, consagrando-o, continuarem a
admitir as importações paralelas provenientes de países-terceiros(18).

-Int. 1996, p. 307, ss.; F. alBert/CH. HeatH, “markenrecht und Paralleleinfuhr”, GRUR 1998, p. 642,
ss.; m. litPHer, Auswirkungen der ersten Markenrechtsrichtlinie auf die Merkmale der Verwechslungs-
gefahr und Erschöpfung im deutschen Markenrecht, Frankfurt am main/Berlin/Bern/new york/Paris/
/Wien, 1997, p. 193, ss.; t. de las Heras lorenzo, El agotamiento del derecho de marca, madrid, 1994,
p. 356, ss. na doutrina portuguesa, P. sousa e silva, Direito Comunitário e Propriedade Industrial,
Coimbra editora, Coimbra, 1996, p. 229, ss., defendendo que o art. 208.º, n.º 1, CPi se não opunha à
aplicação do esgotamento internacional — o autor escrevia antes da prolação do acórdão-“Silhouette”
(cf. infra, número 9) —, inscrevia-se nesta última corrente doutrinal; j. m. CoutinHo de aBreu, Curso
de direito comercial, vol. i, Coimbra, 1998, p. 351, nota 124, referia-se à polémica suscitada pela inter-
pretação do art. 7.º, n.º 1 da Primeira directiva, sem contudo tomar posição.

(17) Cf. W. gloy, “notwendigkeit und grenzen…”, FS für Otto-Friedrich Frhr. von Gamm,
cit., p. 265; H. Harte-Bavendamm/eva sCHeller, “die auswirkungen der markenrechtsrichtlinie…”, cit.,
WRP 1994, p. 574, ss.; r. KlaKa, “markenrechtlichte erschöpjungslehre in neuen lichte…”, FS für
Fritz Traub, cit., p. 181, ss.; P. Kunz Hallstein, “die Funktion der marke nach europäischem und künf-
tigem deutschen markenrecht”, DPA-100 Jahr Marken -Amt (Festschrift), münchen, 1994, p. 164, ss.

(18) Cf. H.-g. KoPPensteiner, “markenrechtsentwicklung…”, cit., ÖBl 1994, p. 202. segundo
o autor, que se apoiava na opinião de C. tH. eBenrotH, Gewerblicher Rechtsschutz…, cit., p. 29 (no
mesmo sentido, cf., ainda m. litPHer, ob. cit., p. 213, ss., e alBert/CH. HeatH, “markenrecht und Paral-
leleinfuhr”, GRUR, 1998, p. 644, ss.), o legislador comunitário (o Conselho, no caso), no quadro do
art. 100.º-a do tratado Cee — que foi a norma com base na qual a directiva foi adaptada —, não
tinha sequer competência para retirar essa possibilidade aos estados-membros. o preceito habilitava o
Conselho, deliberando de acordo com o procedimento previsto no art. 189.º-B do tratado Cee, e após
consulta do Comité económico e social, a adoptar as medidas relativas à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos estados-membros, que tivessem por objecto o esta-
belecimento e o funcionamento do mercado interno. justificava-se, assim, que, ao abrigo desta norma,
o Conselho, promulgando uma directiva, respeitante à aproximação das legislações em matéria de
marcas, nela impusesse o esgotamento comunitário como standard mínimo (na linha, aliás, da já refe-
rida jurisprudência do tj): sem essa imposição, ou seja, se aos estados-membros fosse deixada a
opção de não irem além do esgotamento nacional do direito à marca, não se salvaguardaria a liberdade
de circulação de mercadorias (arts. 30.º e ss., do tratado Cee). diversamente, se o Conselho visasse
impor o esgotamento comunitário como standard máximo ou, se se tivesse mantido a ideia inicial,
visasse impor o esgotamento internacional, essa mesma directiva já não poderia ser adaptada apenas
com base no art. 100.º-a: (i) na primeira hipótese, os estados-membros seriam compelidos a reconhe-
cer ao titular da marca a prerrogativa de se opor à importação paralela de produtos provenientes de um
país-terceiro, ostentando a marca em causa, e aí comercializados pelo titular desta ou por um terceiro
com o seu consentimento; (ii) na segunda hipótese, compelir-se-iam os estados-membros ao não reco-
nhecimento dessa mesma prerrogativa. em ambas as hipóteses, estar-se-ia, afinal, a regula(menta)r as
relações entre os Estados-Membros e países-terceiros, sendo certo que, com base no art. 100.º-a do
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b) o elemento gramatical não era menos equívoco(19). a letra do
preceito referia que ocorria o esgotamento do direito à marca com a comer-
cialização dos respectivos produtos na Comunidade (depois do acordo
sobre o eee, também no “território de uma Parte Contratante”)(20); não
encontrávamos aí um termo ou uma expressão que evidenciasse que o
esgotamento só ocorria se os produtos fossem comercializados na Comu-
nidade (ou num país do eee)(21) — esgotamento comunitário como stan-
dard máximo —, como também não encontrávamos um termo ou expres-
são que evidenciasse que o facto de o esgotamento ocorrer nesse caso não
obstava a que ele também ocorresse com a comercialização dos produtos
fora da Comunidade: esgotamento comunitário como standard mínimo(22).
[da mesma ambiguidade não padecia, note-se, o texto do art. 9.º, n.º 2, da

tratado Cee, o Conselho não podia arrogar-se essa competência. no acórdão-“Silhouette” (de que
falaremos adiante, número 7), o governo sueco, defendendo que o art. 7.º, n.º 1, não impunha aos esta-
dos-membros a consagração do esgotamento comunitário como standard máximo, não deixou de
invocar esse argumento, assim sintetizado pelo advogado-geral F.g. jacobs (no número 45 das suas
conclusões — eCli:eu:C:1998:33): uma directiva baseada unicamente no art. 100.º-a do tratado não
podia regular a questão do esgotamento internacional do direito à marca, já porque se tratava de uma
questão respeitante às relações entre os estados-membros e os países-terceiros, já porque, de acordo
com o Parecer n.º 1/94 do ti, de 15 de novembro de 1994, sobre o acordo que instituiu a omC (Colec-
tânea- i, 1994, p. 5276, ss.), a Comunidade não gozava de competência externa exclusiva no domínio
da propriedade (industrial e) intelectual. apreciando este argumento, F. g. jacobs começou por salien-
tar a necessidade de distinguir entre as medidas de política comercial, por um lado, e as disposições
que regulam os efeitos do direito à marca na Comunidade, por outro lado; e se era inquestionável que
a proibição do esgotamento internacional se reflectiria no comércio externo, já era menos claro que ela
regulasse efectivamente esse comércio: contrariamente à tese do governo sueco, a directiva, se inter-
pretada no sentido de proibir a consagração do esgotamento internacional, não regularia “as relações
entre os estados-membros e os países-terceiros”, antes definiria os direitos de que gozam os titulares
de marcas na Comunidade, estatuindo sobre as condições em que estes têm o direito de agir contra a
comercialização de determinados produtos, que podem ou não ser importados de países-terceiros (cf. o
número 46 das referidas conclusões, eCli:eu:C:1998:33). quanto ao parecer n.º 1/94 e à competên-
cia externa da Comunidade, esta questão só se suscitaria se fossem estabelecidas negociações com paí-
ses terceiros para regular o esgotamento internacional. em suma, na opinião de F. jaCoBs — que o tj
fez sua (cf. o acórdão de 16 de julho de 1998, Proc. C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH
& Co. KG./.Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, eCli:eu:C:1998:374, números 29 e 30) —, a
Comunidade podia regulamentar, com base no art. 100.º-a do tratado Cee, os direitos de que gozam
os titulares de marcas no seio da própria Comunidade sobre os produtos guarnecidos com a sua marca,
independentemente de estes terem sido comercializados no interior ou no exterior da Comunidade.

(19) Cf. von gamm, “schwerpunkte … “, cit., GRUR 1994, p. 778.
(20) Com efeito, na sequência do acordo sobre o espaço económico europeu (eee), de 2 de

maio de 1992 (jo l 1/1, de 3 de janeiro de 1994), a comercialização dos produtos num dos três países
Partes desse acordo (actualmente: a islândia, o liechtenstein e a noruega) passou a ser equiparada à
sua comercialização na Comunidade (art. 65.º, n.º 1, em conjugação com o anexo xv, ponto 4,
alínea c), jo, cit., 483). Vide tb. infra, números 9 a 12.

(21) Cf. nota anterior.
(22) Cf. m. litPHer, ob. cit., p. 195.
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directiva do Conselho (92/100/Cee), de 19 de novembro de 1992, rela-
tiva ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a certos direitos cone-
xos aos direitos de autor em matéria de propriedade intelectual, onde se
dizia que “o direito de distribuição só se extingue na Comunidade relativa-
mente a um objecto referido no n.º 1 aquando da primeira venda na Comu-
nidade desse objecto pelo titular do direito ou com o seu consenti-
mento”](23).

c) vejamos o elemento sistemático. Como se lia no art. 5.º, n.º 1,
primeira parte, “a marca registada confere ao seu titular um direito exclu-
sivo”(24). este direito comportava várias prerrogativas, entre as quais se
incluia, por força do n.º 3, alínea c), do mesmo preceito(25), a de proibir a
importação e a exportação de produtos iguais ou semelhantes contradistin-
guidos com um sinal igual ou semelhante à marca registada (se esta fosse
uma “marca de prestígio” e o estado-membro em causa tivesse feito uso
da faculdade do art. 5.º, n.º 2(26), o seu titular poderia ainda proibir a
importação e a exportação de produtos não semelhantes contradistingui-
dos com um sinal igual ou semelhante). o princípio do esgotamento do

(23) na “resposta comum às perguntas escritas e-3482/93, e-3483/93 e e-3484/93, dada por
rariero vanni d’archirafi, em nome da Comissão”, salientava-se que “os estados-membros não
podem exigir que a primeira venda num país não comunitário dê lugar ao esgotamento do direito de
distribuição no seu território e, por último, em toda a Comunidade”. “se os estados-membros —
assim se continua a ler na referida resposta — pudessem aplicar o princípio do esgotamento internacio-
nal, o funcionamento do mercado interno e da concorrência poderiam ser afectados e, em especial, o
titular do direito de propriedade intelectual coreria o risco de ver o mercado invadido por cópias mais
baratas comercializadas legalmente fora da Comunidade” (jo n.º C 340, de 5 de dezembro de 1994,
p. 37).

(24) o art. 10.º, n.º 1, da directiva (ue) 2015/2436 do Parlamento e do Conselho, de 16 de
dezembro de 2015, que hoje vigora, dispõe o seguinte: “o registo de uma marca confere ao seu titular
direitos exclusivos).

(25) a que corresponde a alínea c) do n.º 3 do art. 10.º da directiva (ue) 2015/2436.
(26) o que não aconteceu, diga-se, no caso de Portugal. sobre o ponto, vide, com várias refe-

rências, o nosso “sobre a ‘teoria da diluição da marca’ no direito norte-americano”, in: Nos 20 anos do
Código das Sociedades Comerciais — Homenagem aos Prof.res Doutores A. Ferrer Correia, Orlando
de Carvalho e Vasco Lobo Xavier, vol. i, Coimbra editora, Coimbra, 2007, p. 222, ss. a actual direc-
tiva (ue) 2015/2436 trouxe novidades na matéria. Por um lado, os preceitos relativos à protecção das
marcas nacionais de “prestígio”, que antes eram de transposição facultativa (arts. 4.º, n.º 4, alínea a), e
art. 5.º, n.º 2, da directiva 89/104/Cee, primeiro, e da directiva 2008/95/Ce, depois), são agora de
transposição obrigatória (arts. 5.º, n.º 3, e art. 10.º, n.º 2, alínea c). Por outro lado, codificou-se a juris-
prudência do acórdão do tj, de 9 de janeiro de 2003, Proc. C-229/00, Davidoff & Cie SA e Zino Davi-
doff./.Gofkid Ltd, eCli:eu:C:2003:334: possibilidade de o “risco de diluição” intervir onde o “risco
de confusão” pode alcançar (existência de semelhança/afinidade entre os produtos ou serviços), e já
não apenas a de fazer intervir aquele primeiro risco onde o segundo não alcançava (inexistência de
semelhança/afinidade entre os produtos ou serviços); para mais desenvolvimentos, permitimo-nos
remeter de novo para o nosso “sobre a ‘teoria da diluição’ …”, in: Nos 20 anos do Código das Socie-
dades Comerciais, cit., p. 220, ss.
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direito à marca contende necessariamente com essa prerrogativa: obsta à
sua invocação e, nessa medida, restringe o próprio conteúdo do referido
direito; consagrando esse princípio, o art. 7.º, n.º 1, constituia, pois, uma
norma excepcional, e que, por isso mesmo, deveria ser interpretada restri-
tivamente, é dizer, no sentido de que só permitia a limitação do direito à
marca se os produtos fossem comercializados na Comunidade sob essa
marca pelo seu titular ou por um terceiro com o seu consentimento (esgo-
tamento comunitário como standard máximo). este argumento, que foi
avançado por H.-P. Kunz-Hallstein(27), tinha o seu peso(28), mas estava
longe de ser irrespondível. impunha-se que olhássemos para o art. 110.º do
tratado Cee. dizia-se aí o seguinte: “ao instituírem entre si uma união
aduaneira, os estados membros propõem-se contribuir, no interesse
comum, para o desenvolvimento harmonioso do comércio mundial, para a
supressão progressiva das restrições às trocas internacionais e para a
redução das barreiras alfandegárias”. Porque não interpretar o art. 7.º,
n.º 1, da Primeira directiva à luz deste outro preceito? Por nossa banda,
não consideramos que esta metódica interpretativa fosse menos correcta
que aquela outra(29). e a verdade é que, adoptando-a, chegaríamos a um
resultado antagónico ao de há pouco: em vez de concluir que o art. 7.º,
n.º 1, consagrava o esgotamento comunitário como standard máximo, por
ser o menos desfavorável para os interesses do titular da marca, ter-se-ia de
concluir que o preceito consagrava o esgotamento comunitário como stan-
dard mínimo, dado que, deixando-se aos estados-membros a possibili-
dade de manterem ou introduzirem, nas suas legislações nacionais, o prin-
cípio do esgotamento internacional, contribuir-se-ia, no interesse da
Comunidade (scilicet: no interesse comum dos estados-membros), “para
a supressão progressiva das restrições às trocas internacionais”.

(27) “europäiserung und modernisierung …”, cit., GRUR-Int 1992, p. 90. no mesmo sentido,
r. KlaKa, “erschöpfung und verwirkung …”, cit., GRUR 1994, p. 324.

(28) Chamando a atenção para um lugar paralelo, que seria precisamente a posição (inequí-
voca) a favor do esgotamento comunitário como standard máximo no art. 9.º, n.º 2, da direc-
tiva 92/100/Cee, de 19 de novembro de 1992 (cf. supra, nota 23), a Comissão terá querido reforçar
a importância do elemento sistemático, assim entendido. Cabe, porém, dizer que a ratio da tutela dos
direitos de autor e dos diretos conexos não é a mesma da tutela das marcas. e, por conseguinte, não
nos parece que o facto de se proibir aos estados-membros a consagração, na sua legislação nacional,
do princípio do esgotamento internacional em relação àqueles direitos de propriedade intelectual
pudesse servir de argumento a favor da obrigatoriedade do esgotamento comunitário como standard
máximo.

(29) no mesmo sentido, vide F. alBert/CH. HeatH, “markenrecht und Paralleleinfuhr”, cit.,
GRUR 1998, p. 644.
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4. dada a ambivalência dos elementos de interpretação até agora
analisados, não admira que os partidários do esgotamento comunitário
(como standard máximo) tivessem procurado arrimo no sentido e finali-
dade da própria directiva (elemento teleológico), determinados a partir do
seu Preâmbulo.

a) na falta de um considerando que aludisse à questão do esgota-
mento, relevavam a este propósito, fundamentalmente, o considerando ter-
ceiro e o considerando nono(30). daquele resultava que a harmonização,
sem ser total, visara as disposições nacionais que tivessem “uma incidên-
cia mais directa sobre o funcionamento do mercado interno”; por sua vez,
do considerando nono resultava que, para facilitar a livre circulação de
produtos e serviços, as marcas registadas deviam “passar a usufruir da
mesma protecção na legislação de todos os estados-membros.”

Como é evidente, se alguns estados-membros, podendo optar pela
consagração do esgotamento internacional, o viessem efectivamente a
consagrar, as marcas registadas nesses estados-membros passariam a usu-
fruir de uma tutela diferente da que usufruiriam as marcas registadas nos
estados-membros, cujas legislações nacionais se quedassem pela consa-
gração do esgotamento comunitário como standard máximo. a tutela des-
tas últimas marcas seria mais extensa do que a das primeiras: num caso
(esgotamento comunitário como standard máximo), os respectivos titula-
res teriam a prerrogativa de impedir as importações paralelas de produtos
“genuínos”(31) provenientes de países-terceiros, o que não aconteceria no
outro caso (esgotamento internacional)(32). em si mesma, esta diferença
na tutela das marcas registadas, decorrente do facto de alguns estados-
-membros poderem optar pela consagração do esgotamento internacio-

(30) isto, é claro, na opinião dos partidários do esgotamento comunitário (como standard
máximo); referindo esses considerandos e, como por vezes também acontecia, o considerando pri-
meiro, mas “esquecendo” o considerando décimo que, na esteira da jurisprudência do tj, referia
que a finalidade da protecção concedida à marca registada é, nomeadamente, garantir a sua função
indicadora da origem — esta função da marca era, aliás, a única expressamente mencionada pelo
legislador comunitário no Preâmbulo da directiva… —, esses autores só nos mostravam uma “face
da lua”.

(31) Produtos comercializados, nos países de exportação, pelo titular da marca ou por um ter-
ceiro com o seu consentimento, supondo, é claro, que o estado desses produtos não fora alterado ou
modificado após a sua colocação no mercado desses mesmos países.

(32) o valor de mercado das marcas (scilicet: o seu valor enquanto mercadoria) passaria,
assim, a ser mais elevado naqueles estados-membros, cujas leis nacionais consagrassem o esgota-
mento comunitário como standard máximo, do que nos estados-membros, cujas legislações nacionais
consagrassem o esgotamento internacional: podendo proibir as importações paralelas de países tercei-
ros, os titulares das marcas naqueles primeiros estados-membros encontrariam mais facilmente quem
se dispusesse a ser seu licenciado, suportando uma contraprestação mais elevada.
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nal, não assumia qualquer relevância, à luz do considerando nono. Com
efeito, esse considerando evidenciava que o legislador comunitário, alme-
jando a igualização da tutela das marcas registadas, independentemente
do estado-membro em que ela se afirmasse, lhe atribuiu carácter instru-
mental: a sua ratio era facilitar a livre circulação de produtos e serviços, e
não salvaguardar a par conditio concurrentium (no mercado interno)(33).
restava, pois, o considerando terceiro e, mais concretamente, a questão
de saber se o esgotamento internacional do direito à marca constituia uma
das matérias com “incidência mais directa sobre o funcionamento do mer-
cado interno”, e cuja disciplina, por isso mesmo, a Primeira directiva pre-
tendera harmonizar. À luz da jurisprudência do tj, pareceria que, para o
funcionamento do mercado interno, apenas seria necessário que todos os
estados-membros não ficassem aquém do esgotamento comunitário.

nos estados-membros, cujas legislações nacionais não fossem além
desse standard, o titular da marca poderia, com base no respectivo direito,
impedir as importações paralelas de produtos “genuínos” provenientes de
países-terceiros. todavia, e como foi dito no acórdão-“EMI./.CBS”, mesmo
que isso constituísse uma medida de efeito equivalente a uma restrição quan-
titativa à importação, a verdade é que não afectaria a livre circulação de mer-
cadorias entre os estados-membros e, consequentemente, não cairia no
âmbito das proibições enunciadas nos actuais arts. 34.º, ss., do tFue — o
exercício do direito à marca, numa tal hipótese, não poria em causa a uni-
dade do mercado interno que os referidos preceitos visam assegurar(34). nos
estados-membros, cujas legislações nacionais consagrassem o esgotamento
internacional, dado que o titular da marca não poderia, com base no respec-
tivo direito, impedir as importações paralelas de produtos “genuínos”, pro-
venientes de países terceiros, não se chegaria sequer a pôr a questão da exis-
tência de uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à
importação susceptível de afectar a livre circulação de mercadorias no mer-
cado interno. a circunstância de não se chegar a pôr essa questão implicaria,
porém, que se pusesse esta outra: os produtos “genuínos”, provenientes de
países-terceiros, importados paralelamente para o mercado dos estados-
-membros, cujas legislações nacionais consagrassem o esgotamento interna-
cional, poderiam ou não circular livremente no interior da Comunidade?

(33) a provar isso mesmo tínhamos, desde logo, a circunstância, expressamente admitida pelo
legislador comunitário, de as (entre nós) chamadas “marcas de prestígio” poderem beneficiar de uma
tutela particular(mente monopolística), porque merceologicamente ampliada (scilicet: fora do princí-
pio da especialidade), apenas em alguns estados-membros; cf. supra, nota 26.

(34) acórdão de 15 de junho de 1976, EMI Records Limited./CBS United Kingdom, eCli:eu:
C:1976:85, números 8, ss.
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se esses produtos, uma vez importados para o mercado desses estados-
membros, beneficiassem do regime de livre circulação, a sua comercializa-
ção passaria a ser possível no mercado de todos os estados-membros,
incluindo, obviamente, no mercado daqueles que tivessem consagrado o
esgotamento comunitário como standard máximo; adoptando-se esta solu-
ção, estar-se-ia, afinal, a impor o esgotamento internacional a todos os esta-
dos-membros, assim se contrariando a vontade do legislador comunitário,
evidenciada pela génese do art. 7.º, n.º 1(35). se este preceito fosse interpre-
tado no sentido de consagrar o esgotamento comunitário como standard
mínimo, haveria, pois, que reconhecer ao titular da marca a possibilidade
de se opor à livre circulação dos produtos “genuínos” provenientes de paí-
ses-terceiros, e importados paralelamente para o mercado dos estados-
-membros cujas legislações nacionais consagrassem o esgotamento inter-
nacional.

explicaremos melhor, recorrendo a um exemplo. suponhamos que
um empresário alemão registara a mesma marca, para contradistinguir os
mesmos produtos na alemanha, França, Portugal e também num país-ter-
ceiro (v.gr., na suíça, que não integra, lembre-se, o eee); suponhamos
ainda que o legislador alemão optava por consagrar o esgotamento interna-
cional(36), enquanto o legislador francês e o legislador português optavam
pela consagração do esgotamento comunitário como standard máximo.
Com base no seu direito à marca na alemanha, esse empresário não pode-
ria impedir as importações paralelas, para o mercado alemão, de produtos
“genuínos” provenientes do mercado suíço; mas, com base no seu direito à
marca em França e em Portugal, teria a possibilidade de impedir a comer-
cialização desses produtos no mercado destes outros estados-membros.
e isto com base no art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva: tratava-se de pro-
dutos contradistinguidos com uma marca cujo titular não consentira na
sua comercialização na Comunidade(37). Por conseguinte, uma disciplina
diferente, nas legislações nacionais dos vários estados-membros, em
matéria de esgotamento do direito à marca — alguma ou algumas dessas
legislações consagrando o esgotamento internacional, enquanto as restan-
tes se quedavam pelo esgotamento comunitário —, implicaria que alguns
produtos provenientes de países terceiros, apesar de serem legalmente
comercializados num estado-membro, não fossem colocados em regime

(35) Cf. supra, números 1 e 2.
(36) na linha, aliás, da tradicional orientação do rg e do BgH; cf. supra, nota 5.
(37) no mesmo sentido, cf. F. alBert/CH. HeatH, “dyed But not exhausted — Parallel imports

and trade marks in germany”, IIC 1997, p. 27, ss., e “markenrecht und Paralleleinfuhr”, cit., GRUR
1998, p. 643.
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de livre prática na Comunidade. Para os partidários do esgotamento comu-
nitário como standard máximo, essa seria uma situação repudiada pelo
legislador comunitário, por isso que a Primeira directiva impusera a apro-
ximação das disposições nacionais que tivessem uma incidência mais
directa sobre o funcionamento do mercado interno(38).

b) Por nossa banda, entendemos que os entraves às trocas de produ-
tos no seio do mercado interno, decorrentes da não-uniformização da disci-
plina do esgotamento do direito à marca — supondo, evidentemente, que a
liberdade que assim era deixada aos estados-membros, não comportava a
opção pelo esgotamento nacional desse direito como standard máximo —
seriam um mal menor. e diremos já porquê. mas antes disso, chamaremos a
atenção para o facto de a “unidade do mercado interno”, a que os opositores
do esgotamento internacional passaram a dar tanta importância, não ter sido
levada em conta quando estava em causa, não já o alargamento do conteúdo
do direito marca — é, obviamente, disso que se trata quando se defende o
esgotamento comunitário do direito à marca como standard máximo —,
mas a sua restrição: lembre-se aqui o caso do “fraccionamento voluntário”
do direito à marca(39), que não compromete menos a unidade do mercado
interno do que a interpretação do art. 7.º, n.º 1, no sentido de não impor o
esgotamento comunitário como standard máximo.

são duas as razões fundamentais que nos levam a afirmar que os entra-
ves às trocas de produtos, decorrentes da não-uniformização da disciplina do
esgotamento(40), seriam um mal menor. em primeiro lugar, a alternativa que
se prefigurava não era entre um mercado interno dividido, se alguns esta-

(38) esse argumento dos partidários do esgotamento comunitário como standard máximo, e
ao qual F. g. jacobs reconheceu “muita força” (cf. o número 42 das suas conclusões sobre caso
“Silhouette”, eCli:eu:C:1998:33), foi também invocado pelos governos austríaco, francês, alemão,
italiano e do reino unido, assim como pela Comissão, no já citado acórdão do tj, de 16 de julho de
1998 (cf. as referidas conclusões do advogado-geral F.g. jacobs, últ. loc. cit.).

(39) acórdão do tj de 9 de Fevereiro de 1994, Proc. C-9/93, IHT Internationale Heiztechnic
GmbH e Uwe Danziger./.Ideal Standard GmbH e Wabco Standard GmbH, eCli:eu:C:1994:261, em
cuja parte dispositiva se lê o seguinte: “não existe restrição ilícita ao comércio entre estados-membros
na acepção dos arts. 30.º e 36.º, no caso de ser proibida a uma filial, que opera num estado-membro a,
de um fabricante estabelecido num estado-membro B, a utilização, a título de marca, da denominação
ideal standard, em razão do risco de confusão com o sinal da mesma origem, quando este fabricante uti-
liza legalmente esta denominação no seu país de origem em virtude de uma marca que aí é protegida,
marca que adquiriu por cessão e que pertencia originariamente a uma sociedade-irmã da empresa que se
opõe no estado-membro a à importação de marcadorias ostentando a marca ideal standard.” sobre a
doutrina deste acórdão e, mais em geral, sobre as questões suscitada pelo fraccionamento voluntário do
direito à marca, vide m. nogueira serens, “o fraccionamento do direito à marca …”, RLJ, cit., p. 343, ss.

(40) no sentido há pouco referido, ou seja, deixando aos estados-membros a possibilidade de
optarem pelo esgotamento internacional.
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dos-membros consagrassem o esgotamento internacional, e um mercado
interno sem quaisquer divisões, se todos os estados-membros fossem obri-
gados a quedar-se pelo esgotamento comunitário — associada como está à
própria existência de marcas nacionais, a divisão do mercado interno seria
uma realidade, qualquer que fosse a interpretação do art. 7.º, n.º 1 —, mas
antes esta outra: entre um mercado interno aberto, ainda que de forma limi-
tada, às importações paralelas provenientes de países terceiros e um mer-
cado interno completamente fechado a essas importações. Por outras pala-
vras, a alternativa que se prefigurava era entre a defesa da liberdade de
concorrência (e do livre-mercado), em proveito de alguns consumidores
europeus(-comunitários) — dos consumidores dos estados-membros que
adoptassem o esgotamento internacional, já se vê; nesses estados-membros,
o titular da marca teria de acomodar os preços dos respectivos produtos e os
seus sistemas de distribuição à possibilidade das importações paralelas —, e
a atribuição ao titular da marca de um monopólio de importação, conducente
à compartimentação artificial dos mercados a nível internacional, em pre-
juízo de todos os consumidores europeus(-comunitários).

o ideal seria, evidentemente, que estes consumidores não fossem dis-
criminados, e que todos eles pudessem tirar proveito da defesa da liber-
dade de concorrência, que a opção pelo primeiro termo da alternativa com-
portava. mas já que isso não era possível — e não o era porque o art. 7.º,
n.º 1, não podia ser interpretado no sentido de impor aos estados-mem-
bros a consagração do princípio do esgotamento internacional, nas suas
legislações nacionais —, descabido seria que, em nome de uma pretensa
unidade do mercado interno, os estados-membros ficassem impedidos de
adoptar uma medida de defesa dos seus consumidores nacionais (cum-
prindo assim, como aconteceria entre nós, e não só, um imperativo consti-
tucional — cf. arts. 81.º, alínea h), e 99.º, alínea e), CrP). e seria tanto
mais descabido quanto é certo que, adaptando essa medida, é dizer, consa-
grando o esgotamento internacional, os estados-membros estariam a agir
em conformidade com a jurisprudência do tj, posterior à promulgação da
Primeira Directiva, sobre as funções das marcas e o objecto específico do
respectivo direito — e esta é a segunda das razões fundamentais que nos
levam a afirmar que os entraves às trocas de produtos, decorrentes da não-
-uniformização da disciplina do esgotamento, seriam um mal menor.

no acórdão-“HAG II”, reafirmando a sua anterior posição — que
inspirou o legislador comunitário —, tj disse que “o objecto específico do
direito à marca consiste, nomeadamente, em assegurar ao titular o direito
de usar a marca para a primeira colocação do produto no mercado, prote-
gendo-o assim contra os concorrentes que pretendessem abusar da posição
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e da reputação da marca, vendendo produtos que a utilizassem indevida-
mente”(41). e ainda acrescentou que, “para determinar o alcance exacto
deste direito exclusivo reconhecido ao titular da marca, é necessário ter em
atenção a função essencial desta, de garantir ao consumidor ou ao utiliza-
dor final a identidade de origem do produto que exibe a marca, permi-
tindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que
tenham proveniência diversa”(42). À luz desta “função essencial” da
marca e daquele “objecto específico” do respectivo direito, nenhum
estado-membro podia quedar-se pelo esgotamento nacional; mas também
nenhum deles poderia ser impedido de ir além do esgotamento comunitá-
rio: se o esgotamento com este âmbito aparece concebido como uma sim-
ples consequência da função essencial da marca, que é a de “garantir ao
consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto”, e
do objecto específico do respectivo direito, que “consiste, nomeadamente,
em assegurar ao titular o direito de usar a marca para a primeira coloca-
ção do produto no mercado”, afirmando-o, não podia querer excluir-se a
afirmação do esgotamento internacional.

no período anterior à promulgação da Primeira directiva, foi assim
que as coisas foram entendidas: os estados-membros, que haviam sido
obrigados, por força da jurisprudência do tj (iniciada com o acórdão-
“Centrafarm./.Winthrop”(43), a aceitar o esgotamento comunitário, não
estavam impedidos de manter o esgotamento internacional. depois dessa
promulgação, continuando o TJ a atribuir à marca aquela mesma função
essencial e a definir do mesmo modo o objecto específico do respectivo
direito — e isso só podia significar que a Primeira directiva não alterara a
jurisprudência sobre os arts. 30.º-36.º do tratado Cee (actuais arts. 34.º
e 36.º tFue) — , só por razões de política económica é que poderia passar
a defender-se uma solução diferente, ou seja, a não permitir que os esta-
dos-membros mantivessem ou introduzissem nas suas legislações nacio-
nais o princípio do esgotamento internacional.

5. e chegamos assim a uma outra linha argumentativa — que já
nada tem a ver com o objectivo e a finalidade da directiva — dos defenso-

(41) acórdão do tj de 17 de outubro de 1990, SA CNL-SUCAl NV./.HAG GF AG, eCli:
eu:C:1990:359, número 14. sobre a relevância da definição do objecto específico do direito à marca,
no quadro da jurisprudência comunitária, vide m. nogueira serens, “o fraccionamento do direito à
marca …”, RLJ, cit., p. 321, ss.

(42) Id., ibidem. Cf. ainda m. nogueira serens, “o fraccionamento do direito à marca …”, RLJ,
cit., p. 332, ss.

(43) Cf. supra, nota 1.
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res do esgotamento comunitário como standard máximo: a desvantagem-
-na-concorrência que adviria para as empresas — para as empresas-multi-
nacionais, acrescentaríamos nós — com sede nos estados-membros, cujas
legislações nacionais consagrassem o princípio do esgotamento interna-
cional, em relação às empresas da mesma índole com sede em países-ter-
ceiros, nomeadamente, nos estados unidos, cujos tribunais só aplicam
esse princípio em casos muito contados(44/45).

a) a ideia de que se parte é a seguinte: tanto aquelas primeiras
empresas como estas últimas fabricam (a custos relativamente baixos, gra-
ças sobretudo à barateza da mão-de-obra) e comercializam (a preços
módicos) muitos dos seus produtos em países menos desenvolvidos, con-
tradistinguindo-os com as suas marcas, registadas nesses países e também
naqueles onde têm a sua sede; concorrentes umas das outras, as empresas-
multinacionais com sede nos estados-membros, cujas legislações consa-
grassem o esgotamento internacional, não poderiam, com base no seu
direito à marca, impedir as importações paralelas para o mercado desses
estados-membros, ao passo que as empresas-multinacionais com sede nos
estados unidos teriam (quase) sempre essa possibilidade — entenda-se: a
possibilidade de impedirem as importações paralelas para o mercado
norte-americano.

esta diferença faria com que as multinacionais europeias e as multina-
cionais norte-americanas (digamos agora assim) não gozassem da mesma
autonomia no que respeita à fixação do preço dos seus produtos nos merca-
dos dos respectivos países (que são os mercados de consumidores mais
ricos). as primeiras, ao fixarem esse preço, teriam necessariamente de ter
em conta o preço por que vendiam esses mesmos produtos contradistingui-
dos com a mesma marca, nos mercados de países terceiros (de consumido-
res mais pobres, e nos quais, por isso mesmo, esses produtos serão vendi-
dos relativamente baratos): uma diferença significativa entre este preço e
aquele outro constituiria um estímulo às importações paralelas, que teriam
inevitavelmente um “efeito nivelador” desses mesmos preços.

quanto às multinacionais norte-americanas, encontrando-se (quase
sempre) a coberto do “perigo” das importações paralelas(46), a sua política

(44) Cf., por exemplo, timotHy H. HeBert, Parallel Importation in U.S. Trademark Law, lon-
don, 1994, passim.

(45) recorde-se que esse argumento já fora decisivo para o abandono da ideia inicial da
Comissão, que era, com antes vimos, a de obrigar os estados-membros à consagração do esgotamento
internacional.

(46) Cf. supra, nota 44.
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de preços pode ser completamente independente no “mercado doméstico”
e nos mercados dos países estrangeiros menos desenvolvidos, o que lhes
permite engordar os seus proventos — à custa, é claro, dos consumidores
norte-americanos —, com o consequente aumento da sua capacidade com-
petitiva.

b) Posta a questão nestes termos, logo se nos deparam as primeiras
vítimas da interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva no sentido
de impor o esgotamento comunitário como standard máximo. e essas são
os consumidores dos estados-membros, que, no caso de prevalecer uma
outra interpretação (esgotamento comunitário como standard mínimo),
viessem a consagrar o esgotamento internacional — esses consumidores, à
semelhança do que acontece com os consumidores norte-americanos, pas-
sam a pagar por determinados produtos um preço superior àquele que
pagariam se as importações paralelas desses produtos fossem consideradas
lícitas. talvez se diga que, perdendo enquanto consumidores, ganharão
enquanto trabalhadores: a defesa da competitividade das empresas multi-
nacionais europeias potencia o investimento destas empresas na Comuni-
dade, o que só pode significar mais e melhor emprego. será realmente
assim? Há (boas) razões para dizer que não.

c) Por um lado, ninguém pode asseverar que os lucros, que são pro-
piciados pelo “sobrepreço” pago pelos consumidores europeus(-comuni-
tários), em vez de serem canalizados para novos investimentos, não sejam
repartidos (todos ou a maior parte deles) pelos sócios das sociedades que
exploram as referidas empresas — e, se for assim, o empobrecimento de
muitos serve apenas para aumentar a fortuna (pessoal) de (muito) poucos.
Por outro lado, mesmo que esses lucros sejam canalizados para novos
investimentos, o destino destes não será, as mais das vezes, o mercado
interno(-europeu), mas os países terceiros menos desenvolvidos, com
mão-de-obra barata e com escassas ou nulas preocupações ambientais — o
chamado “processo de deslocalização da produção” aí está para o provar.
aliás, a proibição do esgotamento internacional encoraja esse processo ou,
quando menos, não o refreia.

uma coisa é as multinacionais europeias saberem que, passando a
fabricar (a custos relativamente baixos) e a comercializar (a preços módi-
cos) os seus produtos em países terceiros, mantêm o “monopólio de
importação” para o mercado interno, outra bem diferente é saberem que,
colocando esses produtos no mercado, não importa em que país do mundo,
a sua importação paralela para o mercado interno passa a ser lícita. na pri-
meira situação, e continuando a supor que os lucros, propiciados pelo
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“sobrepreço” pago pelos consumidores europeus(-comunitários) são
canalizados para novos investimentos, a instalação de capacidade produ-
tiva em países terceiros, pelas multinacionais europeias, será, afinal, sub-
vencionada por esses consumidores(47). dir-se-ia que estes pagam para
que haja aumento do desemprego na Comunidade, sendo certo que,
pagando para isso, diminui a sua capacidade para pagarem o aumento do
emprego na Comunidade: disporão de menos dinheiro para a aquisição dos
bens das pequenas/médias empresas, que têm a sua sede nos estados-
-membros, e que neles produzem esses bens.

d) em resumo, salientaremos que, por via da interpretação do
art. 7.º , n.º 1, da Primeira directiva no sentido de que nele se impôs o
esgotamento comunitário como standard máximo, obstar-se-á a que as
empresas multinacionais, que operam em países terceiros (fabricando e
comercializando os seus produtos nesses países), e que têm a sua sede nos
estados membros em cujas ordens jurídicas se consagraria o princípio do
esgotamento internacional se valesse outra interpretação, sejam colocados
em desvantagem-na-concorrência em relação às suas congéneres norte-
-americanas; mas, permitindo a compartimentação do mercado mundial —
globalizado no que respeita à produção, esse mercado continuará fragmen-
tado no que respeita à comercialização —, essa interpretação prejudica os
consumidores europeus(-comunitários), põe em perigo o emprego na
Comunidade e penaliza as pequenas/médias empresas que aqui produzem
os seus bens.

mas há mais. Para não prejudicar as multinacionais europeias em
relação às multinacionais norte-americanas, conceder-se-á uma vantagem
a esas últimas, visto que também os produtos que elas fabricam e comer-
cializam em países terceiros, e que são contradistinguidos com marcas
registadas a seu favor nos vários estados-membros (marcas nacionais) ou
mesmo a nível da Comunidade (marcas da ue, antes ditas marcas comu-
nitárias) só acederão ao mercado interno através de “importadores auto-
rizados”.

6. a divisão da doutrina quanto à interpretação do art. 7.º, n.º 1, da
Primeira directiva explica que a sua transposição não tivesse sido enca-
rada da mesma forma ou, se preferirmos, com as mesmas consequências
pelo legislador nos vários estados-membros. vejamos alguns exemplos.

(47) Cf. F. alBert/CH. HeatH, “dyed But not exhausted …”, cit., IIC 1997, p. 30, ss.; ID,
“markenrecht und Paralleleinfuhr”, cit., GRUR 1988, p. 645, ss.
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a) na alemanha a exposição de motivos da Gesetz über den Schutz
von Marken und sonstigen Kennzeichen (markeng), de 25 de outubro
de 1994 (§ 24 abs. 1(48), evidenciava que o legislador se julgou impedido
de (continuar a) admitir o esgotamento internacional(49). e o mesmo acon-

(48) “o titular de uma marca ou de uma designação comercial (einer geschäftlichen Bezeich-
nung) não tem o direito de proibir um terceiro de utilizar a marca ou a designação comercial para pro-
dutos que tenham sido comercializados na alemanha, noutro estado-membro da união europeia ou
noutro estado Parte no acordo sobre o espaço económico europeu, sob essa marca ou essa designa-
ção commercial, pelo seu titular ou com o seu consentimento”.

(49) transcrito por H. Harte-Bavendamm/eva sCHeller, “die auswirkungen der markenrechts-
richtlinie…”, cit., WRP 1994, p. 576, é o seguinte trecho da exposição de motivos: “dever-se-á salien-
tar que, ao contrário do que se verifica no actual direito alemão, o esgotamento apenas ocorrerá se a
primeira comercialização dos produtos for feita no país, num estado membro da Comunidade euro-
peia ou num dos outros estados contratantes do espaço económico europeu. Futuramente não haverá
mais lugar para o esgotamento internacional no sentido ‘clássico’. esta é a solução conforme com o
art. 7.º , n.º 1, da directiva em matéria de marcas (…)”. sobre a exposição de motivos do § 24 mar-
keng, e para mais desenvolvimentos, vide a. von müHlendaHl, Deutsches Markenrecht — Texte und
Materialien, münchen, 1995, p. 165, ss. a maior parte dos autores alemães (todos aqueles que defen-
diam que o art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva consagrava o esgotamento comunitário como standard
máximo — cf. supra, nota 16 — e muitos outros que não se tinham pronunciado sobre essa questão)
abraçou o entendimento de que o § 24 abs. 1 markeng proíbia o esgotamento internacional; neste sen-
tido (e para referir apenas autores que escreveram pouco tempo depois da promulgação da markeng,
que ocorreu em 25 de outubro de 1994) vide K.-H. Fezer, Markenrecht, cit., § 24, anots. 15, ss.;
W. altHammer/P. ströBele/r. KlaKa, Markengesetz, 5. aufl., Koln/Berlin/Bonn/münchen, 1997, § 24,
anot. 5; W. tilmann, “das neue markenrecht…”, cit., ZHR 1994, p. 379; W. Berlit, Das Neue Marken-
recht, 2. aufl., münchen, 1997, p. 129, ss.; ID, “markenrechtliche und europarechtliche grenzen des
markenschutzes”, GRUR 1998, p. 427; K. BeCHer, Neues deutsches Markenrecht, Berlin, 1996, p. 61;
g. PiCKraHn, “die Bekämpfung von Parallelimporten nach dem neuen markengesetz”, GRUR 1996,
p. 383 ss.; r. saCK, “‘doppelidentität’ und ´gedankliches inverbindungbringen´ im neuen deutschen
und europäischen markenrecht’”, GRUR, 1996, p. 674; ID., “der markenrechtliche erschöpfungs-
grundsatz im deutschen und europäischen recht”, WRP 1998, p. 562, ss.; ID., “die erschöpfung von
gewerblichen schutzrechten und urheberrechten nach europäischem recht, GRUR, 1999, p. 210, ss.;
j. KroHer, “importe von originalware nach neuem markenrecht”, Festgabe von Freuden und Mitar-
beiten für F.-K. Beier zum 70. Geburtstag, Koln/Berlin/Bonn/münchen, 1996, p. 253, ss.; H. HuB-
mann/H.-P. gótting/H. ForKel, Gewerbliche Rechtsschutz, 6. aufl. münchen, 1998, p. 296, ss. a genera-
lidade destes autores não se afadigava a justificar a sua posição. era, porém, recorrente a invocação da
mudança de paradigma na teoria das funções da marca. o argumento era, em regra, assim apresen-
tado: se o esgotamento internacional colhia justificação à luz da função distintiva da marca, sendo esta
a única função juridicamente protegida, o mesmo já não acontece quando, a par dessa função da marca,
se protegem juridicamente outras das suas funções sócio-económicas, nomeadamente a função publi-
citária (§14 abs. 2 nr. 3 markeng — tutela da “marca de prestígio”, na terminologia alemã, “bekannte
marke”). Como vimos (supra, nota 16), houve autores alemães que defenderam que o art. 7.º , n.º 1, da
Primeira directiva consagrava o esgotamento comunitário como standard mínimo. alguns desses
autores, escrevendo já depois da promulgação da markeng, interpretavam o seu § 24 abs. 1 a essa luz,
ou seja, defenderam que os tribunais alemães não ficaram impedidos de (continuar a) aplicar o princí-
pio do esgotamento internacional do direito à marca; neste sentido, cf., por exemplo, u. loeWenHeim,
“nationale und intemationale erschöpfung …”, cit., GRUR 1996, p. 314, ss.; F. alBert/CH. HeatH, ano-
tação ao acórdão(-“Gefärbte Jeans”) do BgH, de 14 de dezembro de 1995, GRUR 1996, p. 275, ss.
no que respeita à jurisprudência, as decisões, proferidas na vigência do § 24 abs. 1 markeng, e mais
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teceu com o legislador dos países do Benelux (Bélgica, Holanda e grão-
ducado do luxemburgo). a lei uniforme de marcas (desses países), que
entrou em vigor em 1 de janeiro de 1971, consagrava, no seu art. 13.º, a,
3, o princípio do esgotamento internacional(50). o abandono deste princí-
pio, com a consequente consagração do esgotamento comunitário como
standard máximo, decorre inequivocamente novo art. 13.º, parte a,
ponto 8, da referida lei, introduzido na sequência da transposição da Pri-
meira directiva(51).

b) na dinamarca e na áustria, a atitude do legislador foi diversa.
no § 6 da nova lei dinamarquesa de marcas (de 6 de junho de 1991), que
corresponde ao art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva, consagra-se o esgota-
mento comunitário. mas, como resultava dos trabalhos preparatórios, o
objectivo dessa norma foi a “codificação” da anterior jurisprudência do tj,
e não afastar a aplicação do esgotamento internacional. esta seria uma
questão a resolver pela jurisprudência (nacional e comunitária)(52). na
áustria, à data da transposição da Primeira directiva (mschg-novelle
de 1992), a jurisprudência era unânime na afirmação do esgotamento
internacional do direito à marca [o acórdão(-“Agfa”) do ogH, de 30 de
novembro de 1971, constituía o leading case na matéria(53)]. Feita essa
transposição, o § 10a abs. 1 mschg passou a referir expressamente ape-
nas o esgotamento comunitário desse direito(54). todavia, e como escreveu

próximas da sua promulgação, foram todas no mesmo sentido: inadmissibilidade de princípio do esgo-
tamento internacional do direito à marca. e não foram apenas os tribunais inferiores a decidir assim
(lg düsseldorf, acórdão de 4 de julho de 1997, GRUR, 1996, p. 66, ss.; olg münchen, acórdão
de 12 de outubro de 1995, NJW-RR, 1996, p. 425, ss.; olg stuttgart, acórdão de 15 de agosto
de 1997, NJW-RR 1998, p. 482, ss.). o próprio BgH, no seu acórdão(-“Gefärbte Jeans”), de 14 de
dezembro de 1995, (GRUR, 1996, p. 271, ss.), sufragou essa posição, abjurando, com já antes disse-
mos (supra, nota 5), cem anos de precedentes (… e de favor à liberdade de concorrência).

(50) Cf. a. Braun, Précis des marques, 3. éd., Bruxelles, 1995, p. 258, e d. W. Feer verKade,
“unlautere ausnutzung und Beeinträchtigung des guten rufs bekannter marken, namen und Her-
kunftsangaben — ein Betrag aus den Bellux-staaten”, GRUR-Int. 1986, p. 17, ss.

(51) Cf. a. Braun, ob. cit., loc. ult. cit., e d. W. Feer verKade, “angleichung des nationalen
markenrechts in der eWg: Benelux-staaten”, GRUR-Int. 1992, p. 92, ss.

(52) Cf. a. Kur, “das neue dänische markengesetz als Beispiel für die umsetzung der eg-
markenrechtsrichtlinie”, GRUR Int. 1991, p. 785, ss.; ID., “die Harmonisierung der europäischen
markengesetz: resultate — offene Fragen — Harmonisierungslücken”, GRUR 1997, p. 245, ss.; san-
del, “the new danish trade marks act”, EIPR 1992, p. 246, ss.

(53) GRUR-lnt. 1971, p. 90, ss.; vide tb. H-g. KoPPensteiner, “markenrechts entwicklung…”,
cit., ÖBl 1994, p. 195, ss.; ID., Österreichisches und europäisches Wettbewerbsrecht, 3. aufl., Wien,
1997, p. 883 s.; r. sCHanda, “Parallelimport und Herkunftsfunktion…”, cit., ÖBl 1996, p. 167, ss.

(54) a redacção do preceito é a seguinte: “o direito conferido pela marca não permite ao seu
titular proibir a terceiros o seu uso para produtos comercializados sob essa marca pelo seu titular ou
com o seu consentimento no espaço económico europeu”.
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H. g. Koppensteiner(55), que se apoiava num trecho da exposição de moti-
vos do referido preceito, ao tomar essa opção, o legislador austríaco não
pretendeu banir o princípio do esgotamento internacional; o seu eventual
banimento deveria ser decidido pela jurisprudência.

c) em Portugal, o legislador transcreveu (quase ipsis verbis) o
art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva(56), e porque não são conhecidos

(55) “markenrechtsentwicklung…”, cit., ÖBl 1994, p. 199.
(56) Fê-lo no art. 208.º, n.º 1, do Código da Propriedade industrial, aprovado pelo decreto-lei

n.º 16/95, de 24 de janeiro (doravante, CPi/95), que tinha a seguinte redacção: “os direitos conferidos
pela marca não permitem ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comuni-
dade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.” Com o decreto-lei n.º 36/2003, de 5 de
março, foi aprovado um novo Código da Propriedade industrial, que é o que vigora à data em que
escrevemos. neste outro Código, a matéria do esgotamento do direito à marca consta do art. 259.º,
cujo n. º 1 tem a seguinte redacção: “os direitos conferidos pelo registo não permitem ao seu titular
proibir o uso da marca em produtos comercializados, pelo próprio ou com o seu consentimento, no
espaço económico europeu.” em relação ao seu predecessor, este preceito trouxe duas novidades: a
substituição da expressão “produtos comercializados na Comunidade” pela expressão “produtos
comercializados (…) no espaço económico europeu” e a supressão da expressão “sob essa marca”.
sobre a primeira, nada há a dizer (cf. supra, nota 20). o mesmo não acontece, porém, quanto à
segunda. vejamos. o tj ocupou-se, pela primeira vez, da relação entre o art. 7.º da Primeira directiva
e os arts. 30.º e 36.º (na numeração do tratado Ce, então vigente) no acórdão de 11 de julho de 1996,
Procs. apensos C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb./.Paranova (Proc c-427/93),
C. H. Boehringer Sonh, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim A/S./.Paranova A/S (Proc.
C-429/93) e Bayer Aktiengesellschaft, Bayer Danmark A/S./.Paranova A/S (Proc. C-436/93), eCli:
eu:C:1996:282. e, depois de ter recordado que, “quando haja directivas comunitárias que estabeleçam
a harmonização das medidas nescessárias para assegurar a protecção dos interesses referidos no
art. 36.º do tratado, qualquer medida nacional a elas relativa deve ser apreciada à luz das disposições
desta directiva e não dos arts. 30.º e 36.º” (número 25), observou que aquele preceito da Primeira
directiva, “redigido em termos gerais”, regulava de “modo completo a questão do esgotamento do
direito de marca no que respeita aos produtos colocados no comércio na Comunidade”, impondo-se,
por conseguinte, apreciar “as normas nacionais à luz dessa disposição” (número 26). “todavia —
assim se lê no número 27 do mesmo acórdão — , a directiva deve, como qualquer outra regulamenta-
ção de direito derivado, ser interpretada à luz das normas do tratado relativas à livre circulação de
marcadorias e, designadamente, do art. 36.º”. esta precedência do art. 7.º da Primeira directiva em
relação aos arts. 30.º e 36.º tinha como consequência que o esgotamento devia ser apreciado com base
nas disposições conjugadas do direito nacional das marcas e daquele mesmo preceito da directiva
“interpretado à luz do art. 36.º do tratado” (número 28 do acórdão). em certas fattispecies, a metódica
não podia, porém ser esta. deveras ilustrativo, a este prósito, é o acórdão do tj de 12 de outubro
de 1999, Proc. C-379/97, Pharmacia & Upjohn SA, anteriormente Upjohn SA./.Paranova A/S,
eCli:eu:C:1999:494, cujos factos (no processo principal) eram os seguintes: o grupo upjohn é titu-
lar da marca “dalacin C”, para assinalar um determinado medicamento (comercializado sob diversas
formas, e culo princípio activo é a clindamicina), na grande maioria dos estados-membros; as excep-
ções são a alemanha, a espanha e a dinamarca, onde a marca da titularidade do grupo upjohn é
“dalacin”, e da França, onde essa marca é “dalacine”. um importador paralelo (a Paranova, no caso)
adquiriu em França cápsulas de clidamicina, acondicionadas em caixas de 100 e colocadas no mercado
pelo grupo upjohn sob a marca “delacine”, para as comercializar seguidamente na dinamarca sob a
marca “delacin” (a marca registada pelo grupo upjohn, nesse país); o mesmo importador paralelo
adquiriu ainda, na grécia, ampolas injectáveis de clindamicina comercializadas pelo grupo upjohn
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quaisquer trabalhos preparatórios, não é possível determinar que desígnio
era o seu.

III. A interpretação do TJ

7. num quadro como o descrito, a intervenção do tj era inevitável.
e foi o supremo tribunal austríaco (o Oberster Gerichtshof ou ogH) que
a suscitou, por via de uma questão prejudicial assim formulada:

“o n.º 1 do art. 7.º da Primeira directiva do Conselho, de 21 de dezembro de 1988,
que harmoniza as legislações dos estados-membros em matéria de marcas
(89/104/Cee, jo l 40, p. 1), deve ser interpretado no sentido de a marca conceder ao
seu titular o direito de proibir a um terceiro o uso da marca em mercadorias com ela
comercializadas num estado que não é parte contratante?”

sob a marca “dalacin C”, vindo estes produtos, depois de reembalados pelo importador paralelo, a ser
comercializados na dinamarca sob a marca “dalacin”. em situações deste tipo, o art. 7.º da Primeira
directiva não cobrava aplicação. e a razão é simples: o importador paralelo não comercializava os
produtos sob a marca que os guarnecia no momento em que foram introduzidos no mercado (no caso,
os produtos tinham sido introduzidos no mercado guarnecidos com a marca “dalacine” e com a marca
“dalacin C”, tendo a sua posterior comercialização pelo terceiro sido feita sob a marca “dalacin”).
mas tal não significava que “os direitos conferidos pela marca” não pudessem sofrer a mesma limita-
ção a que poderiam estar sujeitos se o preceito do direito derivado sobre o esgotamento fosse aplicável.
a estratégia do registo (e consequente uso) de marcas diferentes, em estados-membros diferentes,
para assinalar os mesmos produtos, promovida pelo mesmo empresário, que assim se torna titular de
vários direitos nacionais, pode, com efeito, contribuir para a compartimentação dos mercados nacio-
nais (pense-se, por exemplo, no caso de no país de importação não ser permitido o uso da marca regis-
tada no país de exportação, e também no caso de o consumidor no país de importação, que apenas
conhece a marca registada e usada nesse país pelo seu titular, não adquirir os produtos assinalados com
a marca estrangeira). dito de outra forma: pode colidir com o princípio da livre circulação de merca-
dorias, havendo então que conciliar (e não é outra, recorde-se, a finalidade do esgotamento, previsto na
directiva) os interesses fundamentais da protecção desse princípio e os da protecção do direito à marca.
Para o efeito, ter-se-ia de lançar mão dos arts. 30.º e 36.º (na numeração do tratado então vigente),
aplicando-os directamente (cf. acórdão-“Pharmacia & Upjohn./.Paranova”, número 28). é provável
que o nosso legislador tivesse pensado que, suprimindo do texto do art. 259.º, n.º 1, do actual CPi a
expressão “sob essa marca”, passaria a ser possível a sua aplicação aos casos de troca de marcas, evi-
tando-se desse modo o recurso directo aos arts. 30.º e 36.º, como fora defendido pelo tj. que dizer? só
podemos dizer mal. Com efeito, independentemente da letra do preceito, a sua interpretação não pode-
ria afastar-se da que o tj fizera do art. 7.º da Primeira directiva. a isto, que já não seria pouco, acresce
que o preceito, sem a referida expressão, ficou ininteligível! (da mesma maleita continuará, aliás, a
padecer o art. 253.º, n.º 1, do futuro Código da Propriedade industrial, aprovado pelo decreto-lei
n.º 110/2018, de 10 de dezembro, por isso que nele se reproduz o texto do actual art. 259.º, n.º 1: “os
direitos conferidos pelo registo da marca não permitem ao seu titular proibir o uso da marca em produ-
tos comercializados, pelo próprio ou com o seu consentimento, no espaço económico europeu”).
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a) no processo principal, estava em causa a seguinte fattispecie(57).
a “silhouette lnternational schmied gmbH & Co. Kg” (autora no pro-
cesso principal) produz “óculos de moda da gama superior de preços” e
comercializa-os a nível mundial sob a marca “silhouette”, registada a seu
favor na áustria e na maior parte dos países do mundo. a “Hartlauer Han-
delsgesellschaft mbH” (ré no processo principal) vende óculos, através de
vários filiais suas na áustria, e “os preços baixos que pratica constituem o
seu principal argumento de venda”; não era abastecida pela autora, dado
que esta considerava que “a distribuição dos seus produtos pela ré seria pre-
judicial à sua imagem de fabricante de óculos de muito boa qualidade e que
estão na moda”. em outubro de 1995, a “silhouette” vendeu 21.000 arma-
ções-de-óculos, de modelos desactualizados, a uma sociedade designada
“union trading”, e encarregou o seu representante de dar instruções aos
clientes para apenas venderem essas armações na Bulgária ou nos países da
ex-união soviética e não os exportarem para outros países. o representante
afirmou à “silhouette” ter transmitido estas instruções ao comprador, mas o
ogH salientou não ter sido possível apurar se, na realidade, isso aconteceu.
a “silhouette” entregou as referidas armações à “union trading” em sófia
em novembro de 1995, as quais foram depois adquiridas (não se conseguiu
apurar a quem) pela “Hartlauer” e por ela postas à venda na áustria, a partir
de dezembro de 1995; numa campanha publicitária, entretanto iniciada,
deu a conhecer que, não obstante não ter sido abastecida pela “silhouette”,
conseguira adquirir 21.000 “armações silhouette” no estrangeiro.

a “silhouette” opôs-se à venda desses produtos e intentou, junto do
Landgericht steyer, uma acção visando obter a condenação da “Hartlauer”
a não vender na áustria óculos ou armações-de-óculos, contradistinguidos
com a marca “silhouette”, e comercializados pela própria “silhouette” ou
por um terceiro com o seu consentimento fora do território do eee;
segundo a autora, numa tal hipótese, os direitos conferidos pelo registo
dessa sua marca não se esgotariam, uma vez que a Primeira directiva ape-
nas previa esse esgotamento se os produtos fossem comercializados no ter-
ritório do eee pelo titular da marca ou por um terceiro com o seu consen-
timento, sendo a esta luz que o § 10a mschg devia ser interpretado.

b) a acção foi julgada improcedente pelo referido Landgericht,
cuja decisão foi confirmada pelo Oberlandesgericht linz. não obstante
o § 10a mschg (na esteira do art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva)(58) não

(57) descrevê-la-emos recorrendo muitas vezes às palavras do advogado-geral F. g. jaCoBs

(cf. as respectivas conclusões, eCli:eu:C:1998, 33, números 14, ss.).
(58) Cf. supra, nota 54.

312 m. nogueira serens



referir o princípio do esgotamento internacional do direito à marca, cuja
aceitação na ordem jurídica austríaca remontava (já antes o dissemos) ao
acórdão-“Agfa” do ogH (de 30 de novembro de 1971), ambos os tribu-
nais consideraram que esse princípio era conforme com o direito comuni-
tário. sem ter chegado a pronunciar-se sobre a bondade desta interpreta-
ção, o ogH, na sequência do recurso interposto pela “silhouette” sobre a
decisão do Oberlandesgericht linz, decidiu submetê-la ao veredicto do
tj, nos termos atrás expostos(59).

seguindo (como se tornara hábito…) a opinião do advogado-geral
F. g. jacobs(60), cujas conclusões davam conta dos vários argumentos pró
e contra a interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva no sentido
de proibir aos estados-membros a consagração do princípio do esgota-
mento internacional, nas suas legislações nacionais(61), o tj declarou:

“o art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva 89/104/Cee do Conselho, de 21 de dezem-
bro de 1988, que harmoniza as legislações dos estados-membros em matéria de mar-
cas, na redacção do acordo do espaço económico europeu de 2 de maio de 1992,
opõe-se a disposições nacionais que prevêem o esgotamento do direito conferido por
uma marca para produtos comercializados fora do espaço económico europeu sob
essa marca pelo titular ou com o seu consentimento”(62).

d) estávamos perante uma decisão na linha da anterior jurisprudên-
cia do tj, que começou a afirmar-se a partir sobretudo do acórdão-
“HAG II”(63), e cuja característica essencial era o crescente reforço da
tutela da marca. não nos deteremos aqui na sua apreciação. em bom rigor,
ocupámo-nos disso ao analisarmos os argumentos avançados pelos autores
que defendiam essa mesma interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Primeira
directiva(64) — para aí remetemos, pois.

(59) Cf. supra, neste número (o texto da questão prejudicial).
(60) que era também a da Comissão e dos governos austríaco, francês, alemão, italiano e do

reino unido, mas não a do governo sueco.
(61) já nos referimos a esses argumentos, e tivemos então oportunidade de dar a nossa opinião

(supra, números 3 a 5).
(62) acórdão de 16 de julho de 1998, Proc. C-355/96, Silhouette lnternational Schmied

GmbH & Co. KG./.Hartlauter Handelsgesellschaft mbH, eCli:eu:C:1998:374.
(63) Cf. supra, nota 41. Com esse aresto, o tj renegou a teoria da origem comum — uma teo-

ria amiga da liberdade de circulação dos produtos, afirmada no acórdão de 3 de julho de 1974,
Proc. C-192/73, Van Zuylen./.HAG AG, eCli:eu:C:1974:72 —, passando a valer, em seu lugar, a
regra “chacun chez soi”; cf. m. nogueira serens, “o fraccionamento do direito à marca…”, RLJ, cit.,
p. 341, ss.

(64) aos autores atrás referidos (cf. nota 16), haverá agora que acrescentar alguns outros, que
são aqueles que escreveram depois da prolação do acórdão, e que lhe deram o seu apoio (ou, quando
menos, que não o criticaram). de modo exemplificativo citaríamos: g. joller, “zur territorialen reich-
weite des erchöpfungsgrundsatzes im markenrecht — silhouette einer zwischenbilanz”, GRUR
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8. volvido cerca de um ano (sobre o acórdão-“Silhouette”), o tj
voltou a ser confrontado com a questão da interpretação do art. 7.º, n.º 1,
da Primeira directiva. e a verdade é que não houve o révirement que
alguns (poucos) desejavam e que outros (muitos) receavam.

a) Falamos do acórdão de 1 de julho de 1999, Proc. C-173/98,
Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA./.G-B Unic SA(65). o lítigio
no processo principal pode resumir-se do seguinte modo: a “g-B unic sa”,
ré nesse processo, defendia que o titular de uma marca (no caso, a autora), ao
autorizar a comercialização no eee de produtos guarnecidos com essa
marca, esgotava o corresponente direito, não apenas em relação a esses pro-
dutos em concreto, mas também em relação a quaisquer outros produtos
idênticos ou similares que, ostentando a mesma marca, viessem a ser poste-
riormente colocados no mercado de um qualquer país-terceiro. olhando
para o art. 13.º, parte a, ponto 8 da lei unifome do Benelux, que era a apli-
cável ao caso — introduzido pelo Protocolo de 2 de dezembro de 1992, esse
preceito tem uma redacção similar à do art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva
—, a “g-B unic sa”, entendia, pois, que aquele preceito apenas permitia
que o titular da marca se opusesse à importação paralela para o eee de pro-
dutos guarnecidos com a marca em causa, e que ele próprio ou um terceiro
com um seu consentimento introduzira no mercado do país de exportação,
se ainda não tivesse autorizado que produtos idênticos ou similares a esses,
guarnecidos com a mesma marca, fossem comercializados no eee.

a interpretação da “sebago inc.” e do “seu distribuidor exclusivo
para o Benelux”, a “ancienne maison dubois et Fils sa”, era diferente:
consideravam que o esgotamento dos direitos conferidos pelo registo da
marca, previsto nos dois referidos preceitos, se afirmava à medida que os
produtos fossem sendo colocados no mercado pelo titular da marca ou por
um terceiro com o seu consentimento, e não abrangia os (exemplares dos)

lnt 1998, p. 751, ss., r. m. BeCKmann, “die reichweite des erschöpfungsgrundsatzes nach neuem mar-
kenrecht”, GRUR Int. 1998, p. 836, ss., tHomas Hays, “the silhouette Case: the european union
moves to the Highest Common denominator on the gray market question” (88) TMR 1998, p. 234,
ss.; K. HornBanger, “eugH stoppt Parallelimporte aus drittländer”, ecolex 1998, p. 811, ss.; H. lat-
tenmayer, “erschõpfung von markenrechten”, ecolex 1999, p. 100, ss.; l. Peyron, “esaurimento inter-
nazionale si esaurimento internazionale no: la Corte di giustizia tra protezionismo e liberalizzazione
dei mercato mondiale”, GI, 1998, p. 2323, ss. os autores que criticaram o acórdão são em menor
número. o destaque vai para o. sosnitza, “territoriale grenzen markenrechtlicher erschöpfung
und europarecht”, WRP 1998, p. 951, ss., W. r. CornisH, “trade marks: Portcullis for the eea?”,
EIPR 1998, p. 172, ss. (é verdade que este autor escreveu antes da prolação do acórdão-“Silhouette”,
mas o modo como criticou a posição do advogado-geral F. g. jakobs colocava-o no grupo dos oposi-
tores ao aresto).

(65) eCli:eu:C:1999:347.
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produtos que não esses mesmos, é dizer, não abrangia os (exemplares dos)
produtos que continuassem nos armazéns do titular da marca (não impor-
tando para o caso se já ostentavam ou não a marca em causa), nem aqueles
outros que viessem a ser fabricados no futuro, por isso que, em ambos os
casos, não tendo ainda sido exercido o direito (à primeira) comercializa-
ção, não podia afirmar-se o seu esgotamento.

as consequências desta segunda interpretação do art. 7.º, n.º 1, da
Primeira directiva (e, no caso, do art. 13.º, parte a, ponto 8, lei uniforme
do Benelux) alcançam-se sem custo: o titular de uma determinada marca
que comercialize ou que autorize um terceiro a comercializar no eee os
seus produtos, guarnecidos com a marca em causa, poderá, ainda assim,
impedir as importações paralelas para o eee de produtos idênticos ou
semelhantes, contradistiguidos com essa mesma marca, e que ele próprio
ou um terceiro com o seu consentimento tenha introduzido no mercado do
país de exportação (o esgotamento, que se afirma em relação à queles pri-
meiros produtos — os produtos comercializados no eee —, não abrange
estes últimos: os produtos comercializados fora do eee).

b) na parte dispositiva do acórdão, o tj reiterou que “o art. 7.º,
n.º 1, da Primeira directiva (…) deve ser interpretado no sentido de que o
esgotamento dos direitos conferidos pela marca só se verifica caso os pro-
dutos tenham sido comercializados na Comunidade (no espaço económico
europeu após a entrada em vigor do acordo sobre o espaço económico
europeu) e que este não deixa aos Estados-Membros a possibilidade de
preverem na sua legislação nacional o esgotamento dos direitos conferidos
pela marca no que toca a produtos comercializados em países terceiros”.

quanto às duas interpretações antes referidas, o tj, na esteira, diga-
-se, da proposta do advogado-geral F. g. jacobs(66), optou pela que fora
defendida pelo titular da marca (a “sebago inc.”) — que tinha o apoio,
acentue-se, do governo francês e da Comissão — , declarando que, “para
se verificar o consentimento na acepção do art. 7.º, n.º 1 [da directiva],
este deve versar sobre cada exemplar do produto para o qual o esgota-
mento é invocado”. Por ser a única interpretação que não priva a limitação
do princípio do esgotamento ao território do eee dos seus efeitos práticos
ou, dizendo de outra maneira, que maximiza os efeitos monopolísticos
dessa limitação territorial do referido princípio (afirmada no acórdão-
“Silhouette”), a sua consagração é, obviamente, a que melhor serve os
interesses do titular da marca.

(66) Cf. conclusões, eCli:eu:C:1999:173, números 19 a 31.
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IV. A interpretação do Tribunal EFTA

9. segundo o art. 65.º, n.º 2, do acordo sobre o eee(67), conjugado
com o ponto 4, alínea c), do seu anexo xvii, o art. 7.º, n. 1, da Primeira
directiva, era aplicável, não apenas aos estados-membros da (então) Comu-
nidade europeia, mas também aos Países-membros da eFta, com excep-
ção da suíça, que não ratificou o referido acordo, sendo que, desde 1995,
dele apenas fazem parte a islândia, o liechtenstein e a noruega.

existe no acordo sobre o eee um outro preceito, que aqui nos
importa sobremaneira. referimo-nos ao art. 2.º, n.º 1, do Protocolo 28
(“relativo à propriedade intelectual”), com a epígrafe “exhaustion of
rights”, e cuja redacção é a seguinte: “to the extent that exhaustion is dealt
with in Community measures or jurisprudence, the Contracing Parties
shall provide for such exhaustion of intellectual property rights as laid
down in Community law. Without prejudice to future developments of
case-law, this provision shall be interpreted in accordance with the mea-
ning established in the relevant rulings of the Court of justice of the euro-
pean Communities given prior to the signature of the agreement”(68).

a) no decurso de 1997, um tribunal norueguês (concretamente, o
Fredrikstad byrett: Fredrikstad City Court) foi chamado a decidir o
seguinte litígio: a autora, “mag instrument inc.”, titular da marca
“maglite”, registada na noruega para assinalar lanternas de bolso, acu-
sava a ré, a “California trading Company norway, ulsteen”, de violação
do seu direito sobre essa marca; fundamentava a acusação na comerciali-
zação, à qual não dera o seu consentimento, levada a cabo pela ré no mer-
cado norueguês, de lanternas de bolso guarnecidas com a marca
“maglite”, importadas paralelamente(69) do mercado norte-americano, e

(67) sobre o n.º 1 do art. 65.º desse acordo, cf. supra, nota 20.
(68) na versão poruguesa (jo l 1/194), o preceito tem a epígrafe “Caducidade dos direitos”,

sendo a redacção do n.º 1 a seguinte: “na medida em que a caducidade é objecto de medidas ou de juris-
prudência comunitárias, as Partes Contratantes estabelecerão a caducidade dos direitos de propriedade
intelectual tal como previsto na legislação comunitária. sem prejuízo da evolução futura da jurisprudên-
cia, a presente disposição será interpretada de acordo com o sentido que lhe é dado pelos acórdãos do
tribunal de justiça das Comunidades europeias proferidos antes da assinatura do presente acordo.”
é de pasmar! de todos conhecido é o aforismo traduttore, traditore. no caso, porém, não é disso que se
trata. Com efeito, traduzir a espressão inglesa “exhaustion of rights” (e a expressão francesa “épuisse-
ment des droits”, bem como a expressão italiana “esaurimento dei diritti”, a expressão castelhana “ago-
tamiento de los derechos” e a expressão alemã “erschöpfung der recht”) por “caducidade dos direitos”
traduz ignorância — supina ignorância, diga-se —, quer da dogmática jurídica, quer da linguística.

(69) na noruega, o importador autorizado e único distribuidor dos referidos produtos, fabrica-
dos pela “mag instrument inc.” nos eua, era a “viking international Products” a/s”.
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nele introduzidas pelo titular da marca em causa (tratava-se, pois, de “pro-
dutos genuínos”).

a lei norueguesa de marcas (promulgada em 3 de março de 1961, e
alterada em 27 de novembro de 1992, na sequência da transposição da Pri-
meira directiva), que vigorava à data dos factos, era silente sobre o esgo-
tamento do direito à marca. tal não impedira, porém, que o princípio do
esgotamento internacional merecesse aceitação generalizada na doutrina e
na jurisprudência(70).

não contestando que tivesse sido assim, a autora punha, contudo, em
causa que pudesse continuar a ser assim depois da adesão da noruega ao
acordo sobre o eee, com a sua consequente vinculação ao art. 7.º, n.º 1,
da Primeira directiva. e isto porque este preceito, segundo a sua interpre-
tação, impunha às Partes Contatantes a consagração (legal ou jurispruden-
cial) do esgotamento no (espaço geográfico do) eee, e não lhes permitia
que fossem além dele: o esgotamento no (espaço geográfico do) eee
constituia, pois, o standard máximo.

ocioso dizer que a interpretação da ré do art. 7.º, n.º 1, da Primeira
directiva era diferente. Por via dele, as Partes Contratantes, estando obriga-
das à consagração (legal ou jurisprudencial) do esgotamento no (espaço geo-
gráfico do) eee, eram livres de (contunuar a) consagrar (legal ou jurispru-
dencialmente) o esgotamento international: o esgotamento no (espaço
geográfico do) eee constituia, nesta outra interpretação, o standard mínimo.

b) em cumprimento do art. 108.º do acordo sobre o eee, os esta-
dos-eFta (a república da áustria, a república da Filândia, a república
da islândia, o Principado do liechtenstein, o reino da noruega, o reino
da suécia e a Confederação Helvética)(71) celebraram entre si um

(70) Cf. a “advisory opinion” do tribunal eFta, de 3 de dezembro de 1997, Mag Instrument
Inc./California Trading Company Norway, Ulsteeen, Proc. e-2/97, número 4, 1997 rep. eFta Court,
127 (desenvolvidamente, sobre esta “advisory opinion”, que designaremos “advisory opinion”-Mag
Instrument, vide adiante no texto), e C. BaudenBaCHer, “erschöpfung der immaterialgüterrechte in der
eFta und die rechtslage in der eu”, GRUR Int. 2000, p. 587. o próprio governo norueguês, no texto
que acompanhava a referida lei de transposição da Primeira directiva, afirmava expressamente o
seguinte: “the trade mark act contains no explicit rules on exhaustion. However, it is established
Norwegian law that international exhaustion applies for trade marks./(…) Since international exhaus-
tion is the approach which creates the greatest price competition on the Norwegian market and is, the-
refore, best for the Norwegian consumers, the ministry is of the view that there should be no aim to
switch over to eea regional exhaustion until the issue is elucidated in more detail in further consulta-
tion or by the eFta Court or the eCj.”

(71) depois de 1 de janeiro de 1995, os estados-eFta são a república da islândia, o Princi-
pado do liechtenstein, o reino da noruega e a Confederação Helvética (os restantes tornaram-se
membros da eu), sendo que esta última, como já antes dissemos, não ratificou o acordo sobre o eee.
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acordo(72) relativo à instituição de um órgão de Fiscalização (“the eFta
surveillance autorithy”)(73) e de um tribunal de justiça (“the eFta
Court”)(74). Como se lê no art. 32.º, este tribunal “é competente em maté-
ria de resolução de litígios entre dois ou mais estados da eFta no que diz
respeito à interpretação ou aplicação do acordo eee, do acordo que cria
um Comité Permanente dos estados da eFta ou do presente acordo”.
sobremaneira relevante, para o que aqui nos importa, é o art. 34.º, cujo
texto é o seguinte: “o tribunal da eFta é competente para emitir parece-
res consultivos [“advisory opinions”, na versão inglesa] sobre a interpreta-
ção do acordo eee./sempre que uma questão desta natureza seja susci-
tada perante qualquer órgão jurisdicional de um estado da eFta, esse
órgão jurisdictional pode, se o considerer necessário ao julgamento da
causa, solicitar ao tribunal da eFta que emita um parecer consultivo./os
estados da eFta podem, na sua legislação interna, limitar o direito de
solicitar um parecer consultivo a qualquer órgão jurisdictional cujas deci-
sões não susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno”(75).

c) Confrontado com as duas interpretações antes referidas sobre o
art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva — a da autora, que era a de que o pre-
ceito consagrara o esgotamento no (espaço geográfico do) eee como
standard máximo, e da ré, que era a de que o preceito consagrara o esgo-
tamento no (espaço geográfico do) eee como standard mínimo —, e
sendo claro que a opção por uma ou por outra era decisiva para a solução
do caso sub judice, o tribunal norueguês socorreu-se do referido art. 34.º,
submetendo ao tribunal eFta um pedido de “advisory opinion” sobre as
duas seguintes questões: “1. Is Article 7, paragraph 1 of Council Direc-

(72) Cf. jo l 344/1, de 31 de dezembro de 1994. na versão portuguesa do acordo, à sigla
eFta (european Free trade association), que é (e será) a usada por nós, corresponde a sigla aeCl
(associação europeia de Comércio livre).

(73) “a fim de garantir a correcta aplicação do acordo eee, o órgão de Fiscalização da eFta
controlará a aplicação das disposições do acordo eee e do presente acordo pelos estados da eFta”
— assim se lê no art. 22.º do acordo.

(74) Cf. arts. 27.º a 41.º do acordo.
(75) é flagrante a similitude deste preceito com o do art. 267.º tFue — que já foi o art. 177.º

tCee e art. 234.º tCe —, respeitante ao processo de reenvio prejudicial. impõe-se, ainda assim, ter
presente que as decisões, proferidas pelo tribunal-eFta, ao abrigo do art. 34.º, por isso que se dizem
“pareceres consultivos” (“advisory opinions”), não têm força obrigatória — a força obrigatória que se
atribui aos acórdãos do tj, proferidos no quadro do art. 267.º, tFue. sobre o processo de reenvio pre-
judicial, no quadro deste último preceito, cf., por exemplo, m. nogueira serens, “a obrigação de reen-
vio prejudicial decorrente do art. 234.º, § 3.º (ex-art. 177.º, § 3.º) do tratado Cee”, Estudos em Home-
nagem ao Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, vol. iv, almedina, Coimbra, 2011, p. 627, ss.,
com múltiplas referências, e, com maior desenvolvimento, joão mota de CamPos, Direito Comunitá-
rio, vol. ii, 3.ª ed., Fundação Calouste gulbenkian, lisboa, 1990, p. 422, ss.
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tive 89/104/EEC to be understood as conferring a right on a trade mark
proprietor to prevent an import from a third country outside the EEA,
when said import takes place without the consent of the trade mark pro-
prietor? 2. In other words, is the same provision to be understood to the
effect that exhaustion of the trade mark right may neither be limited to
national exhaustion nor expanded to include international exhaus-
tion?”(76).

os intervenientes no processo, que foram vários, dividiram-se sobre
o sentido da resposta que devia ser dada pelo tribunal a estas questões.
Como se lê na “advisory opinion”-Mag Instrument(77), o governo do
liechtenstein(78) e o órgão de Fiscalização da eFta “argue that art 7(1)
of the trade mark directive is not relevant for the determination of whet-
her a trade mark proprietor in an eea/eFta state is entitled to rely on a
national right in order to prevent a product which has been produced and
placed on the market by a proprietor or with his consent in a country out-
side the eea from being imported without his consent”(79). deveras
impressivo é o seguinte trecho, que sintetiza a posição do governo da
noruega, também ele favorável ao esgotamento no (espaço geográfico do)
eee como standard mínimo. “The Norwegian Government states that
more limited exhaustion than international exhaustion will allow for price
discrimination, stronger segmentation of the markets and reduced price
competition, thereby lessening the efficiency of the economy.”(80).

a Comissão da Comunidade europeia, o governo Francês, o
governo alemão e o governo do reino unido afinaram por outro diapa-
são, ou seja, colocaram-se ao lado da autora no processo principal,
defendendo que, segundo o art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva, o esgo-
tamento no (espaço geográfico do) eee constituia o standard máximo.

(76) o sentido de ambas as questões era, afinal, o mesmo da que foi formulada pelo supremo
tribunal austríaco ao tj, e que esteve na base do acórdão-“Silhouette” (cf. supra, número 7).

(77) Cf. número 13.
(78) refira-se que, no Principado, o princípio do esgotamento internacional do direito à marca

tem consagração expressa no art. 13, n.º 6, da lei de 12 de dezembro de 1996 (Gesetz über den Schutz
von Marken und Herkuntsangaben; mschg); sobre o preceito, cf. marKus H. Wanger, Liechtensteinis-
che Markenschutzgesetz, vaduz, 2010, p. 50. na islândia, releva o art. 6, n.º 2, do Trade Mark Act
No 45/1997 (de 22 de maio de 1997), no qual se lê: “if the owner of a trade mark has placed on the
market goods or services which enjoy trade mark right or authorised such, he may not subsequently
hamper the use, sale, rental, import or other distribution of the goods or services.” o preceito é geral-
mente entendido no sentido de nele se encontrar consagrado o princípio do esgotamento internacional;
cf. C. BaudenBaCHer, “erschöpfung der immaterialgüterrechte …”, cit., GRUR Int, p. 587. sobre a lei
de marcas norueguesa, cf. supra, nota 70.

(79) “advisory opinion”-Mag Instrument, número 13.
(80) “advisory opinion”-Mag Instrument, número 14 (o sublinhado é quase todo nosso).
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na sua argumentação sobressai, em primeiro lugar, a referência à letra
do preceito, aos trabalhos preparatórios e à finalidade da Primeira direc-
tiva(81).

o tribunal eFta não se afadigou, é verdade, na análise desta argu-
mentação. mas não deixou de apontar as razões essenciais da sua improce-
dência. em matéria de esgotamento, a Primeira directiva codificara a
anterior jurisprudência do tj, respeitante à interpretação dos arts. 30.º
e 36.º do tratado sobre o princípio da livre circulação de mercadorias(82).
e, na conclusão daquele primeiro tribunal, dessa jurisprudência decorria
que “the eCj has ruled out national exhaustion and established Commu-
nity-wide exhaustion as a minimum standard”(83). em abono desta sua
conclusão, o tribunal eFta acentuava (uma “verdade do tamanho do
mundo”, diga-se) que “the principle of international exhaustion is in the
interest of free trade and competition and thus in the interest of consu-
mers”, por isso que “parallel imports from countries outside the european
economic area lead to a greater supply of goods bearing a trade mark on
the market”, sendo que, em resultado desta situação, “price levels of pro-
ducts will be lower than in a market where only importers authorized by
the trade mark holder distribute their products”(84).

e tudo isso assim, como de resto também é referido pelo tribunal
eFta(85), em perfeita harmonia com a função essencial da marca e o
objecto específico do respectivo direito, tal como o tj os definira. no caso
da primeira, “garantir ao consumidor ou utente final a identidade originá-
ria do produto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem confuão possível,
tal produto de outros, com diversa proveniência”(86). quanto ao segundo,
o tj concluiu que, “em matéria de marcas, o objecto específico da proprie-
dade industrial é, designadamente, o de assegurar ao titular o direito exclu-
sivio de utilizar a marca, quando o produto é colocado no mercado pela
primeira vez, e de assim o proteger contra os concorrentes que quisessem

(81) Cf. supra , números 1 a 6.
(82) expressamente referidos pelo tribunal-eFta eram os acórdãos do tj de 31 de outubro

de 1974, Proc. 16/74, Centrafarm BV, Adriaan Peijper./.Winthrop BV (números 7 a 11), e de 15 de
junho de 1976, Proc. C-51/75, EMI Records Limited./.CBS United Kingdom Limited (número 7:
“o exercício do direito de marca destinado a impedir a comercialização de produtos com a mesma
marca provenientes de países terceiros, apesar de constituir uma medida de efeito equivalente a uma
restrição quantitativa, não afecta a livre circulação de mercadorias entre estados-membros, não
caindo, assim, no âmbito das proibições enunciadas nos arts. 30.º seguintes do tratado”). Cf. supra,
notas 1 e 34.

(83) “advisory opinion”-Mag Instrument, número 16.
(84) “advisory opinion”-Mag Instrument, número 19 (os sublinhados são nossos).
(85) “advisory opinion”-Mag Instrument, número 20.
(86) Cf. supra, nota 42.
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abusar da posição e reputação da marca vendendo produtos que indevida-
mente usassem essa mesma marca”(87).

Contra a interpretração do art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva que
nele via consagrado o esgotamento no (espaço geográfico do) eee como
standard mínimo, a Comissão da Comunidade europeia, o governo Fran-
cês, o governo alemão e o governo do reino unido vieram também ale-
gar que, em consequência dessa interpretação, sendo cada uma das Partes
Contratantes do acordo sobre o eee, incluindo, pois, os estados-eFta,
livre de atribuir, ou não, aos titulares de marcas, protegidas na sua própria
ordem jurídica, a faculdade de se oporem às importações paralelas prove-
nientes de países-terceiros, os mesmos produtos podiam ser objecto de tais
importações nuns estados-membros, e não o poderem ser noutros, o que
conduziria a disparidades internas no mercado. este outro modo de argu-
mentar foi, também ele, desconsiderado pelo tribunal eFta, que apontou
a diferença (de objectivos) entre o tratado Ce e o acordo sobre o eee:
este último, ao contrário daquele, não estabelece uma união aduaneira,
mas uma zona de comércio livre(88). esta diferença — e isto também foi
dito por aquele tribunal(89) — não podia deixar de reflectir-se na aplica-
ção do princípio do esgotamento do direito à marca. Com efeito, nos ter-
mos do art. 8.º do acordo sobre o eee, a livre circulação de produtos, tal
como é definida nos arts. 11.º a 13.º do mesmo acordo, apenas se aplica
aos produtos originários das Partes Contratantes, ao passo que, na Comu-
nidade europeia (como então se dizia), um produto é considerado em livre
prática uma vez legalmente comercializado num estado-membro — em
geral, no âmbito do eee, esta última regra só se aplica em relação aos pro-
dutos originários desse espaço económico (no processo principal,
recorde-se, os produtos tinham sido fabricados nos eua e importados
paralelamente para a noruega; por conseguinte, não estavam sujeitos ao
princípio da livre circulação no interior do eee). a tudo isto acrescia — e
sempre na opinião do tribunal eFta(90) — o facto de os estados-eFta,
membros do acordo sobre o eee, não terem abdicado, a favor de uma ins-
tância supranacional (como acontece em relação aos estados-membros da
ue)(91), da sua autonomia no que respeita à definição da sua política
comercial externa.

(87) Cf. supra, nota 41.
(88) “advisory opinion”-Mag Instrument, número 25.
(89) “advisory opinion”-Mag Instrument, número 26.
(90) “advisory opinion”-Mag Instrument, número 27.
(91) Cf., em particular, o actual art. 207.º do tFue, que já foi o art. 113.º do tratado Cee e o

art. 133.º do tratado Ce.
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no quadro desta fundamentação, o tribunal eFta proferiu a
seguinte Advisory Opinion: “article 7, paragraph 1, of Council direc-
tive 89/104/Cee (trade mark directive) referred to in annex xvii to the
eea agreement is, in the eea context, to be interpreted as leaving it up to
the eFta states to decide whether they wish to introduce or maintan the
principle of international exhaustion of rights conferred by a trade mark
with regard to goods originating from outside the eea”.

10. o art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva foi, pois, objecto de duas
interpretações diferentes: a do tribunal eFta, a primeira a ser conhecida
(“advisory opinion”, de 3 de dezembro de 1997), que conferia aos estados
do eee, que não integrassem a (então) Comunidade europeia, a liberdade
de manter ou introduzir nas suas ordens jurídicas o principio do esgotamento
internacional (ou global) do direito à marca; a do tj (acórdão-“Silhouette”,
de 16 de julho de 1998), que obrigava os estados do eee, membros da
Comunidade europeia, a acolher nas suas ordens jurídicas o princípio do
esgotamento no (espaço geográfico do) eee como standard máximo.

no curto período que mediou entre o acórdão-“silhouette” e o acór-
dão-“sebago”(92), alguns estados-membros com a chamada “cultura
eFta”, assente no princípio de livre comércio, do qual o esgotamento
internacional é filho dilecto (falamos, em particular, da áustria, da dina-
marca, da Finlândia e da suécia), ainda acreditaram que o approach do tj,
naquele primeiro aresto, não seria confirmado. depois do segundo aresto,
essa esperança esfumou-se, sobrevindo, pois, a certeza de que se estava em
presença de mais um caso em que depois de Roma (scilicet: o tj) ter
falado, a causa (esgotamento internacional v. esgotamento no eee) aca-
bou. isto, é claro, se o legislador comunitário se abstiver de intervir. os
referidos estados-membros, e não só, tentaram, é verdade, que houvesse
essa alteração, que passava por dar ao art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva
uma nova redacção, da qual resultasse claramente que o direito à marca
não podia prestar-se para o isolamento da mercado da Comunidade em
relação às importações paralelas. essas tentativas não tiveram, porém,
êxito, ao que se diz, por falta de apoio da alemanha(93).

(92) Cf. supra, número 8.
(93) refira-se que a directiva 89/104/Cee foi revogada pela directiva 2008/95/Ce do Parla-

mento e do Conselho, de 22 de outubro de 2008 (o art. 7.º, n.º 1, desta última directiva era em tudo
igual ao art. 7.º, n.º 1, daquela outra), sendo que, actualmente, vigora a directiva (ue) 2015/2436 do
Parlamento europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, cujo art. 15.º, n.º 1, apresenta a
seguinte redacção: “os direitos conferidos pela marca não permitem ao seu titular proibir a utilização
desta para produtos comercializados na união sob essa marca pelo titular ou com o seu consenti-
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11. enquanto subsistiram as duas interpretações sobre o art. 7.º,
n.º 1, da Primeira directiva — e isso aconteceu, diga-se, por cerca de uma
década(94) —, discutiu-se se elas seriam conciliáveis. um importante sec-
tor da doutrina alvitrou uma maneira de lograr a sua conciliação. Como
antes vimos(95), não cabe dúvida de que o legislador comunitário desistiu
de impor aos estados-membros a consagração do esgotamento internacio-
nal do direito à marca. Consequentemente, para não pôr em causa a opção
dos estados-membros que se decidissem pela consagração, nas suas
ordens jurídicas, do esgotamento no (espaço geográfico) eee como stan-
dard máximo — estamos agora a supor, já se vê, que o tj tinha interpre-
tado o art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva, no sentido de nele se impor o
esgotamento no (espaço geográfico) do eee como standard mínimo —,
ter-se-ia de aceitar que determinados produtos provenientes de países-ter-
ceiros, apesar de terem sido legalmente comercializados num estado-
-membro, não fossem colocados em regime de livre prática no interior da
Comunidade. tais produtos seriam, afinal, os que fossem objecto de
importação paralela para um dos estados-membros, em cujas ordens
jurídicas se consagrasse o esgotamento internacional: comercializados
legalmente nesse(s) estado(s)-membro(s), já que nele(s) o titular da
marca não poderia, com base no respectivo direito, barrar a a sua importa-
ção paralela, nem por isso esses produtos beneficiariam da livre comercia-
lização nos outros estados-membros (entenda-se: nos estados-membros
que tivessem optado pela consagração do esgotamento no (espaço geográ-

mento”. o regime da marca comunitária (hoje dita “marca da união europeia” e “marca da ue”)
conheceu igualmente diferentes assentos legislativos: o regCe 40/94 foi revogado pelo regulamento
(Ce) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009 (o art. 13. º, n.º 1, deste regulamento
reproduzia o art. 13.º, n.º 1, daquele outro; cf. supra nota 13), o qual, por sua vez, foi revogado pelo
regulamento (ue) 2017/1001 do Parlamento europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, esta-
tuindo-se no seu art. 15.º, n.º 1, que “a marca da ue não confere ao seu titular o direito de proibir a sua
utilização para produtos que tenham sido comercializados no espaço económico europeu sob essa
marca pelo titular ou com o seu consentimento”. deveras significativo é que o legislador da união, que
não se valeu desta sucessão de directivas e de regulamentos para romper com a ideia da “europa-For-
taleza”, da qual o tj se tornara arauto, através da limitação territorial do esgotamento do direito à
marca, dela se tenha valido para fulminar a jurisprudência desse mesmo tribunal sobre o requisito de
“representabilidade gráfica”, de cuja observância dependia o registo de um sinal como marca (art. 2.º
da Primeira directiva e art. 4.º do regCe 40/94). Poder-se-ia dizer que a lealdade do legislador da
união à sagesse dos juízes do luxemburgo se revelou de escala móvel: no caso da interpretação do
art. 7.º, n.º 1, sendo ela a mais conforme com os interesses do big business, total lealdade; no caso da
interpretação do referido requisito de registabilidade de um sinal como marca (nacional ou comunitá-
ria), que afrontava aqueles mesmos interesses, absoluta deslealdade. o esclarecimento deste último
ponto levar-nos-ia demasiado longe. decidimos, por isso, deixá-lo para outra ocasião.

(94) Cf. infra, número 12.
(95) Cf. supra, números 1 e 2.
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fico do) eee como standard máximo), visto que se tratava de produtos
guarnecidos com uma marca cujo titular não consentira a sua comerciali-
zação no eee.

esta solução — que era a única que, interpretando-se o art. 7.º, n.º 1,
da Primeira directiva no sentido de impor aos estados-membros o esgota-
mento no (espaço geográfico do) eee como standard mínimo, obstava a
que se lhes impusesse o esgotamento internacional, assim se contrariando
aquele mesmo preceito — teria de valer para os produtos provenientes de
fora do eee, comercializados num dos estados que, não sendo membro
da Comunidade europeia, integrasse esse espaço económico. ou seja: um
qualquer empresário, titular de uma determinada marca no eee, que não
fosse membro da Ce, e em cuja ordem jurídica o esgotamento internacio-
nal obtivera consagração, não poderia, com base no seu direito sobre a
marca em causa, barrar as importações paralelas de produtos genuínos pro-
venientes do exterior do eee para o mercado desse estado, mas daí não
decorria que, com base no seu direito sobre essa mesma marca num ou
mais estados-membros, não pudesse obstar à comercialização no mercado
deste(s) outro(s) estado(s)-membro(s) dos produtos assim importados para
o eee. revertendo à fattispecie que deu azo à “advisory opinion”-Mag
Instrument: a “mag instrument inc.”, titular da marca “maglite”, registada
a seu favor na noruega, para assinalar lanternas de bolso, não poderia, com
base no respectivo direito, impedir que outrem que não o seu importador
autorizado importasse esses produtos para a noruega directamente dos
eua, onde eram por ela fabricados; mas, no caso de ser titular dessa
mesma marca num ou mais estados-membros, não estaria impedida de
invocar o respectivo direito para se opor à comercialização, no mercado
desse(s) estado(s)-membro(s), dos referidos produtos, ocorrendo a sua
importação paralela da noruega.

Fora desta solução não havia mais caminho que não fosse o de con-
siderar prejudicada a interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Primeira direc-
tiva, que foi feita pelo tribunal-eFta (“advisory opinion”-Mag Instru-
ment), pela interpretação que desse mesmo preceito fez o tj (acórdão-
-“Silhouette”)(96).

12. existe, desde 8 de julho de 2008, uma nova “advisory opi-
nion” do tribunal eFta sobre a interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Pri-

(96) neste sentido, cf., por exemplo, r. saCK, “der markenrechtliche erschöpfungsgrund-
satz …”, cit., WRP 1998, p. 566, ss., e ID., “die erschöpfung von gewerblichen schutzrechten …”,
cit., GRUR 1999, p. 213, ss.
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meira directiva(97). a fattispecie correspondia, no essencial, à da “advi-
sory opinion”-Mag Instrument(98): importação não autorizada para o
mercado norueguês de produtos (no caso, produtos da classe 3 da Clas-
sificação de nice)(99) guarnecidos com uma determinada marca (no
caso, a marca “redken”), os quais produtos eram provenientes dos
eua, sendo aí produzidos e introduzidos no mercado com o consenti-
mento do titular da marca em causa (“produtos genuínos”, na terminolo-
gia já antes usada).

o pedido de “advisory opinion”, formulado pelo Follo District
Court(100), comportava as duas seguintes questões: “1. Is Article 7(1) of
Council Directive 89/104/EEC to be understood to the effect that a trade
mark proprietor has the right to prevent imports from third countries out-
side the EEA when such imports take place without the consent of the trade
mark proprietor? /2. Is Article 7(1) of Council Directive to be understood
to the effect that international exhaustion is permited?”(101).

em causa estava, afinal, a questão de saber se o tribunal eFta man-
tinha a sua anterior interpretação do referido preceito da directiva (“advi-
sory opinion”-Mag Instrument) ou, ao invés, se a abjurava, passando, por
conseguinte, a afinar pelo diapasão do tj (acórdão-“Sillouette” e acórdão-
“Sebago”). no primeiro sentido (para além das rés, já se vê) pronuncia-
ram-se o governo da islândia, o governo do liechtenstein, o governo da
noruega e, conquanto não tivesse deixado de reconhecer a existência de
argumentos em contrário, o próprio órgão de Fiscalização da eFta(102).
a Comissão das Comunidades europeias sufragou a posição das autoras,
cujo entendimento era o de que, depois do acórdão-“silhouette”, o art. 7.º,
n.º 1, da Primeira directiva “must be interpreted to introduce, also in the
context of EEA law, mandatory eea-wide exhaustion of trade mark rights
regardless of the origin of the goods in question”, isto é, “the Directive

(97) Procs. apensos e-9/97 e e-10/07, L´Oréal Norge SA, L´Oréal SA./.Per Aarskog AS, Nille
AS, Smart Club AS (doravante, “advisory opinion”-L´Oréal).

(98) refira-se que em ambas as “advisory opinions” foram tribunais noruegueses os solici-
tantes.

(99) “Preparações para branquear e outras substâncias para lavagem; preparações para limpar,
polir, desengordar e raspar; sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos;
dentríficos”.

(100) tratava-se do tribunal que conheceu do Proc. e-9/07, no qual intervinham a “l´oreal
norge as” (autora) e a “Per arskog as” e a “nille as” (rés).

(101) Pouco tempo depois, estas mesmas questões foram objecto de novo pedido de “advi-
sory opinion”, formulado por um outro tribunal norueguês (o District Court de oslo) no âmbito do
Proc. e-10/97, no qual as autoras eram a “l´oreal norege as”e a “l´oreal sa” e a ré era a “”smart
Club as”.

(102) “advsory-opinion”-L´Oréal, número 23.
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does not leave the EEA States with the option of introducing or maintai-
ning international exhaustion”(103).

o tribunal eFta, depois de referir o contexto doutrinal e jurispru-
dencial em que fora proferida a “advisory opinion”-Mag Instrument(104),
trouxe à colação diversos preceitos do acordo sobre o eee e do acordo
(entre os estados eFta) relativo à instituição de um orgão de Fiscaliza-
ção e de um tribunal de justiça(105). no que respeita ao primeiro acordo,
avulta a referência feita ao art. 1.º, n.º 1, que dispõe o seguinte: “o objec-
tivo do presente acordo de associação é o de promover um reforço perma-
nente e equilibrado das relações comerciais e económicas entre as Partes
Contratantes, em iguais condições de concorrência e no respeito por nor-
mas idênticas, com vista a criar um Espaço Económico Europeu homogé-
neo, a seguir desigado eee”. quanto ao segundo acordo, o destaque vai,
em primeiro lugar, para o art. 3.º, n.º 2, onde se lê: “o órgão de Fiscaliza-
ção da eFta e o Tribunal da EFTA devem, na interpretação e na aplica-
ção do Acordo EEE e do presente Acordo, ter em devida consideração os
princípios definidos na jurisprudência pertinente do Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias posterior à data de assinatura do Acordo
EEE relativos à interpretação do Acordo EEE ou às regras do trado que
insitui a Comunidade económica europeia e do tratado que institui a
Comunidade europeia do Carvão e do aço na medida em que sejam idên-
ticas, quanto ao conteúdo, às disposições do acordo eee ou às disposi-
ções dos actos correspondents aos actos referidos nos anexos i e ii do pre-
sente acordo.” igualmente relevante, no quadro da argumentação do
tribunal eFta, era a referência ao art. 2.º, n.º 1, do Protocolo 28, cuja
redacção (em inglês)(106) já é nossa conhecida(107); vale, porém, a pena
recordá-la aqui: “to the extent that exhaustion is dealt with in Community
measures or jurisprudence, the Contracting Parties shall provide for such
exhaustion of intellectual property as laid down in Community law. Wit-
hout prejudice to future developments of case-law, this provision shall be
interpreted in accordance with the meaning established in the relevant
rulings of the Court of justice of the Communities given prior to the signa-
ture of the agreement”.

(103) “avisory opinion”-L´Oréal, número 23 (sublinhados nossos).
(104) a interpretação do art 7.º, n.º 1, da Primeira directiva era, à época, como antes

vimos, muito discutida no seio da doutrina (cf. supra, nota 16), sendo que o tj não se tinha ainda
pronunciado.

(105) Cf. supra, notas 73 e 74.
(106) sobre a razão disso, cf. supra, nota 68.
(107) Cf. supra, número 9.
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dos dois últimos preceitos decorre a obrigação para o tribunal eFta
de atender à jurisprudência do tj. esta obrigação, que é afirmada em geral
(art. 3.º, n.º 2), é objecto de um previsão específica (art. 2.º, n.º 1) no que
respeita à matéria do esgotamento dos “direitos de propriedade intelec-
tual” (que hoje se considera abrangerem o direito à marca)(108). esses mes-
mos preceitos não referem, porém, a existência de uma obrigação correla-
tiva para o tj. e a verdade é que estoutro tribunal terá inferido desse
silêncio que era livre de decidir como lhe aprouvesse, isto é, sem atender à
jurisprudência do tribunal eFta, por isso que, nomedadamente em maté-
ria de esgotamento do direito à marca, não se coibiu de defender uma
interpretação do art. 7.º, n.º 1, da Primeira directiva (acórdão-silhouette”)
contrária à que antes fora defendida por aquele segundo tribunal.

é claro, e a todas as luzes, que os malefícios para a homogeneidade
do (mercado do) eee(109) são os mesmos, quer seja o tribunal eFta a
contrariar o anterior entendimento do tj, quer seja este último a contrariar
o anterior entendimento daquele. e foi, afinal, para evitar esses malefícios
que o tribunal eFta entendeu ser seu dever interpretar a “EEA law in line
with new case law of the ECJ regardless of whether the EFTA Court has
previsiouly ruled on the question”(110). dado este passo — contrário, note-
-se, ao que fora defendido pelos três estados eFta, membros do acordo
do eee —, o sentido da “advisory opinion” não podia ser senão o
seguinte: “article 7(1) of First Council directive of 21 december 1988 to
aproximate the laws of the member states relating to trade marks
(89/104/eeC) is to be interpreted to the effect that it precludes the unilate-
ral introduction or maintenance of international exhaustion of rights con-

(108) Hodiernamente, a Propriedade intelectual constitui uma espécie de “albergue espanhol”.
o acordo triPs/adPiC é, a este propósito, paradigmático. lê-se no seu art. 1.º, n.º 2, o seguinte:
“Para efeitos do disposto no presente acordo, a expressão ‘propriedade intelectual’ refere-se a todas as
categorias de propriedade intelectual que constituem objecto das secções 1 a 7 da parte ii.” tais cate-
gorias são as seguintes: “direitos de autor e direitos conexos (secção 1: arts. 9.º a 14.º); “marcas” (sec-
ção 2: arts. 15.º a 21.º); “indicações geográficas”(secção 3: arts. 22.º a 24.º); “desenhos e modelos”
(secção 4: arts. 25.º a 26.º); “patentes” (secção 5: arts. 27.º a 34.º); “configurações (topografias) de cir-
cuitos integrados” (secção 6: arts. 35.º a 38.º); “protecção de informações não divulgadas” (secção 7:
art. 39.º). Caberia perguntar qual a afinidade, em termos de merecimento intelectual, entre, nomeada-
mente, um romance (por exemplo, o Memorial do Convento, de josé saramago) ou uma sinfonia (por
exemplo, a Nona Sinfonia, de Beethoven) e uma marca, mesmo das mais famosas (por exemplo,
“Coca-Cola”)…

(109) Como se lê no art. 1.º, n.º 1, do respectivo acordo, o objectivo deste “é o de promover
um reforço permanente e equilibrado das relações comerciais e económicas entre as Partes Contratan-
tes, em iguais condições de concorrência e no respeito por normas idênticas, com vista a criar um
espaço económico europeu homogéneo (…)”.

(110) “advisory opinion”-L´Oréal, número 29.
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ferred by a trade mark regardless of the origin of the goods in ques-
tion”(111).

13. ultrapassada a divergência entre o tj e o tribunal eFta, a
questão do âmbito geográfico do esgotamento do direito à marca saiu do
proscénio. não pode, porém, excluir-se que, mais tarde ou mais cedo, a ele
volte. Bastará, para isso, que o art. 3.º, n.º 5, do tue, na parte em que diz
que a união contribui para o comércio livre e equitativo, seja tomada a
sério.

(111) “advisory opinion”-L´Oréal, parte decisória.
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a ComPlexa questão da esColHa
de árBitro Pelas Partes

Por manuel Pereira Barrocas(*)

a escolha de árbitro pelas partes constitui um dos mais importantes
atos do processo arbitral, pois dele pode depender, em grande medida, a
regularidade do processamento e, muito particularmente, o sentido do
veredito final.

a escolha de árbitro parece tarefa simples, mas não é, dado que é
muito mais complexa do que à primeira vista pode parecer. o tribunal arbi-
tral é um órgão jurisdicional, pois tem o poder de resolver litígios, mas tam-
bém é um órgão que denota algumas fragilidades que são, em síntese, as que
resultam da sua dependência nuclear da vontade das partes. deste modo, tal
como nasce da convenção de arbitragem termina com ela se for revogada
pelas partes ou, ainda, se ela for nula ou ineficaz.. está também à mercê de
transações das partes destinadas a por termo ao litígio por acordo e está tam-
bém sujeito ao incidente de recusa de árbitro formulado por qualquer das
partes, no caso do direito português nos termos do art. 13.º e ss., da lav.
todas estas questões constituem consequências naturais da natureza volun-
tária da arbitragem. nenhuma crítica sobre isto pode, portanto, ser feita.

neste contexto, e também sem obviamente ser caso de considerar,
por aquelas razões, diminuida a autoridade do tribunal arbitral, é todavia
indispensável salientar a importância da cooperação ativa das partes para
que o tribunal arbitral funcione normalmente, tenha estabilidade e seja útil.
denomino, nos escritos que tenho feito sobre esta matéria, por compro-
misso essencial um conceito que é absolutamente fundamental em arbitra-
gem e que se traduz, em termos práticos no aspeto particular desta temá-

(*) advogado e árbitro.



tica, no seguinte: não faz qualquer sentido as partes terem inicialmente
optado pela arbitragem e, depois, dificultarem desnecessariamente o traba-
lho do tribunal mediante práticas contrárias à sua natureza e finalidade.
Constitui, pois, violação daquele compromisso qualquer atuação grave em
contrário.

a igualdade das partes na escolha dos árbitros é basilar, sem dúvida,
a tal ponto que muito diminuído fica este direito quando se elaboram listas
de árbitros que são propostas por instituições de arbitragem, felizmente em
regra apenas com caráter supletivo, ou seja, no caso de as partes não che-
garem a acordo quanto à designação dos árbitros, mas em alguns casos,
embora mais limitados, certas instituições arbitrais propendem a proceder,
elas próprias, à escolha dos árbitros ou de algum deles, como pode ser o
caso do terceiro árbitro, limitando o poder de decisão das partes na maté-
ria, esquecendo que uma das grandes vantagens da arbitragem sobre a
jurisdição estadual consiste na possibilidade de as partes escolherem de
forma igualitária os julgadores.

esta faculdade é tão importante quanto é certo que dela depende, em
regra, a origem e o fortalecimento do laço de confiança das partes no tribu-
nal arbitral. uma arbitragem sem gozar da confiança das partes nos árbi-
tros não é salutar e é difícil de conceber.

mas falar apenas em direito de escolha de árbitros é escasso, porque
este direito condicionado é um poder-dever, isto é, as partes não têm ape-
nas o direito de escolher um árbitro, mas têm também deveres relativa-
mente à pessoa que escolhem para constituir o tribunal arbitral. são deve-
res específicos de todas as partes para com o tribunal arbitral, para com o
processo arbitral e para com as co-partes.

enfim, está em causa o princípio do efeito útil da arbitragem, que
implica o poder-dever solidário das partes na nomeação de todos os árbi-
tros, não apenas do árbitro normalmente designado por árbitro de parte.
em síntese, todas as partes nomeiam todos os árbitros, embora por vezes
isso não transpareça, mas na realidade é isso que acontece. Para demons-
trar melhor esta afirmação, vejamos dois exemplos, entre muitos outros: a
obrigação de pagamento dos honorários dos árbitros e a vinculação das
partes ao cumprimento das decisões do tribunal arbitral independente-
mente de quem o constitui.

na verdade, sobre o primeiro exemplo, a parte condenada pelo tribu-
nal a pagar os honorários dos árbitros paga, salvo acordo em contrário das
partes, os honorários de todos os árbitros e não apenas daquele que ela
nomeou. igualmente o regime do art. 17.º, n.º 5, da lav, é relevante na
demonstração exemplificativa do que se deixa dito.
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sobre o segundo exemplo dado, a autoridade dos árbitros relativa-
mente aos atos processuais e ao dever que incumbe às partes de os praticar
promana de todos os árbitros, incluindo do árbitro designado pela co-parte
ou co-partes.

Portanto, do que se trata é de um dever solidário entre as partes resul-
tante de uma delegação e partilha entre elas do poder de escolha dos árbi-
tros e da assunção concomitante das suas responsabilidades pela boa cons-
tituição e funcionamento do tribunal arbitral. na verdade, como se deixou
dito, uma parte não nomeia apenas o árbitro que lhe compete nomear, dire-
tamente quando as partes estão de acordo, ou indiretamente através dos
próprios árbitros de parte quando isso não sucede.

é, portanto, devido àquela dupla faceta cristalizada no conceito de
poder-dever do fenómeno da escolha de árbitro que o tema se torna mais
complexo do que parece de relance.

o fundamento jurídico daquela interdelegação e partilha do poder das
partes relativamente à escolha de todos os árbitros reside na convenção de
arbitragem, na lei arbitral aplicável e/ou no regulamento de arbitragem de
uma câmara arbitral e, ainda, no contrato de árbitro. Por isso uma parte só
cumpre devidamente o seu dever se, efetivamente, escolher corretamente o
árbitro ou os árbitros.

escolher corretamente significa eleger um árbitro independente,
imparcial e eficiente. sem que isso se verfique, o que é, como se sabe, uma
vantagem da arbitragem relativamente à jurisdição judicial, o processo
arbitral pode transformar-se numa grande, penosa e custosa ineficiência,
dado que para que isso suceda basta que um dos árbitros seja incorreta-
mente escolhido e exemplos de incorreta escolha encontramos vários,
citando: o parcialismo na defesa ativa dos interesses de uma das partes por
árbitros que não são independentes ou não são imparciais, a pré-disposição
quanto ao sentido da decisão final do processo ou ainda outras faltas gra-
ves, tais como a falta ou insuficiência de presença e assiduidade aos atos
arbitrais ou o desinteresse pelo processo.

dois autores de língua inglesa, Thomas Webster, in Arbitration Inter-
national Kluwer 2003, escreveu, em resumo: “as partes não devem siste-
maticamente nomear um co-árbitro, que seja uma pessoa que reflita fiel-
mente a posição assumida pela parte nomeante no processo, porque um
árbitro nestas condições arrisca-se a ficar isolado dos restantes membros
do tribunal”.

Por sua vez, doaK BisHoP, in The Art of Advocacy, escreveu: “Se
alguém de entre os árbitros participa no processo arbitral com a decisão
já tomada, na verdade atua como um verdadeiro advogado de parte, pois
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não partilha de uma mesma atitude relativamente ao caso com os restan-
tes membros do tribunal, e por isso não gozará da mesma credibilidade e
capacidade de persuasão nas deliberações”.

remédios possíveis e necessários para obviar a estas situações anó-
malas podemos citar, quanto aos árbitros, a sua destituição pelo tribunal
arbitral — é o caso da lei portuguesa nos termos do disposto no art. 15.º da
lav — ou pelo tribunal judicial se não for possível obtê-la pelo tribunal
arbitral, bem como a responsabilização cível do árbitro que atue de forma
deliberada com ausência de independência e/ou de imparcialidade.

quanto às partes, também elas podem ser responsabilizadas por estas
situações, não só pela errada nomeação dos árbitros, mas, sobretudo, por
atuação em geral no processo arbitral de má fé, por maliciosa atuação, por
“chicana processual” ou mediante a prática de guerrilha arbitral.

os remédios para estes casos são, entre outros: o pagamento de com-
pensação determinada pelo próprio tribunal arbitral pela parte faltosa à
outra ou outras partes mesmo sendo aquela a parte vencedora, e também a
possibilidade de responsabilização civil apurada em tribunal estadual.

em ambos os casos existe, todavia, uma barreira, uma dificuldade de
monta, que é a distinção precisa entre atuação ilícita no processo e defesa
lícita dos seus direitos pela parte, dado que não é fácil separar as duas rea-
lidades, sabendo-se que apenas a primeira constitui violação da lei e/ou da
convenção de arbitragem e, eventualmente, do contrato de árbitro. na ver-
dade, aqueles conceitos podem apresentar facetas comuns no seu exercício
e têm frequentemente uma fronteira ténue.

Cremos firmemente que mediante a criteriosa utilização destes remé-
dios pode residir neles um antídoto contra a guerrilha arbitral e outras
atuações graves das partes contra o tribunal arbitral e o processo arbitral e
logo contra os interesses e direitos legítimos em equação no processo e,
bem assim, contra a eficiência e a credibilidade da arbitragem.

o tribunal arbitral é, pois, uma tarefa e uma responsabilidade de
todas as partes quanto à sua estabilidade, eficácia e eficiência. a arbitra-
gem não pode, de modo algum, ficar refém das ilícitas anomalias descritas.
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