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RESUMO

O objetivo desta dissertacdo é analisar a propriedade intelectual no &ambito
internacional, bem como a evolugdo da legislagdo patria, dos Tratados e Acordos
Internacionais dos quais o Brasil é signatario. Utiliza-se a metodologia descritiva e 0 método
dedutivo, baseando-se na fundamentacdo bibliografica através de livros, revistas, artigos on
line, correspondéncias e dissertagoes.

Esse tema da propriedade intelectual vem sendo objeto de intensas controvérsias e
disputas politicas entre diferentes Paises e, neste contexto, com o estudo de caso pratico no
qual o Brasil atuou como parte, observaremos a protecéo da propriedade intelectual como um
dos determinantes chaves para o desenvolvimento. Analisaremos que, no decorrer do tempo,
0 processo de concorréncia as inovagdes se traduz na invengdo de novos bens e servicos e na
continua reinvencdo das coisas. Apesar disto observa-se um forte processo de
“desvalorizagdao” dos bens fisicos, cuja producdo tende a ser cada vez mais banalizada. O
controle da producdo de riqueza e a possibilidade de valorizagdo do capital desloca-se do
fazer para o saber, do tangivel para o intangivel. Cada vez mais o material serve de mero
suporte fisico para os ativos intangiveis, 0s quais representam a maior parcela do valor
agregado. As vantagens competitivas dependem cada vez mais da capacidade de produzir e
controlar os intangiveis.

Neste contexto, analisamos que cresce a importancia da propriedade intelectual como
instituicdo necessaria para dar protecdo e facilitar a valorizacdo econdmica dos ativos

intangiveis.

Palavras-chave: Propriedade intelectual. Ambito internacional. Protec&o.



ABSTRACT

The main purpose of this dissertation is to analyze the intellectual property in an
international scope, as well as the evolution of the Brazilian legislation in International
treaties and agreements to which Brazil belongs, regarding to this theme. It is used the
descriptive analysis method and deductive reasoning based on literature through books,
magazines, online articles, dissertations.

This topic of discussion about intellectual property has been subject to intense
contestations and political disputes between different countries. In this context, it will be
studied a practical case study where Brazil acted as a part, as a way to observe the protection
of intellectual property as one of key determinants for development.

It will be reviewed that over the time the process of competition to innovations is a
reflex of the new invention of goods and services and the continued reinvention of things.

Despite this, there is a strong "devaluation™ process of physical goods, whose
production tends to be increasingly more commonplace. The control of wealth production and
the possibility of capital appreciation moves from doing to knowing, from the tangible to the
intangible. Increasingly, the material serves as a mere physical support for intangible assets,
which represent the largest portion of aggregate value.The competitive advantages are
increasingly dependent on the ability to produce and manage the intangibles.

In this context, it will be discussed the growing importance of property intellectual as a
necessary institution to provide protection and facilitate the economic valuation of intangible

assets.

Keywords: Intellectual property. Internationally. Protection.
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1 INTRODUCAO

As novas formas de comunicacdo facilitaram o conhecimento e o intercambio de
informacdes, 0 que acarretou na inevitdvel mudanca de varios setores que cercam a

humanidade, como as relagfes econdmicas nacionais e internacionais.

Na presente dissertacdo iremos analisar os principais Acordos, Convencgoes e atos

internacionais sobre propriedade intelectual, bem como a evolucgéo da legislacdo patria.

A Propriedade Intelectual, como esclarece Borges Barbosa (1999, p. 22), na

definicdo da Convencéo de Paris de 1883 (art. 1°, §2°) diz que:

E o conjunto de direitos que compreende as patentes de invencdo, os
modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de
fabrica ou de comércio, as marcas de servico, 0 nome comercial e as
indicagbes de proveniéncia ou denominagOes de origem, bem como a
repressdo da concorréncia desleal.

A Convencdo enfatiza que, conquanto a qualificacdo ‘industrial’, este ramo do

Direito ndo se resume as criagdes industriais propriamente ditas, mas:

Entende-se na mais ampla acepcdo e aplica-se ndo s6 a industria e ao
comércio propriamente ditos, mas também as indlstrias agricolas e
extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo:
vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, aguas minerais,
cervejas, flores, farinhas (INPI, 1883, p. 1).

Ao momento da construcdo da Unido de Paris, a singularidade de tais direitos em
face dos chamados “direitos de autor” permitia a elabora¢do de normas autdbnomas tanto no
seu corpo normativo quanto no institucional: a Convencgéo da Unido de Berna regulou, desde
a ultima década do século XIX, um campo complementar, mas separado do da Propriedade
Industrial, com Secretaria e tratados diversos. A evolucdo da estrutura institucional
internacional reflete, a partir dai, a crescente complexidade e ampliddo dos direitos

pertinentes, nascidos nos sistemas nacionais ou, a0s poucos, na propria esfera supranacional.

Ja o Codigo da Propriedade Industrial em vigor no Brasil - Lei n°® 9.279 de 15 de

maio de 1996 - diz o seguinte:

Art. 2° - A protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial,
considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econémico
do Pais, se efetua mediante: | - concessdo de patentes de invencdo e de
modelo de utilidade; Il - concessdo de registro de desenho industrial; I11-
concessdo de registro de marca; IV - repressdo as falsas indicacdes
geograficas; e V - repressdo a concorréncia desleal (BRASIL, 1996, p. 1).
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O tratamento integrado das questdes da propriedade intelectual como um todo, sem
divisdo entre patentes, cultivares, e direitos autorais — temas sujeitos a ministérios diversos na
Administracdo Publica Brasileira -, vem de ser prestigiado pelo disposto no Decreto de 21 de
agosto de 2001, que Cria, no ambito da Camara de Comercio Exterior (CAMEX), o Grupo
Interministerial de Propriedade Intelectual.

O disposto do art. 2° do Codigo de Propriedade Intelectual (CPI) ndo abrange,
obviamente, a totalidade dos objetos da Propriedade Industrial, previstos em outras
legislacBes nacionais. O rol dos objetos legais € menor que os dos objetos possiveis na cadeia

das relacbes econdmicas.

Chisum e Jacobs (1992, p. 6), exemplifica o CPI francés, no qual elenca entre seus
objetos os produtos semicondutores, as obtengdes vegetais, 0s caracteres tipograficos e as

criagdes da moda, em regimes proprios:

O Direito Americano abrange, além das formas tradicionais, dois sistemas
de patente de plantas, a protecdo as topografias de semicondutores, a
repressao especifica a publicidade enganosa, os direitos de publicidade e o
principio da submissao de ideia, seja como criacdo legal ou jurisprudencial.
Sendo assim ndo cessam as possibilidades.

Com toda certeza, teremos no futuro mais e mais figuras juridicas intermediarias

entre o Direito Autoral, no que se poderiam chamar hibridos juridicos.

Também no mesmo campo genérico, esta a protecdo as informagdes confidenciais
para obtencdo de registro de comercializacdo de produtos sob vigilancia sanitaria ou

ambiental, introduzida Pela Medida Provisoria nc 69, de 27 de setembro de 2002.

1.1 Objetivo geral

- Discorrer sobre a propriedade intelectual no &mbito internacional com base nas 2

principais Convengdes e o principal acordo.
1.2 Objetivos especificos
- Discorrer sobre a propriedade intelectual na evolucdo da legislacdo patria, dos

Tratados e Acordos Internacionais nos quais o Brasil é signatario, bem como o estudo de

caso: O caso da rapadura brasileira.
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1.3 Problema

Existe eficacia na protecdo do direito de propriedade intelectual frente aos tratados

internacionais que fixam principios gerais para moldar as legislacfes internas dos paises?

1.4 Justificativa

Esse tema de propriedade intelectual vem sendo objeto de intensas controvérsias e
disputas politicas entre diferentes Paises e, neste contexto, com o estudo de caso pratico no
qual o Brasil atuou como signatario, observar-se-a a protecdo da propriedade intelectual como

um dos determinantes chaves para o desenvolvimento.

Verificamos a relevancia social, econdmica e cultural da protecdo da propriedade

intelectual no mundo globalizado.

Como retrata Borges Barbosa (1997), a partir de 1967, constituiu-se como 6rgao
autbnomo dentro do sistema das Nagbes Unidas a Organizacdo Mundial da Propriedade

Intelectual (OMPI, ou, na versao inglesa, WIPO), englobando as Unides de Paris e de Berna.

A Convencdo da OMPI define como Propriedade intelectual, a soma dos direitos
relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretacdes dos artistas intérpretes e
as execucdes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusdo, as
invencbes em todos os dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos
desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de servi¢o, bem como as
firmas comerciais e denominacdes comerciais, a protecdo contra a concorréncia desleal e
todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico,

literario e artistico.
Antes da defini¢cdo convencional, a expressao:

Propriedade intelectual aplicava-se, mais restritamente, aos direitos autorais;
nesta acepcdo, encontramos extenso emprego na doutrina anterior. Em sua
origem, porém, como concebido por Josef Kohler e Edmond Picard nos fins
do Sec. XIX, o conceito correspondia ao expresso na Convencdo da OMPI
(BARBOSA, 1999, p. 25).

Tem-se, assim, a no¢do de Propriedade intelectual como a de um capitulo do Direito,
compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre

bens imateriais de varios géneros. Porém, nem na Convenc¢do da OMPI, meramente adjetiva,
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nem mesmo o Acordo TRIPs da Organizacdo Mundial de Comércio, se tenta uma
estruturacdo das normas juridicas comuns a cada um. Os propositos deste ultimo diploma
internacional ndo sdo, alids, a construcdo de nenhum sistema juridico, mas a derrubada da
individualidade juridica nacional, o que pode levar seguramente a uma harmonizagdo das

normas entre 0s pal’ses.

O tratamento integrado das questdes da propriedade intelectual como um todo, sem
divisdo entre patentes, cultivares, e direitos autorais — temas sujeitos a ministérios diversos na
Administracdo Publica Brasileira -, vem de ser prestigiado pelo disposto no Decreto de 21 de
agosto de 2001, que Cria, no ambito da Camara de Comércio Exterior (CAMEX), o Grupo
Interministerial de Propriedade Intelectual.
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2. ALEGISLACAO NACIONAL

2.1 Consideracdes iniciais

Borges Barbosa (1999), ao analisar as raizes historicas da legislacdo brasileira sobre
a propriedade industrial, verifica a existéncia de uma lei de patentes desde 28 de abril de
1809, um Alvara de D. Jodo VI aplicavel somente ao Estado do Brasil, no qual pde o Pais
entre as quatro primeiras na¢des no mundo a possuir uma legislacdo sobre o tema. Tal Alvara

Reégio foi possivelmente também o nosso primeiro Plano de Desenvolvimento Econdmico.

Com a chegada da Corte, estivamos num momento em que se teria de fazer a
reforma patrimonial do Estado. Os privilégios que entdo havia, monopolios de exploracdo de
industrias tradicionais, tinham de ser reformados, de forma a fazé-los trabalhar por um
objetivo determinado, o desenvolvimento econdmico, em particular o desenvolvimento
industrial (BARBOSA, 2003).

O Plano utilizou-se de trés instrumentos principais: o primeiro foi a criacdo do
drawback, ou seja, a eliminacdo dos impostos incidentes sobre a importacdo de determinados
insumos, quando se tornassem esses insUmMOS necessarios para viabilizar o aumento de
exportacGes ou de abastecimento do mercado interno dos setores primordiais. O segundo
ponto era o controle das compras estatais, basicamente do Exército, direcionado a compra de

seu fardamento para as industrias téxteis nacionais.

Em terceiro, criava-se o sistema de incentivos ao desenvolvimento da tecnologia,
através de patentes industriais de concessdo prevista em lei, em substituicdo ao sistema de
privilégios individualizados, anteriormente existentes - com vistas a trazer para o Brasil novas

industrias. Assim dispunha o Alvara (1809, p. 1):

Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova
maquina e invencdo nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito
que possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em
beneficio da industria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem
neste caso apresentem o plano de seu novo invento & Real Junta do
Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes
conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a
fabrica-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nagdo goze do fruto
dessa inveng&o. Ordeno, outrossim, que se faga uma exata revisdo dos que se
acham atualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima
determinada e revogando-se todas as que por falsa alegacdo ou sem bem
fundadas razdes obtiveram semelhantes concessées (grifo nosso).
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Nas legislacdes que se sucederam a de 1809, é especialmente importante sublinhar a
relagdo entre o invento nacional e o capital estrangeiro. Sob a Lei de 28 de agosto de 1830, na
pratica s6 ao inventor nacional era deferida a patente; se ficasse provado que o inventor havia
obtido, pelo mesmo invento, patente no exterior, a concessdo brasileira ficaria nula
(BARBOSA, 2003) *.

Quem se estabelecesse no Brasil com tecnologias novas para o pais, a lei previa um
subsidio, ndo um monopolio; mas nunca foi votada verba necessaria, 0 que levou 0s ministros

da area a passar a conceder patentes a estrangeiros, ad referendum do poder legislativo.

Quando terminaram as negociacdes da Convencao de Paris, em 1882, ja havia uma
nova lei, tdo afeicoada aos fluxos tecnoldgicos internacionais que nenhuma adaptacdo se
precisou fazer ap0s a assinatura do tratado. O resultado foi imediato: enquanto nos oito anos
finais da Lei de 1830 foram concedidos 434 privilégios (33% de estrangeiros em 1882, nos
oito anos da Lei de 1882 o foram 1 mil 178 (66% de estrangeiros em 1889) (BRASIL, 1983,
p. 1).

N&o tivemos tal tipo de evolucdo quanto as marcas. Até 1875 ndo havia qualquer
legislacdo tratando do assunto e, quando entrou em vigor a Convencdo, foi apontada uma
série de modificacGes necessarias para compatibilizar a norma interna ao novo ato. Supria-lhe,
talvez a falta o uso dos nomes de empresa, nas condi¢des do Cédigo Comercial: o primeiro
caso conhecido de contrafacdo de marcas data de 1873, e se refere a uma industria baiana de

rape.

Uma série de leis extravagantes regulou a matéria de marcas, patentes e,
eventualmente, de concorréncia desleal, do fim do séc. XIX até 1945, quando tivemos 0 nosso
primeiro Codigo de Propriedade Industrial, o Decreto-Lei n° 7.903/45. Este Decreto, cuja
elaboracdo demonstrou sofisticacdo técnica infinitamente maior do que toda legislacdo
anterior, subsistiu - em seus aspectos penais - por mais de meio século, até o inicio de

vigéncia deste novo Codigo de 1996.

1 Art. 10. Toda a patente cessa, e é nenhuma: [...] 4°. Se o descobridor, ou inventor, obteve pela mesma
descoberta, ou invencdo, patente em paiz estrangeiro. Neste caso, porém, tera como introductor, direito ao
premio estabelecido no art. 3°.
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2.2 Origem do projeto da lei n®9.279/96 (Cddigo de Propriedade Industrial)

A origem do processo de mudanca da lei de propriedade industrial é,
indubitavelmente, a pressao exercida pelo Governo dos Estados Unidos, a partir de 1987, com
sangdes unilaterais impostas sob a Segdo 301 do Trade Act. N&o obstante aplicadas no
Governo Sarney, apenas no mandato seguinte se iniciaram as tentativas oficiais com vistas a

elaboracdo de um Projeto de Lei.

Consentanea com tal momento histérico, a politica do Governo Collor ? para com o
setor tecnoldgico, embora ressoando as propostas da Nova Politica Industrial do Governo
anterior, ndo levada a préatica desde sua formulagdo em 1988, importou na pratica em
contencdo dos meios publicos aplicados no desenvolvimento tecnoldgico e em reducdo dos

mecanismos de protecdo ao mercado interno, em especial no setor de informatica.

Desta postura derivam as propostas de reforma do Codigo da Propriedade Industrial,
da Lei de Software, da Lei de Informatica, da Lei do Plano Nacional de Informatica e
Automacdo (PLANIN), a elaboracdo de um anteprojeto sobre topografia de semicondutores e

a extin¢do de praticamente todos incentivos fiscais ao desenvolvimento tecnoldgico.

Neste contexto politico, constitucional e internacional, proliferaram os projetos de
reforma da legislagéo.

Coube a Comissdo instituida pela Portaria Interministerial n® 346 de julho de 1990 a
tarefa de elaborar a Lei n® 9.729/96, oportunidade em que se reuniram representantes do
Ministério da Justica, da Economia, das Relacbes Exteriores, da Saude e da Secretaria de

Ciéncia e Tecnologia, alem dos técnicos do INPI e de consultores externos.

Além da diretriz politica que se imp0ds a revisdo da legislacdo entdo em vigor, desde

0 inicio, as seguintes condicionantes desempenharam claro papel na elaboracdo do texto:

a) o aperfeicoamento técnico e administrativo que se impunha ap6s quase 20
anos de experiéncia com o Cddigo anterior; b) as modificagdes do contexto
tecnol6gico e econémico brasileiro; ¢) os exercicios de padronizacédo, ditos
de “harmonizagdo”, dos sistemas nacionais de patentes e marcas realizados
na OMPI; d) o estdgio das negociagdes do GATT no momento da conclusdo
da redacdo; €) a necessidade, percebida pelos técnicos do INPI, de melhorar
sua interface com o publico, especialmente o0s inventores nacionais,
propiciando uma inter-relacdo ainda mais dialética e cooperativa entre o
escritorio de propriedade industrial e os seus usuarios (BARBOSA, 2002, p.
1).

2 A diretriz ao setor industrial e tecnolégico foi delineada pela Portaria Interministerial n° 346 de julho de 1990.
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Em 1992, segundo Jazbik Jessen, citado por Barbosa (2002, p. 1) em face da

negociacdo do acordo TRIPs fez as sequintes observacoes:

A partir de 1986, com o inicio da Rodada Uruguai do GATT, aquilo que
eram sinais de mudanga tornaram-se claros marcos das novas posturas dos
paises desenvolvidos, cristalizando-se, em dezembro de 1991, com o texto
de GATT-TRIPs (Trade Related Aspects on Intelectual Property).
Evidentemente, tal iniciativa de trazer a0 GATT matérias substantivas da
Propriedade Intelectual, anteriormente confinada & Organizagdo Mundial da
Propriedade Intelectual, ndo se fez isoladamente. Assim é que, no préprio
ambito da OMPI, desde o inicio da década de oitenta, vinham sendo
impulsionadas certas discussdes, como a da protecéo juridica dos programas
de computador (encerradas abruptamente por uma conclusdo dos trabalhos
dos expertos que ndo se coadunava com o encaminhamento das reuniGes até
entdo realizadas) e a protecdo juridica dos “microchips” (em que, tendo-Se
atingido um texto final de tratado internacional, ndo se obteve, até o
momento, nenhuma providéncia - e a OMPI ndo tem se esforcado
minimamente nesse sentido - para sua assinatura e adesao). Ainda na OMPI,
foram surgindo outras propostas de mecanismos reguladores, tais como as de
tratados de harmonizagdo de patentes, harmonizacdo de marcas, solucéo de
controvérsias, harmonizacdo de designs e um protocolo a Convengdo de
Berna, para direitos autorais e conexos. Demais disso, as direcdes do
COCOM foram consideravelmente alteradas nos Gltimos anos, sem gue 0s
paises em desenvolvimento Ihe prestassem qualquer atencdo. J& ndo tdo
claros, os resultados das negociagdes bilaterais conduzidas prioritariamente
pelos EUA (consideradas por aquele pais como bastante mais eficazes que as
multilaterais) se mostram diretamente nas iniciativas de alteracdo das
legislacBes domésticas dos paises visados, dos quais o Brasil é apenas um de
muitos. [...] Numa analise menos que perfunctdria, o que se nota € a tentativa
dos paises desenvolvidos de retornarem a uma situagdo de mera exportagdo
do produto final objeto da patente (seja a patente fim, intermediaria ou de
meio) e de bloqueio juridico e factico da informacdo tecnolédgica, numa
espiral que nos recoloca na mesma vertical do inicio do século. Em
consequéncia, surgiram proibices como a j& mencionada da revisdo de
Estocolmo da CUP e também conceitos novos, de que se destacam o de
discriminacdo, expresso pela primeira vez em GATT-TRIPs, e o da dita
‘reversdo do onus da prova’ [...]. Além da Lei n° 8383/91, que alterou as
normas de remessa e dedutibilidade, uma das primeiras mudancas a serem
implementadas (apesar de ser a mais recente iniciativa) foi a adesdo do
Brasil ao texto da revisdo de Estocolmo (1967), o qual traz, em seu bojo, a
proibicdo de serem extintos privilégios de patentes ndo explorados pelo
titular sem uma concessao de licenca compulsoria anterior. [...] A perda da
capacidade de os paises selecionarem areas tecnoldgicas de como ndo-
concessdo de privilégios e a recusa de introduzir no PL n° 824/91 os
mecanismos de excecdo que o GATT admitiu, a retroacdo da possibilidade
de depdsito de patente (pipeline), muito mais amplo do que a negociada em
GATT-TRIPs, 0 abandono do periodo de transicdo admitido em TRIPs e
uma série de outras escolhas, menos flexiveis para o Pais, devem ser
cuidadosamente vistas, pois demonstram até uma certa relagdo de
divergéncia entre os niveis multi e bilaterais. Também a questdo do segredo
da industria, regulado de maneira pifia no PL n° 824/91, e a introducéo da
matéria no GATT, bem como sua transformacéo, ao longo das negociagdes,
até o conceito de undisclosed information (que, alias, tem passado
desapercebido), € do mais alto interesse para a aquisicdo de conhecimento
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tecnologico e para a producdo de bens que utilizem certas inovagoes
tecnoldgicas, especialmente nas areas de farmacos e alimentos.A imposicéao
de certos caminhos judiciais, inclusive com aspectos inadmissiveis no nosso
direito (de que o dispositivo sobre a pseudo reversdo de dnus da prova é
exemplo) que aparecem em GATT-TRIPs e na Harmonizacdo de Patentes
(em contraste aos insipidos dispositivos constantes do PL), a determinagéo
da protecgéo das bases de dados, a possibilidade de limitacdo da circulacéo de
informacbes existentes em bibliotecas e mesmo o novo conceito de
reproducdo de obra sdo condicionantes inevitaveis para a inovagdo
tecnoldgica.

O texto enfim editado tem, marcadamente, o sinal do impacto desses interesses
econdmicos e politicos nas negociagdes do TRIPs.

2.3 Quiais as razdes da propriedade intelectual

A aceleracdo do processo informacional e o desenvolvimento da economia industrial
passaram a exigir, desde o Renascimento, a criacdo de uma nova categoria de direitos de
propriedade. Tal se deu, essencialmente, a partir do momento em que a tecnologia passou a
permitir a reproducdo em série de produtos a serem comercializados: além da propriedade
sobre o produto, a economia passou a reconhecer direitos exclusivos sobre a ideia de

producdo, ou mais precisamente, sobre a ideia que permite a reproducdo de um produto.

A esses direitos, que resultam sempre numa espécie de exclusividade de reproducao
ou emprego de um produto (ou servigo) se dd o nome de “Propriedade Intelectual”. Ja ao
segmento da Propriedade Intelectual que tradicionalmente afeta mais diretamente ao interesse
da industria de transformacdo e do comércio, tal como os direitos relativos a marcas e

patentes, costuma-se designar por “Propriedade Industrial”.

Nos paises de economia de mercado (VIEIRA, 2003) a propriedade industrial sempre
consistiu numa série de técnicas de controle da concorréncia, assegurando o investimento da
empresa em seus elementos imateriais: seu nome, a marca de seus produtos ou servigos, sua

tecnologia, sua imagem institucional etc.

Assim, quem inventa, por exemplo, uma nova maquina pode solicitar do Estado uma
patente, que representa a exclusividade do emprego da nova tecnologia - se satisfizer os
requisitos e se ativer aos limites que a lei impBe. S6 o titular da patente tem o direito de
reproduzir a maquina; e 0 mesmo ocorre como uso da marca do produto, do nome da empresa

etc.
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E de notar-se que, nio obstante a expressao “propriedade” ter passado a designar tais
direitos nos tratados pertinentes e em todas as legislagdes nacionais, boa parte da doutrina

econdmica a eles se refira como “monopolios”.

Isto se da porque o titular da patente, ou da marca, tem uma espécie de monopolio do
uso de sua tecnologia ou de seu signo comercial, que difere do monopdlio stricto sensu pelo
fato de ser apenas a exclusividade legal de uma oportunidade de mercado (do uso da

tecnologia etc.) e ndo - como no monopélio auténtico - uma exclusividade de mercado.

Exclusividade a que muito frequentemente se dd o nome de propriedade,
seguramente isso acontece porque o estatuto da propriedade tende a ser um dos conjuntos
mais estaveis de normas de um sistema legal, permitindo a formulacdo da politica de longo
prazo, aumentando a seguranca dos investimentos e direcionando a evolugédo tecnologica para

0s objetivos que a comunidade elegeu como seus.

Vale também lembrar que, segundo a Constituicdo Brasileira vigente, a propriedade,
e especialmente aquela resultante das patentes e demais direitos industriais, ndo € absoluta -
ela s6 existe em atencdo ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento
tecnoldgico e econbmico do Pais. Ndo ha, ainda, espaco para um sistema neutro ou

completamente internacionalizado de propriedade industrial no Brasil.

A tutela dos direitos autorais, de outro lado, ndo é tdo ligada, no texto constitucional,
as claras e especificas raizes nacionais, pelo menos no que toca a esfera moral de tais direitos,
as nocdes de tutela dos direitos da pessoa humana, de cunho, assim, natural e universal, ainda

que, como toda propriedade, sujeita a obrigacdo de um uso socialmente adequado.

A posicdo dos paises europeus e, em particular, da Franca, na longa discussdo dos
acordos da OMC relativos aos bens culturais demonstra, no entanto, que a posicao da Carta de
1988, ingenuamente voltada a ideia do homem de Rousseau vai, na verdade enfragquecendo os

direitos dos criadores nacionais, em face de uma cultura global.

Nas leis civis de tradicdo romanistica, entende-se por propriedade (de bens
corporeos) a soma de todos os direitos possiveis, constituidos em relagdo a uma coisa: é a

plena in re potestas.

Uma defini¢do analitica (tal como o Cédigo Civil de 1916 e o NCC de 2002, art.
1.228) seria: o direito constituido das faculdades de usar a coisa, de tirar dela seus frutos, de

dispor dela, e de reavé-la do poder de quem injustamente a detenha. Os direitos reais
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diferentes da propriedade seriam exercicios autbnomos das faculdades integrantes do
dominio, de parte deles, ou limitaces e modificacGes.

A emergéncia das novas formas de propriedade exige, porém, que se analise tal
fendmeno juridico sob o angulo da estrutura dos direitos em geral, levando em conta,

inclusive, a natureza dos objetos destes mesmos direitos.

Em termo genérico, propriedade poderia ser definida como “controle juridico sobre
bens econdémicos” (COMPARATO, 1976). A palavra controle tem a acepcao de regulamento,
além da de dominio, ou soberania; € a segunda significacdo que cabe ao conceito ora
expresso. Jaguemim e Schrans (apud BARBOSA, 2002) - discorrendo sobre os fundamentos

de uma economia de mercado lembram:

Em geral, um bem ndo adquire uma utilidade econdmica, ou ainda, uma
coisa nao se converte em bem, sendo gracas aos direitos que se tém sobre
ela. Assim, certa forma de propriedade estd na base das trocas. Esta
propriedade confere, com efeito, um controle do bem ou do servico, de
forma que haja uma relagéo entre o fato de adquirir e o de dispor. Assegura a
possibilidade de excluir, até certo grau, a utilizacdo por outrem. Além disso,
comporta o direito de ser transferida. Quanto mais estritos sdo 0s principios
de exclusividade e de transferéncia da propriedade de um bem, mais o valor
comercial desse bem tenderd a subir. Em suma, o verdadeiro bem é menos a
coisa do que os proprios direitos (JAQUEMIN; SCHRANS, apud
BARBOSA, 2002) — grifo nosso.

As caracteristicas econdémicas da propriedade serdo, assim, o controle sobre o bem
(inclusive o bem-servico ou 0 bem-oportunidade), e a possibilidade de excluir a utilizacdo por

outrem.

Mas a tradi¢do tem reservado a palavra “propriedade” ao controle sobre coisas, ou
bens tangiveis; por uma extensdo relativamente moderna, admite-se falar de propriedade
intelectual, propriedade industrial, propriedade comercial, etc., para descrever direitos

exercidos com relacdo a certos bens intangiveis.

A propriedade em geral tem seu novo estilo definido no Codigo Civil de 2002 da
seguinte forma:

Art. 1.228. O proprietéario tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e
o direito de reavé-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou
detenha.

§ 1° O direito de propriedade deve ser exercido em consonancia com as suas
finalidades econémicas e sociais e de modo que sejam preservados, de
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas
naturais, o equilibrio ecolégico e o patrimonio historico e artistico, bem
como evitada a polui¢do do ar e das aguas.
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§ 2° Sdo defesos os atos que ndo trazem ao proprietario qualquer
comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intencdo de prejudicar
outrem.

§ 3° O proprietério pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriacéo,
por necessidade ou utilidade pablica ou interesse social, bem como no de
requisicdo, em caso de perigo publico iminente (BRASIL, 2002, p. 192).

A raiz historica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual sdo
muito menos naturais e muito mais complexos do que a da propriedade romanistica (plena in
re potestas — pleno poder sobre a coisa), disto resulta que — em todas suas modalidades — a
propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais
socialmente responsavel, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de

propriedade.

O titular do direito a este bem é, como o controlador de uma sociedade, ocupante de
uma posicao de poder sobre 0 mercado, e a protecdo que lhe é oferecida pelo direito considera
exatamente esta situacdo. Nao estamos, simplesmente, no campo das liberdades, mas no dos

poderes.

A ideologia do direito do poder econdmico pode se expressar na nogdo de que aquilo
que se resolve como um conflito entre particulares, na exploracdo de um bem comum a todos
— 0 mercado — passa, no entanto, a ser uma leséo direta ao interesse publico, quando as a¢bes
de um empresario ou grupo de empresarios tendem a eliminar ou distorcer a propria
concorréncia. O acumulo de poder econémico tornar-se-ia nocivo ao publico em geral e o
Estado se moveria para contrapor-se, com a soberania, aos ensaios de imperium privado na

area econdmica.

Mas o direito resultante da patente é uma relacdo de propriedade, assimilavel em
certa proporcédo a propriedade em sentido tradicional, romanistico. Consiste na exclusividade
em usar uma determinada informacdo tecnoldgica no processo produtivo, assim como a
propriedade sobre os bens corporais ¢ aquele “direito de excluir todos os outros do uso da

coisa, menos o soberano”, do que fala Hobbes (1953, p. 24).

Para instituir um direito de propriedade sobre as ideias tecnologicas de utilidade
industrial, o direito se viu obrigado a considerar a concepgédo intelectual como tendo as
propriedades fisicas que lhe faltam, naquilo que interessa a sua exploragdo empresarial. Apds
a divulgacdo do contetdo de uma patente, a informacdo nela contida, se ja& ndo o foi,
incorpora-se ao Estado da Arte, e passa a ser intelectualmente disponivel por qualquer um,

embora seja economicamente indisponivel, enquanto durar o privilégio; a exclusividade
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prevalecerd mesmo contra aqueles que, por trabalho préprio ou acaso, ja dispuserem da
informagado protegida (Lei n® 9.279/96, art. 45).

N&o se pode perder de vista que o patenteado, por efeito de seu privilégio, adquire
uma vantagem consideravel sobre seus concorrentes, sendo o Unico a poder desempenhar a
atividade de explorar o invento; a infracdo do contrafator consiste em ultrapassar as barreiras

da exclusividade legal, realizando, assim, a mesma atividade.
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3 A CONSTITUICAO FEDERAL E A PROPRIEDADE INTELECTUAL

3.1 Consideragdes iniciais

Examinando a propriedade intelectual e a Constituicdo Federal, verifica-se que ndo é
em todo sistema constitucional que a Propriedade Intelectual tem o prestigio de ser
incorporada literalmente no texto basico. Cartas de teor mais politico ndo chegam a
pormenorizar o estatuto das patentes, do direito autoral e das marcas; nenhuma,

aparentemente, além da brasileira, abre-se para a protecédo de outros direitos.

Na Constituicdo Americana, o regramento da Propriedade Intelectual precede em
tempo — e em dignidade - mesmo os dispositivos que protegem os direitos fundamentais,
introduzidos pelas Emendas. Norma de supremacia federal, a regra de que os autores de
criacBes intelectuais e tecnoldgicas tém direito a protecdo de suas realizacbes tem sido
discutida com profundidade e equilibrio faz mais de dois séculos; os subscritores da Carta e
eminentes constitucionalistas dedicam atencdo e cuidado a elaboracdo do equilibrio das

normas € a justeza de sua aplicacao.

Né&o se pode fugir, assim, de um estudo cotejado e constante entre aquele direito e 0
nosso; duas Constituicdes que dignificam a Propriedade Intelectual, onde se realizam as
mesmas tensdes internas, onde se tutelam o mesmo espirito criador, e se resguarda 0 mesmo

investimento, tém a mesma vocacdo — a do equilibrio e da protecdo das gentes.

3.2 A propriedade intelectual nasce da lei

Um dos mais interessantes efeitos da doutrina do market failure é evidenciar a
natureza primaria da intervencao do Estado na prote¢do da Propriedade Intelectual. Deixado a
liberdade do mercado, o investimento na criacdo do bem intelectual seria imediatamente
dissipado pela liberdade de copia. As forcas livres do mercado fariam com que a competicao
— e 0s mais aptos nela — absorvessem imediatamente as inovagOes e as novas obras

intelectuais.

Assim € que a intervencdo € necessaria — restringindo as forcas livres da

concorréncia — e criando restricdes legais a tais forcas. Pois que a criacdo da Propriedade
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Intelectual é - completa e exclusivamente - uma elaboracdo da lei, que ndo resulta de qualquer

direito imanente, anterior a tal legislacao.

Mesmo ap06s a criacdo das leis de propriedade intelectual, o que permanece fora do
escopo especifico da protecdo fica no dominio comum. Segundo Gama Cerqueiral (1982, p.
379): “As invencdes, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais ndo patenteados
ndo podem ser protegidos com base nos principios da repressdo da concorréncia desleal, por

pertencerem ao dominio publico™.

Examinando a Jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica, temos o entendimento

de que o modelo n&o registrado pode ser livremente copiado:

Ementa - Modelo industrial ndo patenteado. Concorréncia desleal. O criador
de modelo industrial, ndo protegido por patente, ndo pode opor-se a seu uso
por terceiro. A concorréncia desleal supde o objetivo e a potencialidade de
criar-se confusdo quanto a origem do produto, desviando-se clientela
(BRASIL, STJ - ne 70015/SP, 1997).

Notavel é o texto de Thomas Jefferson sobre a questdo, tdo intensamente citado pela
Suprema Corte dos Estados Unidos, em que analisa exatamente a razdo pela qual ndo pode
haver um direito natural aos bens intelectuais, e porque a Propriedade Intelectual é uma
criacdo exclusivamente do Direito Legislado, no caso pertinente a Clausula Oitava da

Constituicdo Americana:

Stable ownership is the gift of social law, and is given late in the progress of
society. It would be curious then, if an idea, the fugitive fermentation of an
individual brain, could, of natural right, be claimed in exclusive and stable
property. If nature has made any one thing less susceptible than all others of
exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea,
which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to
himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of
every one, and the receiver cannot dispossess himself of it. Its peculiar
character, too, is that no one possesses the less, because every other
possesses the whole of it. He who receives an idea from me, receives
instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at
mine, receives light without darkening me. That ideas should freely spread
from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of
man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and
benevolently designed by nature, when she made them, like fire, expansible
over all space, without lessening their density in any point, and like the air
in which we breathe, move, and have our physical being, incapable of
confinement or exclusive appropriation. Inventions then cannot, in nature,
be a subject of property. Society may give an exclusive right to the profits
arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may
produce utility, but this may or may not be done, according to the will and
convenience of the society, without claim or complaint from anybody
(BARBOSA, 20053, p. 96).
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O texto frisa exatamente que o direito de exclusividade aos bens intelectuais é dado
“de acordo com a vontade e conveniéncia da sociedade, sem pretensdo nem demanda de quem
quer que seja”. E um movimento de politica, e politica econdmica mais do que tudo, e ndo um
reconhecimento de um estatuto fundamental do homem. Ha tanto uma pretensdo de politica

econdmica quanto de politica intelectual.

A instituicdo da propriedade intelectual € uma medida de fundo essencialmente
econémico, pois nem toda propriedade privada esta sob a tutela dos direitos a garantias

fundamentais.

Com essas hipoteses, claramente definidas na Constituicdo, é preciso verificar, in
concreto, se estd ou ndo diante de uma situacdo de propriedade considerada como direito
humano, pois seria evidente contra-senso que essa qualificacdo fosse estendida ao dominio de
um latifundio improdutivo, ou de uma gleba urbana nédo utilizada ou subutilizada, em cidades
com serios problemas de moradia popular. Da mesma sorte, € da mais elementar evidéncia
que a propriedade do bloco acionario, com que se exerce o controle de um grupo empresarial,

ndo pode ser incluida na categoria dos direitos humanos.

Escusa insistir no fato de que os direitos fundamentais protegem a dignidade da
pessoa humana e representam a contraposicdo da justica ao poder, em qualquer de suas
espécies. Quando a propriedade ndo se apresenta, concretamente, como uma garantia da
liberdade humana, mas, bem ao contrario, serve de instrumento ao exercicio de poder sobre
outrem, seria rematado absurdo que se lhe reconhecesse o estatuto de direito humano, com
todas as garantias inerentes a essa condicdo (COMPARATO, 1998, p. 73-88).

Assim também o autor Afonso da Silva (2002, p. 245-246), ao tratar do inciso XXIX
do art. 5° — propriedade industrial -, assim diz: “O dispositivo que a define ¢ assegura esta
entre os dos direitos individuais, sem razdo plausivel para isso, pois evidentemente ndo tem

natureza de direito fundamental do homem, caberia entre as normas da ordem econdmica”.
Ferreira Filho (1999, p. 51) possui a mesma opinido:

Certamente esta matéria ndo mereceria ser alcada ao nivel de direito
fundamental do homem. Trata-se aqui da chamada propriedade imaterial que
seria protegida pelo inciso XXIII, referente ao direito de propriedade. Como
se viu, propriedade, nos termos do citado inciso XXIII, ndo abrange apenas o
dominio. Compreende todos os bens de valor patrimonial, entre os quais,
indubitavelmente, se incluem as marcas de indUstria e comércio ou 0 nome
comercial.
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Provavelmente haveria alguma razdo para listar entre os direitos fundamentais o
estrato moral dos direitos autorais e de propriedade industrial (por exemplo, entre estes
ultimos direitos, o de ser reconhecido como inventor). Quanto ao aspecto patrimonial de tais
direitos, ou se adota a posicdo de Ferreira Filho (1999) e Afonso da Silva (2002), logo acima,
ou se segue a posi¢do menos radical de que os dispositivos sobre Propriedade Intelectual da
Carta, ainda que de natureza patrimonial, se acham corretamente vinculados ao art. 5°, mas
integralmente submetidos as limitacGes das propriedades em geral — especialmente a do uso

social - além das limitac@es tipicas dos bens imateriais.
Nossos constitucionalistas classicos repetem o tema:

O direito do inventor ndo é rigorosamente uma propriedade ou é uma
propriedade sui generis. O invento é antes uma combinacdo do que
verdadeiramente criagdo. Versa sobre elementos preexistentes, que fazem
desse repositorio de ideias e conhecimentos que o tempo e 0 progresso das
nacOes tém acumulado e que ndo sdo suscetiveis de serem apropriados com o
uso exclusivo por quem quer que seja, constituindo antes um patrimonio
comum, de que todos se podem utilizar (BARBALHO, apud BARBOSA,
2004, p. 331-332).

3.3 A tensdo constitucional quanto a propriedade intelectual

Ao contrario do que ocorria até a Carta de 1946° a Carta de 1988 nido prevé
alternativa a protecdo das criacdes intelectuais e tecnoldgicas sendo a restricdo a concorréncia
através da exclusividade. Até a carta de 1946, era possivel pelo menos como alternativa a
patente a concessao de um prémio estatal. Assim, a protecdo Unica possivel para todos direitos

da propriedade intelectual € uma restricdo a concorréncia.

Ocorre, porém, o paradoxo de que em nossa Constituicdo a tutela da concorréncia é
principio basico — que supera e predomina no edificio constitucional:

Art. 1° - A Republica [...] tem como fundamentos: [...]
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

8 [...] até 1967, as varias Constituicdes, desde o Império, determinavam que a lei lhes assegurasse privilégio exclusivo e
temporario, ou remuneragao, como ressarcimento da perda que hajam de sofrer por sua vulgarizacdo (Constitui¢do de 1824,
art. 179, inc.26), ou entdo, na Republica, o privilégio seria concedido pelo Congresso, consistindo em prémio razoavel,
quando houvesse conveniéncia de vulgariza-lo (Constituicdo de 1934, art.113, inc. 13, e de 1946, art. 141, § 17),
determinaram os constituintes de 1934 e de 1946, omitindo-se, neste particular, a Carta de 1937, a de 1967, a de 1969 e a
1988. Em 1967, continuando em 1969, a Constitui¢do “retirou a referéncia a salvaguarda do lado social da inven¢do, ndo
permitindo mais que o Estado a vulgarizasse mediante pagamento de justo prémio, ou seja, de acordo com o valor do
invento e dos gastos que se tornassem indispensaveis. Em nossos dias, caba somente o instituto da desapropriacdo, que
alias, ndo € privilégio algum, conservando-se apenas o privilégio temporario, retirado o prémio justo ao inventor.
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Art. 170 - A ordem econdmica, fundada na valorizagéo do trabalho humano
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia digna,
conforme os ditames da justica social, observados os seguintes principios:

[...]
IV - livre concorréncia; [...] (BRASIL, 1988, p. 7).

No sistema juridico brasileiro, a Constituicdo se inaugura com uma declaracdo em
favor da liberdade de iniciativa, e insere entre os principios da Ordem Econdmica e o da
liberdade de concorréncia.

O Estado néo exercera diretamente atividade econémica, a ndo ser quando necessaria
aos imperativos da seguranca nacional ou a relevante interesse coletivo, nos dois casos
conforme definido em lei. O dispositivo do Art. 173 da Lei Maior d4 o tom do tratamento
constitucional ao investimento privado (GRAU, 1991, p. 272). Regra constitucional também
de extrema relevancia é a que se Ié no art. 174 da mesma Carta, de que o Estado, como agente
normativo e regulador da atividade econdmica, exercerd funcdes de fiscalizagdo, incentivo e

planejamento, as quais, para o setor privado, terdo efeito meramente indicativo.

Como principio geral, assim, assegurada também como regra fundamental da
economia a liberdade de iniciativa (Art. 170 da C.F), o investimento privado esta livre para
escolher seu caminho, reservado ao Estado o poder de fiscalizar e de incentivar - como agente

normativo e regulador da atividade econémica.

Também no Art. 219 da Constituicdo Federal de 1988 se dispde que o mercado
interno serd incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e s6cio-econémico,
0 bem estar da populacdo e a autonomia tecnolégica do Pais. Tal dispositivo se compatibiliza,
alids, com as regras relativas a propriedade industrial, especialmente as patentes (GRAU,
1991, p. 259)*. Como se sabe, os instrumentos da Propriedade Industrial sdo exatamente
mecanismos de controle do mercado interno - uma patente restringe a concorréncia em favor

do seu titular, impedindo que os demais competidores usem da mesma tecnologia.

Assim sendo, tanto a regulacdo especifica da Propriedade Industrial quanto os
demais dispositivos que, na Carta de 1988, referentes a tecnologia, sdo acordes ao eleger

como principio constitucional o favorecimento do desenvolvimento tecnoldgico do Pais.

Parte da doutrina constitucionalista como Bastos (2001); Ferreira Pinto (1994) e
Moreira Neto (1989), entende que a CF/88, ao contrario do que ocorria com a anterior, ndo

4 Art. 219 - O mercado interno integra o patriménio nacional e seré incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento
cultural e s6cio econdmico, o bem estar da populagéo e a autonomia tecnolégica do Pais, nos termos de lei federal.
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deixa a Unido Federal, através de lei, o estabelecimento de monopdlios. Pelo contrério, ao
erigir como pressuposto da ordem econdmica a livre concorréncia, a Carta teria coibido a
restricdo a competicdo de qualquer natureza, a ndo ser nos casos em que a propria

Constituicao o excepciona.

Outros autores, no entanto, fundando-se em convincente argumento constitucional,
admitem o monopdlio com sede em lei ordinaria, se atendidos os pressupostos do Art. 173
quanto a intervencao estatal, quando necessaria aos imperativos da segurancga nacional ou
a relevante interesse coletivo, acrescidos do requisito suplementar da indispensabilidade de
que a acao interventiva se faca por meio do monopdlio (GRAU, 1991, p. 27-278). Casos
singulares em que isto se daria seriam 0s de intervencao para evitar um monopdlio privado de

fato.

Adotada quer uma, quer outra tendéncia jurisprudencial, certo é que o parametro
aplicavel no controle exercido pelo Estado, e os instrumentos de que fizer uso ndao podem -
salvo nos casos explicitamente constitucionalizados - importar em abuso de poder econdmico
que vise a dominacdo dos mercados, a eliminacdo da concorréncia e ao aumento arbitrario dos
lucros, posicionamento adotado por Bastos (2001); Ferreira Pinto (1994) e Moreira Neto
(1989).

De outro lado, cabe exatamente ao Estado garantir que 0 acesso a concorréncia seja

livre de manifestacOes deste mesmo abuso de poder econémico.

A jurisprudéncia do Supremo Tribunal Federal demonstra Liberdade de

Concorréncia é principio fundamental:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINARIO. CONSTITUCIONAL. LEI
N° 10.991/91, DO MUNICIPIO DE SAO PAULO. FIXACAO DE
DISTANCIA PARA A INSTALACAO DE NOVAS FARMACIAS OU
DROGARIAS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituicdo Federal
assegura 0 livre exercicio de qualquer atividade econdmica,
independentemente de autorizacdo do Poder Publico, salvo nos casos
previstos em lei. 2. Observancia de distancia minima da farmacia ou drogaria
existente para a instalacdo de novo estabelecimento no perimetro. Lei
Municipal n® 10.991/91. Limitacdo geogréfica que induz a concentracdo
capitalista, em detrimento do consumidor, e implica cerceamento do
exercicio do principio constitucional da livre concorréncia, que é uma
manifestacdo da liberdade de iniciativa econémica privada. Recurso
extraordinario conhecido e provido. ACORDAO. Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
em Sessdo Plenaria, na conformidade da ata do julgamento e das notas
taquigréficas, por votagdo majoritaria, conhecer do recurso extraordinario e
dar-lhe provimento para declarar a inconstitucionalidade do art. 1° da Lei n°
10.991, de 13/06/91, do Municipio de Sdo Paulo/SP. Brasilia, 04 de junho de
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1998. Carlos Velloso, Presidente - Mauricio Corréa, Redator para o Acérdao
(BRASIL, RE n° 193.749-1 SP, DJ 04.05.2001).

Em dispositivos autbnomos para os direitos autorais e para a propriedade industrial,
se estabelecem preceitos de protecdo aos bens e investimentos da propriedade intelectual que

se contrapGem essencialmente a tutela da concorréncia livre.
Assim é que prescreve a Carta de 1988, no tocante a Propriedade Industrial:

Art. 5°[...]

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporério para sua utilizagdo, bem como protecdo as criagfes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico do Pais; E, por sua vez, quanto aos direitos autorais:

Art. 5° 1 [.]

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagéo, publicacdo ou
reproducdo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo que a lei
fixar; XXVIIl - sdo assegurados, nos termos da lei: a) a protecdo as
participacOes individuais em obras coletivas e a reproducgao da imagem e voz
humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalizacdo do aproveitamento econdmico das obras que
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e as respectivas
representacdes sindicais e associativas (BRASIL, 1988, p. 8).

O Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul demonstra na jurisprudéncia em que

todos podem exercer a empresa nas condicdes legais:

Ementa: secdo funeraria em hospital. Concorréncia desleal. [...] Sociedade
hospitalar faz cessar, legitimamente, a eficacia de convénio com empresas
funerérias. [...] Liberdade de comercio tem garantia constitucional. Auséncia
de ilegalidade na manutencdo de secdo funeraria em hospital e por este
explorada comercialmente. Exito da secdo funeraria - admitido pelas autoras
- demonstra receptividade popular. Precos mais baixos praticados beneficiam
consumidor. Prevaléncia do principio: o que ndo esta juridicamente proibido,
esta juridicamente permitido. [...] Confirmada a sentenca. Apelo improvido.
Decisdes unanimes (BRASIL, APC n° 585035124, TJRS, 21/05/1986).

Além deste problema de esséncia, as nossas clausulas constitucionais de propriedade
intelectual se acham sujeitas a tensdes especificas: a) A colisdo entre a prote¢do dos interesses
do investidor e do criador e o principio do uso social das propriedades; b) A clausula
finalistica da propriedade industrial; c) Os parametros constitucionais de protecdo a
tecnologia, a autonomia tecnologica e a cultura; d) As liberdades constitucionais de criagdo
artistica e de expressdo; €) A tensdo de interesses entre a economia nacional e o capital

estrangeiro.

3.4 O investimento estrangeiro
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E um fato da vida politica o interesse que os titulares do capital estrangeiro investido,
ou com proposito de investir, em suas varias formas, tém no tocante a protecdo da propriedade
intelectual. Mas esse interesse econdémico ndo tem necessariamente qualquer protecdo
constitucional (VILLACA, 1988).

Os estrangeiros ndo residentes ndo tém direito constitucional a propriedade
intelectual. Com efeito, estes ndo so estdo privados do beneficio da isonomia, como — com
mais razdo — da tutela do restante do art. 5° da Carta da Republica (BRASIL, 1988) °.

Este entendimento — em doutrina ndo sectaria — é absolutamente pacifico. Diz Lopes
Meirelles (apud BARBOSA, 2005a):

N&o afrontam a Constituicdo Federal as medidas de favorecimento a marinha
mercante nacional, em detrimento da estrangeira: Considerando que a
Constituicdo da Republica s6 impde tratamento igualitario entre brasileiros e
estrangeiros aqui residentes [...] (Grifo do original).

Assim, a igualdade entre investidores estrangeiros ndo residentes e brasileiros so

existe no que a lei ordinaria deferir, e deixara de existir quando tal lei deixar de vigorar.

A Carta da Republica explicitamente permite e até induz diferencas especificas de
tratamento ao investimento estrangeiro ndo domiciliado: para o art. 172, o dominio do
investimento estrangeiro, inclusive o investimento tecnol6gico constitui area sujeita a
intervencdo estatal. Com efeito, a Constituicdo permite a disciplina de tais atividades com
base no interesse nacional e o Art. 192, 111, especificamente no que toca ao setor financeiro.
Os poderes de intervencdo ndo sdo restritos ao investimento de risco. Por exemplo, o
investimento tecnologico estrangeiro, inclusive através dos contratos de know how, de
patentes e de marcas, esta sujeito, a hipétese de um regime especial de controle (BARBOSA,
2005a).

Note-se que, embora a Carta da RepuUblica ndo assegure tratamento igual ao
investidor estrangeiro (ou, mais precisamente, ao investidor estrangeiro ndo residente) e ao
nacional, tal isonomia pode ser promovida pela lei ordinaria e — sem duvida - pelo ato

internacional, inclusive ao abrigo do Art. 5°, § 2° da propria Constituigéoﬁ.

5 Art. 5° - Todos sdo iguais perante a lei, sem distingio de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e
a propriedade, nos termos seguintes: [...].

® Os direitos e garantias expressos nesta Constituicdo n&o excluem outros decorrentes do regime e dos principios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a Republica Federativa do Brasil seja parte. Especialmente importante,
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O que ndo é possivel é supor uma prevaléncia dos tratados sobre a nossa ordem

constitucional. Nosso sistema ndo o permite em nenhuma hipotese.

4 A PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO UM DIREITO DE CUNHO
INTERNACIONAL

4.1 Introdutoria

Os membros da Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD),
ainda que possam até divergir, por exemplo, no tocante a internacionalizacdo do setor
servicos, concordam no essencial quanto a protecdo de direitos intelectuais pelos mecanismos
do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Ha um consenso entre 0s paises
industrializados de economia de mercado em que a protecdo juridica dos direitos intelectuais

deva ser homogeneizada, generalizada para 0 mundo todo e feita realmente eficaz.

Claramente tal tendéncia & homogeneizacéo nas relacfes de propriedade acompanha
a tendéncia tecnologica de aproximacdo entre paises e unidades culturais. Mas a tecnologia
torna mais urgente e necessario a definicdo juridica de tais relacGes de propriedade: a mutacéo

tecnoldgica induz a modificacdo de seus proprios termos de protecéo juridica.

Alberto Bittar (1993) explica que no tocante ao caso brasileiro, divulgou-se a ideia,
com bastante repercussdo internacional, de que a demora do pais na padronizacdo no campo
da propriedade intelectual teria sido uma tatica deliberada de sua politica de desenvolvimento.
Esta hipdtese parece perfeitamente valida para o pais que, na sessao inaugural de 1961 da
Assembléia Geral da Organizacdo das Nacoes Unidas (ONU), iniciou a reavaliacdo do valor
dos direitos intelectuais para uma economia ndo desenvolvida, a luz dos interesses do terceiro

mundo.

Parece razoavel afirmar que, ao fim do processo de homogeneizacdo do sistema
internacional da propriedade intelectual, ora em curso, 0s paises do terceiro mundo terdo
perdido algumas oportunidades de aceleragdo do desenvolvimento tecnoldgico. Outras,
porém, podem abrir-se, especialmente pelo uso adequado das peculiaridades do sistema, tal

como praticado pelos paises em desenvolvimento.

neste contexto, sdo os acordos da Organiza¢do Mundial do Comércio, promulgados pelo Dec. n. 1.355/94, em especial o
chamado GATS, ou acordo sobre servigos.
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Até a criagdo da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual, tanto a préatica dos
advogados quanto a doutrina e a jurisprudéncia se mantinham a parte nos dois elementos
centrais do que entendemos, hoje, por Propriedade Intelectual. Parte do Direito Civil,
incrustrada nos Direitos Reais, a doutrina autoral tinha dinamica separada e distinta da
Propriedade Industrial, abrigada no campo do Direito Comercial. Os institutos, a clientela,

tudo enfim mantinha separados os dois ramos, pelo menos nos direitos de tradicdo romana.

N&o sendo dessa forma nos paises do common Law, onde o ramo autoral sempre teve

um cunho mais empresarial, de protecdo ao investimento, ndo a criatividade.

4.2 A internacionalizacédo da propriedade intelectual

Se ha um sistema de propriedade dos bens intelectuais, ele deve ser, necessariamente,
internacional. Este postulado é particularmente claro no que toca a protecdo da tecnologia
(BARBOSA, 2002). O pais que concede um monopolio de exploracdo ao titular de um
invento estd em desvantagem em relacdo aos que ndo o outorgam: seus consumidores
sofreriam um preco monopolista, enquanto os demais teriam o beneficio da concorréncia,
além de ndo necessitarem alocar recursos para a pesquisa e desenvolvimento. De outro lado, a
internacionalizacdo da propriedade da tecnologia tem a vantagem de racionalizar a
distribuicéo fisica dos centros produtores. Se em determinado pais a nova tecnologia pode ser
melhor explorada com a qualidade da mao-de-obra local, com o acesso mais facil ao capital
financeiro e a matéria-prima, para produzir bens que serdo vendidos, com exclusividade, em

todo mundo, o preco e a qualidade serdo os melhores possiveis.

S&o estes os postulados que se deduzem da Convencédo (da Unido) de Paris para a
Protecdo da Propriedade Industrial, assinada em 1883. O mesmo ocorre, mutatis mutandi, no
tocante a marcas, cujo surgimento como direito de propriedade industrial é contemporaneo a
internacionalizacdo do fluxo de comércio de bens produzidos pela industria de transformacéo
(GONTNO, 2005).

A internacionalizagdo do Direito Autoral é fenbmeno quase tdo antigo quanto o da
Propriedade Industrial. A Convencao de Berna data, como a de Paris, do século XIX, e tem

sido o centro das discussdes sobre a padronizacao dos direitos autorais desde entéo.

No Brasil tivemos uma lei de patentes desde 28 de abril de 1809, um Alvara de D.

Jodo VI aplicavel somente ao Estado do Brasil, o que nos coloca como uma das primeiras
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nagcOes, no mundo, a ter uma legislacdo sobre o tema. Na série de leis que se sucederam a de
1809, é especialmente importante sublinhar a relacdo entre a inventiva nacional e o capital
estrangeiro. Sob a Lei de 28 de agosto de 1830 (INPI, 1830), na préatica s6 ao inventor
nacional era deferida a patente; se ficasse provado que o inventor havia obtido, pelo mesmo

invento, patente no exterior, a concesséo brasileira ficaria nula.

Vimos também que para os “introdutores de industria estrangeira”, ou seja, quem se
estabelecesse no Brasil com tecnologias novas para o pais, a lei previa um subsidio, ndo um
monopolio; mas nunca foi votada verba necessaria, 0 que levou os ministros da area a passar a
conceder verba necesséria, 0 que levou 0s ministros da area a passar a conceder patentes a

estrangeiros, ad referendum do Poder Legislativo.

As marcas ndo passaram por este tipo de evolucdo. Até 1875, ndo havia qualquer
legislacdo tratando do assunto e, quando a Convencéo entrou em vigor, apontaram-se uma
série de modificacOes necessarias para compatibilizar a norma interna ao novo ato. A falta de
legislacdo quanto a marcas talvez estivesse sendo suprida até entdo pelo uso dos nomes de

empresa, nas condi¢cdes do Codigo Comercial.

Quando terminaram as negociacdes da Convencdo de Paris, ja havia no Brasil uma
nova lei, tdo afeicoada aos fluxos tecnoldgicos internacionais que nenhuma adaptacdo se
precisou fazer apds a assinatura do tratado, enquanto nos oito anos finais da lei de 1830 foram
concedidos 434 privilégios (33% de estrangeiros em 1882), nos oito anos da Lei de 1882 o
foram 1 mil 178 (66% de estrangeiros em 1889) (INPI, 1882).

A partir da década de sessenta, se podia sentir, no campo da propriedade intelectual,
0 que se denominou “a nova ordem econdmica internacional”: a ideia de que um
desenvolvimento cooperativo da economia mundial presumia tratamento diferenciado para os
paises ndo-industrializados (o chamado “terceiro mundo”). Tal fenémeno, que foi suscitado
pelas intervengdes brasileiras na Assembléia Geral da ONU no inicio do periodo, encontrou
um marco importantissimo no relatorio daquele organismo, publicado em 1964, sobre o papel

das patentes o desenvolvimento dos povos.

Nessa epoca que comecara na | Conferéncia das Nagdes Unidas para o Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD), afirmara-se, em 1965, com a criagdo, no GATT, de um
capitulo especial para os paises em desenvolvimento (assinado em 08/02/65), no qual tivera

repercussdes limitadas no campo da Propriedade Intelectual, com a inclusdo de capitulo
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especial também na Revisdo de Paris, de 1971, da Convencgdo de Berna para a protecdo do
Direito de Autor - estava em ebuligdo tanto no campo da transferéncia de tecnologia como na

Propriedade Industrial.

O grande dogma da Nova Ordem era o direito ao exercicio da soberania econémica
conferido aos Estados: “Cada Estado detém ¢ exerce livremente uma soberania inteira e
permanente sobre todas suas riquezas, recursos naturais e atividades econdmicas, inclusive a
posse e o direito de utiliza-las ¢ de delas dispor” (BARBOSA, [s,d.]). Deste direito
reconhecido universalmente, resultou que os paises em desenvolvimento - que ainda ndo
teriam tido acesso pleno a soberania econémica - fossem beneficiados pela aplicacdo dos
principios de ndo — reciprocidade (BARBOSA, 2005b), de tratamento preferencial e de

medidas diferenciadas para promover seu proprio desenvolvimento.

No campo do direito da propriedade intelectual, tal cadnone se expressava huma
politica voluntarista e reformadora, que implicava a intervencdo direta na economia

internacional.

A partir do Governo Reagan, verificou-se com maior intensidade o revigoramento da

noc¢ado de propriedade da tecnologia e da tutela dos investimentos da industria cultural.

Este revigoramento foi, a principio, notado como um fen6meno intrinseco a
economia dos paises industrializados, em particular dos Estados Unidos. Em seguida, a
tendéncia patrimonialista foi exportada e imposta aos demais paises.

Como medida de curto prazo, os Estados Unidos desfecharam uma ofensiva de
carater unilateral impondo san¢fes de varias naturezas aos paises que ndo se conformassem
aos parametros tidos por aceitaveis (BARBOSA, 2003). Igualmente, abandonando o foro
tradicional das discussfes de propriedade intelectual, a OMPI, foi langcado um processo de
negociacao do tema no &mbito do GATT, através da Rodada Uruguai, que resultou no acordo
TRIPs da OMC.

Muitos fatores levaram ao surto patrimonialista; mas parece razoavel indicar como
elemento crucial desta ofensiva em favor dos direitos intelectuais a notavel perda de lideranga

tecnoldgica americana em um consideravel nimero de setores industriais.

Tal ocorreu, em boa parte, devido a utilizagdo inteligente e oportuna que o Japéo e,
mais recentemente, alguns NICs asiaticos fizeram exatamente do sistema de propriedade

intelectual entdo em vigor, através do caminho da imitacdo, do uso adaptativo ou da cépia
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servil, mas competente. O aumento de visibilidade do problema da propriedade intelectual
resulta fundamentalmente da imposicao de fortes barreiras a entrada de novos competidores.

O aumento de competitividade se reflete e se complica com as mudancas especificas
do processo inovador, as novas estratégias da expansao internacional, com o aumento global
de investimento em pesquisa, com a aceleracdo da vida Util dos novos produtos, pela
facilidade objetiva de coOpia de certas tecnologias recentes, e pelo aumento progressivo de

custos e dificuldade de acesso a informacéo que anteriormente tinha circulacéo livre.

A globalizacdo decorreria da homogeneizacdo dos mercados, pela padronizacdo da

demanda e pela oferta de produtos cada vez mais compativeis com caracteristicas universais.

Em segundo lugar, a globalizacédo resultaria da redugdo das barreiras ao comércio de
bens fisicos, apds quase meio século de acdo do GATT, mas também pelo abandono das
politicas de substituicio de importacbes e pelo desmantelamento dos mecanismos
desenvolvimentistas como consequéncia dos saneamentos financeiros dos paises endividados

do terceiro mundo.

O aperfeicoamento das tecnologias de comunicacdo, a capacidade gerencial das
empresas multinacionais e a progressiva uniformizacdo cultural dos paises permitem, em
terceiro lugar, a organizacdo produtiva realmente internacionalizada. Neste interim, a
tecnologia, em particular a de informacdo, precipita diretamente a modificacdo dos padrdes de
producao.

Em quarto lugar, o aumento da competicdo numa economia que, globalmente,
mantém niveis de crescimento moderados requer a eliminacdo de mercados fragmentados por
barreiras alfandegarias ou outros tipos de aparatos de descontinuidade dos fluxos de comercio.
O investimento anteriormente realizado em determinada economia protegida por barreiras
juridicas de qualquer natureza passa a ndo mais ser justificado pelos padrdes mais estritos de

competicao.

Desta forma, vimos que certos custos de pesquisa so se justificam considerando o

mercado mundial, ndo obstante a dimensdo de certos mercados nacionais, como 0

americano.

Os fatores que levam a globalizagdo do mercado conduzem, quase que
necessariamente, a uma uniformidade de protecdo juridica. A racionalidade do sistema
exige, pelo menos, que ndo haja um excesso de condi¢Ges de desigualdade, induzido pela

legislacdo de direito intelectual, que conduza uma empresa a instalar unidades fabris em um
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territério aonde naturalmente ndo viria a produzir, ou que afaste a empresa de um territério

onde naturalmente tenderia a se instalar ou vender.

Todos estes fatores vém efetivamente transformando os sistemas legais nacionais e

internacionais de propriedade intelectual.

4.3 A importancia dos tratados

Serd no ambito da Propriedade Intelectual e, em particular, da Propriedade Industrial,
possivelmente, onde se da com mais frequéncia em nosso Direito a aplicacdo direta das

normas internacionais.

Arguindo prioridade, fazendo depdsito internacional, suscitando aplicagdo
extraterritorial de notoriedade de marca, o titular de direitos de propriedade industrial estara, a
cada momento, interfaciando as normas internas e as internacionais, num atrito constante e
complexo. Desta forma, mais do que em quase qualquer outra area do Direito, se torna
indispensavel relembrar os parametros de internalizacdo, interpretacdo, integracdo e

destinacdo das normas internacionais.

Desde entéo, entrou em vigor o Acordo sobre os aspectos da Propriedade intelectual
relativos ao Comércio (TRIPs), no ambito da Organiza¢do Mundial do Comércio e, em junho
de 2000, o Tratado-Lei de Patentes (PLT), versando sobre o procedimento administrativo de

concessao de patentes, assinado pelo Brasil e mais 53 paises.

No campo do Direito Autoral, registram-se a Convencdo da Unido de Berna, de
1886; no ambito dos Direitos Conexos, a Convengdo de Roma, a chamada Convencédo sobre
Fonogramas e a Convengdo de Bruxelas de 21 de maio de 1974 sobre Satélites. As
convencdes sobre Direitos Autorais e conexos tém sido objeto de modificacdes, introduzindo-
se 0 Tratado de Direitos Autorais da OMPI, como subsidiario a Convengdo de Berna,
cuidando especificamente dos programas de computadores e bases de dados, da medidas
tecnoldgicas de protecdo, do direito de distribuicio e de locacdo de software, obras
cinematogréficas e fonograficas; e o Tratado de Direitos Conexos (PPT) (BARBOSA, 2001).
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No ambito regional, contam-se inimeros tratados tanto no &mbito da propriedade
industrial, quanto no do Direito Autoral e Conexos e, até mesmo, sobre outros direitos

intelectuais.

O Direito Unificado da Convencao de Paris ou de Berna ndo funciona como norma
de Direito Internacional Privado ou de Lei de Tratados. As Unides ndo compreendem normas
de conflito e aplicacdo de leis, mas regras uniformes de direito substantivo. Assim também as
regras do Acordo TRIPs. Desta maneira, € no nosso sistema constitucional que se vado buscar

as normas pertinentes a relacdo desses tratados com o sistema juridico interno.

Os atos internacionais do tipo plurilateral estabelecem uma relacdo de carater
complexo, simultaneamente contratual e normativo. Entre os Estados participantes, existe
vinculo obrigacional residindo na esfera do Direito Internacional Pdblico; para com 0s

submetidos ao império do sistema legal brasileiro, existe norma legal (SCHMIDT, 1997).

No sistema juridico brasileiro - ao contrério, por exemplo, do que ocorre na Holanda
— 0s atos internacionais ou as pressoes diplomaticas dos demais Estados ndo prevalecem sobre

a norma constitucional.

Criacdo ex0gena ao sistema vigente, o tratado que conflita com a Carta da Republica
nem é recebido, como ocorre com a lei que, defectiva por inconstitucionalidade, prossegue

tendo sua fraca iluminagéo de aparéncias.

Desta forma, ainda que a realidade do contexto internacional tenha levado o Poder
Executivo a reavaliar a legislacdo de Propriedade Industrial, tais motivos ndo podem conduzir
a uma inconstitucionalidade frontal, como a que derivaria de um Codigo da Propriedade
Industrial cujos efeitos discerniveis ndo fossem conformes aos propositos expressos no Art.
50. XXIX da Carta.

A jurisprudéncia do Supremo Tribunal Federal, prevaléncia da Constituicéo:

Ementa. Indenizacdo - Dano moral - Extravio de mala em viagem aérea -
Convencdo de Varsovia - Observacdo mitigada - Constituicdo Federal -
Supremacia. O fato de a Convencdo de Varsovia revelar, como regra, a
indenizagdo tarifada por danos materiais ndo exclui a relativa aos danos
morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de
constrangimento, aborrecimento e humilhagdo decorrentes do extravio de
mala, cumpre observar a Carta Politica da Republica — incisos V e X do
artigo 5° no que sobrepde a tratados e convencdes ratificados pelo Brasil
(BRASIL, RE n° 172720-9 RJ, 1996).

Como expbe o julgado do Supremo na ADIMC-1480, uma vez aprovados pelo

Congresso Nacional, os atos internacionais de cardter normativo passam a ser
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constitucionalmente suscetiveis de integracdo ao sistema legal brasileiro. Caso sejam
efetivamente integradas, as normas internacionais se internalizam, adquirindo uma hierarquia
equivalente - pelo menos - a lei ordinaria. O que ocorre, se existe conflito com lei precedente?

Sem alvitrar a superioridade das normas internacionais sobre as demais - e assim
resolver o eventual conflito entre normas com base na simples hierarquia - cabe aplicar a

hip6tese os mesmo principios que presidem a revogacao de leis que se sucedem no tempo.

4.4 Integracdo e aplicabilidade direta

E crucial se entender que nem todas as normas constitucionalmente suscetiveis de

integracdo tém condicBes intrinsecas de aplicacdo direta, como se fossem leis ordinarias.

Por sua vez, precisa o Juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos Cangado
Trindade (1996, p. 1):

E esta uma determinacio que tem cabido ao direito constitucional; no
entanto, cuidou o direito internacional de elaborar o conceito das normas
diretamente aplicaveis (self-executing) propriamente ditas, com relagdo a
disposicOes de tratados passiveis de ser invocadas por um particular ante um
tribunal ou juiz (‘incorporacdo’ automatica), sem necessidade de um ato
juridico complementar (‘transformacdo’) para sua exigibilidade e
implementagdo. Para que uma norma convencional possa ser autoaplicavel,
passou-se a considerar necessaria a conjugacdo de duas condigdes, a saber,
primeiro, que a norma conceda ao individuo um direito claramente definido
e exigivel ante um juiz, e segundo, que seja ela suficientemente especifica
para poder ser aplicada judicialmente em um caso concreto, operando per se
sem necessidade de um ato legislativo ou medidas administrativas
subsequentes. A norma diretamente aplicavel, em suma, consagra um direito
individual, passivel de pronta aplicacdo ou execucdo pelos tribunais ou
juizes nacionais.

Uma primeira hipotese € dos tratados formulados como lei uniforme. Ou seja, se a
norma, precisa e diretamente destinada a esfera juridica dos particulares, ja se acha integra no
texto internacional. Diante de decistes do Supremo Tribunal Federal sobre as leis Uniformes
de Genebra a davida foi eliminada: ndo se exige tal lei, se o tratado tem a natureza de norma
uniforme (BARBOSA, 2001).

Desta feita, ndo é um preceito constitucional interno que veda a aplicacéo direta dos
tratados em geral. Para definir se um tratado € ndo so suscetivel de integracdo (pois todos o
sdo, se aprovados pelo Congresso) mas de aplicacdo direta, temos que buscar no proprio texto

internacional o seu propdsito e destino.
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Pois ha tratados, ou normas de tratados, no entanto, que ndo se destinam a entrar na
esfera juridica dos particulares, ou dos entes publicos internos. A analise de destinagdo das
normas internacionais, e de seus efeitos sistematicos, € crucial para fixar se uma norma de

tratado se aplica ou ndo como se fosse lei interna.

O Supremo Tribunal Federal, com a jurisprudéncia de Aplicacdo Direta de Tratados

expoe:

EME N T A: Mercosul - carta rogatoria passiva - denegacdo de exequatur -
protocolo de medidas cautelares (Ouro Preto) - inaplicabilidade, por razdes
de ordem circunstancial — ato internacional cujo ciclo de incorporagéo, ao
direito interno do Brasil, ainda ndo se achava concluido a data da deciséo
denegatéria do exequatur, proferida pelo presidente do supremo tribunal
federal - relagbes entre o direito internacional, o direito comunitario e o
direito nacional do Brasil - principios do efeito direto e da aplicabilidade
imediata - auséncia de sua previsao no sistema constitucional brasileiro -
inexisténcia de clausula geral de recepcdo plena e automatica de atos
internacionais, mesmo daqueles fundados em tratados de integragdo -
recurso de agravo improvido. A recepcdo dos tratados ou convencdes
internacionais em geral e dos acordos celebrados no &mbito do Mercosul esta
sujeita a disciplina fixada na constituicdo da republica. - A recepcdo de
acordos celebrados pelo Brasil no ambito do Mercosul esta sujeita @ mesma
disciplina constitucional que rege o processo de incorporacdo, a ordem
positiva interna brasileira, dos tratados ou convencfes internacionais em
geral. E, pois, na Constituicio da Republica, e nio em instrumentos
normativos de carater internacional, que reside a definicdo do iter
procedimental pertinente a transposicdo, para o plano do direito positivo
interno do Brasil, dos tratados, convengdes ou acordos — inclusive daqueles
celebrados no contexto regional do mercosul - concluidos pelo Estado
brasileiro. Precedente: ADIN 1.480-DF, Rel. Min. Celso de Mello. Embora
desejavel a adocdo de mecanismos constitucionais diferenciados, cuja
instituicdo privilegie o processo de recepcao dos atos, acordos, protocolos ou
tratados celebrados pelo Brasil no ambito do MERCOSUL, esse é um tema
que depende, essencialmente, quanto a sua solucdo, de reforma do texto da
Constituicéo brasileira, reclamando, em consequéncia, modificacGes de jure
constituendo. Enquanto ndo sobrevier essa necesséria reforma constitucional,
a questdo da vigéncia doméstica dos acordos celebrados sob a égide do
MERCOSUL continuard sujeita a0 mesmo tratamento normativo que a
Constituicdo brasileira dispensa aos tratados internacionais em geral.
PROCEDIMENTO CONSTITUCIONAL DE INCORPORAQAO DE
CONVENCOES INTERNACIONAIS EM GERAL E DE TRATADOS DE
INTEGRACAO (MERCOSUL). - A recepgéo dos tratados internacionais em
geral e dos acordos celebrados pelo Brasil no &mbito do MERCOSUL
depende, para efeito de sua ulterior execucdo no plano interno, de uma
sucessdo causal e ordenada de atos revestidos de carater politico-juridico,
assim definidos: (a) aprovagéo, pelo Congresso Nacional, mediante decreto
legislativo, de tais convencdes; (b) ratificacdo desses atos internacionais,
pelo Chefe de Estado, mediante depdsito do respectivo instrumento; (c)
promulgacdo de tais acordos ou tratados, pelo Presidente da Republica,
mediante decreto, em ordem a viabilizar a producdo dos seguintes efeitos
béasicos, essenciais a sua vigéncia doméstica: (1) publicacdo oficial do texto
do tratado e (2) executoriedade do ato de direito internacional pablico, que
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passa, entdo - e somente entdo - a vincular e a obrigar no plano do direito
positivo interno. Precedentes. O SISTEMA CONSTITUCIONAL
BRASILEIRO NAO CONSAGRA O PRINCIPIO DO EFEITO DIRETO E
NEM O POSTULADO DA APLICABILIDADE IMEDIATA DOS
TRATADOS OU CONVENCOES INTERNACIONAIS. — A Constituigio
brasileira ndo consagrou, em tema de convencgfes internacionais ou de
tratados de integracéo, nem o principio do efeito direto, nem o postulado da
aplicabilidade imediata. Isso significa, de jure constituto, que, enquanto ndo
se concluir o ciclo de sua transposicdo, para o direito interno, os tratados
internacionais e os acordos de integracdo, além de ndo poderem ser
invocados, desde logo, pelos particulares, no que se refere aos direitos e
obrigacGes neles fundados (principio do efeito direto), também nédo poderéo
ser aplicados, imediatamente, no dmbito doméstico do Estado brasileiro
(postulado da aplicabilidade imediata). O principio do efeito direto (aptidao
de a norma internacional repercutir, desde logo, em matéria de direitos e
obrigacBes, na esfera juridica dos particulares) e o postulado da
aplicabilidade imediata (que diz respeito a vigéncia automatica da norma
internacional na ordem juridica interna) traduzem diretrizes que nao se
acham consagradas e nem positivadas no texto da Constitui¢do da Republica,
motivo pelo qual tais principios ndo podem ser invocados para legitimar a
incidéncia, no plano do ordenamento doméstico brasileiro, de qualquer
convengdo internacional, ainda que se cuide de tratado de integracéo,
enguanto ndo se concluirem os diversos ciclos que compdem 0 seu processo
de incorporagdo ao sistema de direito interno do Brasil. Magistério da
doutrina. - Sob a égide do modelo constitucional brasileiro, mesmo
cuidando-se de tratados de integracdo, ainda subsistem o0s cléssicos
mecanismos institucionais de recep¢do das convengdes internacionais em
geral, ndo bastando, para afasta-los, a existéncia da norma inscrita no art. 4°,
parégrafo Gnico, da Constituicio da Republica, que possui contetdo
meramente programatico e cujo sentido ndo torna dispensavel a atuacdo dos
instrumentos constitucionais de transposicdo, para a ordem juridica
domestica, dos acordos, protocolos e convencdes celebrados pelo Brasil no
ambito do Mercosul (BRASIL, AGRCR-8279, 1998).
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5 O TRATADO E A LEI INTERNA

5.1 Dos atos internacionais

No presente estudo iremos analisar os principais atos internacionais sobre o tema,

tais como a Convencéo de Paris, a Convencéo de Berna e o Acordo TRIPS.

Os atos internacionais do tipo das Unifes, ou de normas uniformes, ao dispor em
normas auto-executivas, criam direitos e obrigacdes para com nacionais e domiciliados (e
outros beneficiarios) nos paises membros do Tratado, inclusive para os brasileiros. Para com
os estrangeiros domiciliados no exterior, beneficiario do Tratado, cria-se um regime de
excecdo quando as normas internas, que se aplicam em carater genérico. Desta forma, ao
estrangeiro ndo beneficiario do PCT e da Unido de Paris ou de outros Tratados, aplica-se
integralmente o preceituado no CPI, sem alteracGes nem mitigagdes; para os beneficiarios dos
Tratados, aplica-se o regime destes.

Assim preceituou o STF na precisa determinacdo da ADIN-1480-DF de 1997.

A eventual precedéncia dos tratados ou convencdes internacionais sobre as regras
infraconstitucionais de direito interno somente se justificara quando a situacdo de antinomia
com o ordenamento doméstico impuser, para a solucdo do conflito, a aplicacdo alternativa do
critério cronoldgico (lex posterior derogat priori) ou, quando cabivel, do critério da

especialidade.

Ora, o Tratado é assim uma norma especial, que, a teor da LICC nédo altera nem ¢
alterada pela norma geral, a do CPI. Em outras palavras, nem os tratados revogam o CPI, nem
a subsisténcia do CPI impede o pleno exercicio normativo dos tratados. Convivem ambos em

suas respectivas esferas de normatividade.

O Supremo Tribunal Federal na jurisprudéncia eficacia e validade interna dos
tratados demonstra - ADIN-1480-DF:

INTERPRETACAO CONFORME A CONSTITUICAO.
PROCEDIMENTO CONSTITUCIONAL DE INCORPORACAO DOS
TRATADOS OU CONVENCOES INTERNACIONAIS. - E na Constituic&o
da Republica - e ndo na controvérsia doutrinaria que antagoniza monistas e
dualistas - que se deve buscar a solu¢cdo normativa para a questdo da
incorporacdo dos atos internacionais ao sistema de direito positivo interno
brasileiro. O exame da vigente Constituicdo Federal permite constatar que a
execucdo dos tratados internacionais e a sua incorporacdo a ordem juridica
interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente
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complexo, resultante da conjugacdo de duas vontades homogéneas: a do
Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, mediante decreto
legislativo, sobre tratados, acordos ou atos internacionais (CF, art. 49, 1) e a
do Presidente da Republica, que, além de poder celebrar esses atos de direito
internacional (CF, art. 84, VIII), também dispde - enquanto Chefe de Estado
que é - da competéncia para promulga-los mediante decreto. O iter
procedimental de incorporacdo dos tratados internacionais - superadas as
fases prévias da celebracdo da convencdo internacional, de sua aprovagdo
congressional e da ratificacdo pelo Chefe de Estado - conclui-se com a
expedicdo, pelo Presidente da Republica, de decreto, de cuja edi¢do derivam
trés efeitos bésicos que lhe sdo inerentes: (a) a promulgacdo do tratado
internacional; (b) a publicacdo oficial de seu texto; e (c) a executoriedade do
ato internacional, que passa, entdo, e somente entdo, a vincular e a obrigar no
plano do direito positivo interno. Precedentes. SUBORDINACAO
NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS A
CONSTITUIQAO DA REPUBLICA. No sistema juridico brasileiro, os
tratados ou convencdes internacionais estdo hierarquicamente subordinados
a autoridade normativa da Constituicdo da Republica. Em consequéncia,
nenhum valor juridico terdo os tratados internacionais, que, incorporados ao
sistema de direito positivo interno, transgredirem, formal ou materialmente,
o0 texto da Carta Politica. O exercicio do treaty-making power, pelo Estado
brasileiro - ndo obstante o polémico art. 46 da Convengdo de Viena sobre o
Direito dos Tratados (ainda em curso de tramitacdo perante o Congresso
Nacional) -, estd sujeito a necessaria observancia das limitagfes juridicas
impostas pelo texto constitucional. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DE TRATADOS INTERNACIONAIS NO
SISTEMA JURIDICO BRASILEIRO. O Poder Judiciario - fundado na
supremacia da Constituicdo da Republica - dispGe de competéncia, para,
quer em sede de fiscalizagdo abstrata, quer no &mbito do controle difuso,
efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados ou convengdes
internacionais ja incorporados ao sistema de direito positivo interno.
Doutrina e Jurisprudéncia. PARIDADE NORMATIVA ENTRE ATOS
INTERNACIONAIS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS DE
DIREITO INTERNO. - Os tratados ou convengdes internacionais, uma vez
regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema juridico
brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficcia e de autoridade em
que se posicionam as leis ordinarias, havendo, em consequéncia, entre estas
e os atos de direito internacional publico, mera relacdo de paridade
normativa. Precedentes. No sistema juridico brasileiro, os atos internacionais
ndo dispdem de primazia hierdrquica sobre as normas de direito interno. A
eventual precedéncia dos tratados ou convengdes internacionais sobre as
regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificara quando a
situacdo de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a
solucdo do conflito, a aplicacdo alternativa do critério cronoldgico (lex
posterior derogat priori) ou, quando cabivel, do critério da especialidade.
Precedentes. TRATADO INTERNACIONAL E RESERVA
CONSTITUCIONAL DE LElI COMPLEMENTAR. O primado da
Constituicdo, no sistema juridico brasileiro, é oponivel ao principio pacta
sunt servanda, inexistindo, por isso mesmo, no direito positivo nacional, o
problema da concorréncia entre tratados internacionais e a Lei Fundamental
da Republica, cuja suprema autoridade normativa devera sempre prevalecer
sobre os atos de direito internacional publico. Os tratados internacionais
celebrados pelo Brasil - ou aos quais o Brasil venha a aderir - ndo podem,
em consequéncia, versar matéria posta sob reserva constitucional de lei
complementar. E que, em tal situagio, a propria Carta Politica subordina o
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tratamento legislativo de determinado tema ao exclusivo dominio normativo
da lei complementar, que ndo pode ser substituida por qualquer outra espécie
normativa infraconstitucional, inclusive pelos atos internacionais ja
incorporados ao direito positivo interno (BRASIL, ADIMC-1480, DJ 18-05-
01, p-00429, 1997).

Para interpretarem-se os tratados, e conciliar suas normas com de outros atos
internacionais de idéntica hierarquia, se faz o0 uso das regras da Convencédo de Viena sobre
Direito dos Tratados, em vigor entre a maior parte, sendo todos, dos atuais membros da OMC
ou da CUP.

Tais normas, ainda quando ndo coativas, podem ser tomadas como testemunhos dos
costumes internacionais. Assim tém feito, por exemplo, o érgdo judicante da OMC, muito
embora haja Estados Membros para 0s quais ainda nao vige a Convencdo de Viena — como,
alias, o Brasil.

Assim sendo, a tarefa do intérprete fica consideravelmente mais simples e clara, ao
se circunscrever a uma norma especifica de Direito Internacional Publico, do que ocorreria
nos tempos em que a interpretagdo dos tratados resultava de vagas construcdes doutrinarias ou
da difusa jurisprudéncia dos tribunais internacionais e do entendimento conflitante das cortes

nacionais.

Em resumo, a luz da Convencdo, aplica-se aos tratados a interpretacdo de seu texto.
Irrelevante, em principio, a intencdo dos contraentes ao formular suas normas; irrelevantes

seus motivos expressos ou profundos.

A Convengdo precisa o que ela entende como “contexto”. Nao sdo as circunstancias
externas ao tratado, mas o texto propriamente dito, seus preambulos e anexos, 0s acordos
relativos ao Tratado e feitos entre todas as partes por ocasido da concluséo do tratado (CV
31.2.a), assim como qualquer instrumento, estabelecido por apenas algumas das partes

convenentes, mas aceito por todas como sendo relativo ao tratado (CV 31.2.b).

5.2 A convencéo da unido de Paris

A Convengao de Paris tem o nome oficial de “Conven¢ao da Unido de Paris para a
Protecdo da Propriedade Industrial” (Decreto n° 75.572 de 08/04/1975). Foi revista em 1890,
em Madri; em 1900, em Bruxelas; em 1911, em Washington; em 1925, em Haia, em 1934, em
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Londres; em 1958, em Lisboa; em 1967, em Estocolmo (em vigor no Brasil desde 1992) e
teve novo processo de revisdo iniciado em 1980, em Genebra.

Em 1873, a Austria promoveu uma exposicdo internacional onde deveriam os
expositores apresentarem seus inventos. Os Estados Unidos, porém informaram ao governo
austriaco que ndo iriam expor quaisquer inventos porque ndo haveria para eles, protecdo
juridica (BARBOSA, 2003).

Inexistindo a época o Sistema Internacional de Patentes, nem mesmo se concebia um
sistema especifico de protecdo dos inventos remetidos as exposi¢cdes internacionais. O
protesto do Governo americano alimentou o argumento dos industriais e dos advogados em
favor de um Tratado Internacional que instituisse um Sistema Internacional de protecdo a

tecnologia.

Promoveu-se, 1878, uma Conferéncia em Paris; em 1880, comecou a parte
substantiva das discussfes que vieram gerar, em 1883, a Convencao de Paris. Note-se que a
Convencdo, um dos mais antigos atos internacionais de carater econémico multilateral que
existem no mundo, sobreviveu a duas Guerras mundiais e a constituicdo da Organizagdo

Mundial do Comeércio, e persiste até hoje.

A Convengdo ndo tenta uniformizar as leis nacionais, objetivo do acordo
TRIPs, nem condiciona o tratamento nacional a reciprocidade. Pelo
contrario, prevé ampla liberdade legislativa para cada Pais, exigindo apenas
paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiard também o estrangeiro.
Também, quanto as patentes, prescreve a independéncia de cada privilégio
em relacdo aos outros, concedidos pelo mesmo invento em outras partes
(BARBOSA, 2003, p. 183).

Pode ocorrer mesmo que um estrangeiro venha a ter até mais direitos do que o
nacional, sob a Convencgéo; por exemplo, no caso da prioridade. Quem puder solicitar uma
patente de invencdo no exterior, sob a Convencdo, tem um ano para fazé-lo também num
outro Pais da Unido, prevalecendo seu direito sobre o dos demais que tenham inventado coisa

similar ou depositado o pedido.

Um namero relativamente pequeno, mas importante, de normas da CUP estabelece
um patamar minimo de tratamento uniforme, que todos os paises da Unido tém de garantir em
face dos estrangeiros, beneficiarios da Convencéo; por exemplo, o reconhecimento do efeito

extraterritorial das marcas notorias.

Outras disposi¢Bes importantes, também como protecdo ao estrangeiro, sdo as que

vedam que 0s paises possam terminar com o privilégio s6 pelo fato de o titular importar os
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produtos feitos com a tecnologia patenteada, em vez de fabricar no pais; e a que exige um
determinado prazo (a partir de 1934, um estagio prévio de licenca obrigatdria) antes que se

possa terminar com o monopolio por falta de uso.

Dentro do espirito de cooperacdo reciproca e unidade de propositos, a Unido nunca
incluiu qualquer aparelho repressor, que desferisse penalidades contra um pais participante
por alegadas infraces do tratado - ainda que segundo as regras proprias tal pudesse ser, em
tese, objeto de acdo junto a Corte Internacional de Justica de Haia. Deve-se destacar o papel
relevante da Convencdo de Paris (CUP) até o momento (BASSO, 2000). Pela nocdo de
Unido, a Convengdo pretendia que um espaco institucional de direito subsistisse,
independentemente dos subscritores do tratado, os quais poderiam ingressar, ou excluirem-se,
do ato internacional, sem prejuizo da estabilidade, quanto aos participantes, dos direitos e

obrigacdes.

Mas a Convencéo de Paris, apesar de ser 0 mais importante instrumento internacional

sobre propriedade industrial até 0 momento, ndo é o unico.

O Brasil participa, ainda, de outros quatro tratados sobre propriedade industrial em
vigor: dois acordos bilaterais (Panama-Brasil e Uruguai-Brasil); Convencdo Interamericana de
1911, de Buenos Aires, para Patentes de Desenhos e Modelos Industriais, e Convencéo
Interamericana de 1923, de Santiago do Chile, de Marcas e Nomes Industriais.

O primeiro principio basico da Convencdo de Paris é que “cidaddos de cada um dos
paises contratantes gozardo em todos os demais paises da Unido, no que concerne a
Propriedade Industrial, das vantagens que as respectivas Leis concedem atualmente ou vierem
posteriormente a conceder aos nacionais” (artigo II). A Convenc¢éo, porém, vai além: “tudo
1sso sem prejuizos dos direitos previstos pela presente Convencao”. Ou seja, quando a
Convencéo der mais direitos aos estrangeiros do que os derivados da Lei nacional, prevalece a

Convengao. Este é o chamado “principio do tratamento nacional”.

Esta prevaléncia da Convengéo sobre a Lei interna, em desfavor do nacional, ndo
ocorre no Brasil porque o Cdodigo da Propriedade Industrial prescreve que “todos os direitos
gue 0s atos internacionais concederem aos estrangeiros, podem ser solicitados pelos
nacionais” (SCHMIDT, 1997).

Em paises onde ndo existe tal principio a legislacdo internacional da Propriedade
Industrial pode dar aos estrangeiros mais vantagens do que aos nacionais, nos pontos em que

a Convencéo vai mais além do Direito interno.
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O segundo principio é o da prioridade. E conveniente ilustra-lo com um exemplo:
suponhamos que alguém tenha inventado algo nos Estados Unidos, deposite essa invencdo no
escritério de patentes americano e comece a usa-la. Imediatamente depois do deposito
americano, um brasileiro inventa a mesma coisa, ou comeca a copiar e a usar a invencao
americana. Ocorre que o primeiro inventor tem o beneficio de uma prazo de prioridade de um
ano, ou seja, pode depositar nos Estados Unidos a 1° de janeiro e depois depositar no Brasil
um ano apo6s, que mesmo assim seus direitos estardo protegidos. O brasileiro que inventou
autonomamente ndo tera direito a patente e, de outro lado, a cdpia ou 0 uso ndo autorizado

ndo tirara o direito do primeiro inventor.

Isso evidentemente leva a alguns efeitos contrarios aos interesses dos paises em
desenvolvimento. Um deles é que todo estrangeiro vem a ter mais um ano de prazo de
protecdo, comparando-se com o nacional. Mas, como € claramente depreendido, a prioridade

é essencial para a criagdo do Sistema Internacional de Patentes.

O terceiro principio é o de Independéncia das Patentes: cada patente & um titulo
nacional, completamente independente de todas as outras patentes. Cada patente nacional é
concedida e permanece em vigor, inteiramente independente das patentes de todos os outros

paises.

Outro principio, que ndo é considerado basico, mas € também de extrema
importancia para a criacdo tecnoldgica, é o da repressao do Abuso do Direito de patente. A

norma, de natureza dispositiva, esta no Art. 5°. da Convencao.

O instrumento da caducidade € extremamente importante para um pais em
desenvolvimento. A Patente deve servir para trazer tecnologia para o pais e ndo assegurar a

margem de lucro dos produtos feitos com a tecnologia e importados para o pais.

5.3 Da convencéo de Berna

Assim como a Convengao de Paris, a de Berna (CUB) nasce nos anos 80’do século
XIX: fruto dos trabalhos que resultaram na Associacdo Literaria e Artistica Internacional de
1878, a Convencdo foi assinada em 1886. Constitui-se igualmente em unido, ou seja, um

espaco comum de direito, como se viu no caso da CUP.
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O alcance objetivo da Convencdo é o das obras literarias e artisticas, incluindo-se
entre aquelas as de caréter cientifico - qualquer que seja seu modo de expressdo. Assim, ndo
sO os livros e esculturas, objeto tradicional de protecdo, mas o multimidia, producgdes a laser
ou qualquer outra criagdo com auxilio em tecnologias futuras, cabe no ambito da Convencao -

desde que redutiveis a nogdo de artistico ou literario (BARBOSA, 2004).

A Convencéo, e uma série de leis nacionais, inclusive a brasileira, ao listar as obras
suscetiveis de protecdo, enfatiza que a relacdo é meramente exemplificativa, mas havera
protecdo ndo sO para as obras originarias (o que é diferente de originais) como para as
derivadas - como as traducgdes, etc. -, realizadas sob autorizacdo (CUB, art. 2-3 e 2-4)
(BARBOSA, 2001).

Como se vera mais extensamente no que toca a lei nacional, a CUB se volta a
protecdo da forma, ndo das idéias; para recair no seu ambito, é preciso que as mesmas estejam
revestidas de palavras, notas musicais, ou desenhos. E séo tais palavras, notas e desenhos que
constituem o objeto do Direito, ndo as idéias nelas expressas.

No caso de obras de arte aplicadas (art. 2-1, c/c art 2-7 e art. 7-4), especialmente no
caso de desenhos e modelos industriais, a CUB deixa a lei nacional a regulacdo de como se
dara tal protegdo - autoral, por patente, cumulativa, ou sui generis; mas, se no pais de origem
ndo se concede protecdo no campo autoral, o pais onde se procura obter a tutela também néo
estard obrigado a garantir tal direito. Alguma protecdo ha que ser dada, inclusive por forca do
art. 25 do TRIPs.

Para uma série de obras, a Convencdo deixa a lei nacional optar se vai ou ndo dar
protecdo. Assim, aos textos oficiais, inclusive leis e jurisprudéncia (art. 2-4); os enunciados
estritamente orais de carater politico ou judiciario (art. 2 bis-1), ou de outra natureza, quando
reproduzidos pela imprensa ou radiodifusdo; as noticias do dia ou os fait divers (art. 2-8); e as

obras néo fixadas num suporte material (art. 2-2).

Como esclarece Maristela Basso (2000), o principio basico, como na CUP, é o da
assimilacdo do unionista ao nacional - o do tratamento nacional. A Convencdo de Berna
aplica-se ndo no pais do autor (de que é nacional ou residente habitual) mas a protecdo dos
autores de paises unionistas nos demais, ou que tenham publicado pela primeira vez, sua obra

num pais da Unido.

A definicdo do que seja publicacdo - que varia conforme a natureza da obra -

presume que esta seja posta a disposi¢do do publico, de maneira a atender razoavelmente as
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suas necessidades: por exemplo, no caso de obra cinematografica, que tenha havido
distribuicdo aos exibidores. De outro lado, determina-se o pais de origem da obra através de

uma serie de critérios do art. 5, alinea 4 da Convencéo de Berna.

N&o obstante o principio basico da Unido, de tratamento nacional independentemente
de reciprocidade, a CUB em varios dispositivos obriga a lei nacional a requisitos minimos,
mas limita-se em outros ao estatuto legal do pais de origem. Assim, no tocante a duracdo dos
direitos, por exemplo, o pais onde se busca a protecdo se acha vinculado a proteger, no

maximo, 0 que o0 pais de origem concede a seus nacionais (art.7-8).

5.4 Do acordo TRIPS

O novo acordo sobre Propriedade intelectual, denominado TRIPs (Agreement on
Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights) resulta de um longa elaboragcdo no
ambito do GATT (BARBOSA, 2001).

O GATT original ja previa protecdo as marcas e indicacfes de procedéncia regional e
geografica. Foi no contexto de tais normas que os Estados Unidos propuseram em setembro
de 1982, secundados por outros membros da OECD, usar o GATT para a repressdo da
contrafacdo.

Como resultado de tal iniciativa, tais paises submeteram aos demais signatarios do
Tratado uma proposta de Acordo que implementasse 0s Artigos IX e XX, para tornar coativa

a repressdo aduaneira a contrafacdo de marcas registradas.

O projeto de Acordo visava uniformizar o tratamento alfandegério dos produtos
contrafeitos, obrigando-se os Estados a efetuar o arresto ou sequestro dos bens pertinentes, ou
de outra maneira negar o beneficio econdmico da operacdo com bens contrafeitos ao

contrafator.

A proposta criava um Comité para policiar a aplicacdo das regras; explicitava que
caberia recurso ao Sistema de Resolucdo de Controveérsia dos artigos XXI1 e XXIIl1 do GATT,;
e instituia regras de transparéncia, troca de informacdes e assisténcia técnica a paises em

desenvolvimento.
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Sem tentar preceituar normas substantivas de propriedade intelectual, o Acordo
proposto configurava, no entanto, o modelo de tratamento do material que, em principio, seria

adotado no exercicio do GATT em curso na rodada Uruguai.

Por ocasido da reunidao ministerial do GATT de outubro de 1982, as partes
contratantes, ainda que recusando a apoiar tal proposta, decidiram solicitar o exame pelo
Conselho da questdo dos bens contrafeitos, visando estabelecer se era apropriado tomar
qualquer atitude em conjunto quanto aos aspectos da contrafacdo relativos ao comércio
internacional; mas sé em novembro de 1984, na 402 reunido do GATT, foi determinado que as

informacdes até entdo coletadas fossem analisadas por um grupo de especialistas.

Paralelamente a estas discussoes, crescia a pressao americana para a reforma integral
do sistema normativo do comércio internacional com a inclusdo no GATT dos servicos, bens
intelectuais e das questdes relativas ao investimento direto no exterior. Ndo obstante a
resisténcia de alguns paises, em particular o Brasil, a reunido do GATT de 1986 que
deslanchou a Rodada Uruguai instituiu um grupo de negociagdo quanto aos “aspectos dos
direitos de propriedade intelectuais que afetam o comércio internacional, inclusive o comércio
de bens contrafeitos” (BARBOSA, 2001).

J. H. Reichman (1995) esclarece que completamente em oposi¢do ao sistema da
CUP, o TRIPs constitui-se fundamentalmente de parametros minimos de protecdo; embora
presente, a regra de tratamento nacional € subsidiaria em face do patamar uniforme de
protecdo. Sem ddvida, como parte do sistema da OMC, o TRIPs herda os principios de

tratamento nacional e de Nacdo Mais Favorecida (MFN) do antigo GATT.

Assim, 0s principios basicos de ndo discriminagdo sao de que nenhum membro do
TRIPs pode tratar diferentemente os demais membros, nem estabelecer desigualdade entre
nacionais e estrangeiros. Note-se que o principio do tratamento nacional ja se encontrava na

CUP, do qual, alias, é o elemento primordial.

Os parametros minimos do TRIPs sdo as normas substantivas dos tratados
multilaterais gerais preexistentes: a prépria CUP, a Convencdo de Berna e do Tratado de
Washington sobre protecéo de circuitos integrados. Como, em particular no caso da CUP, este
nivel de protecédo substantiva foi considerado pelos elaboradores do TRIPs como insatisfatorio
e, sendo assim, foi acrescentado com dispositivos que as legislagdes nacionais devem incluir,

como minimo de protecao.
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Minimo, entenda-se, para o estrangeiro beneficiario do TRIPs. Caso a lei nacional dé
mais direitos ao estrangeiro que ao nacional, a isso ndo objeta a TRIPs (art. 1.1). Esta
peculiaridade do tratamento nacional ja se achava, alids, presente na CUP. Um importante
aspecto de Direito Internacional Pdblico resulta do principio de parametros minimos: as
regras da CUP (da Convencéo de Berna, do Tratado sobre Semicondutores, da UPOV) sdo
aplicaveis a todos os signatarios do TRIPs, sejam eles ou ndo também membros da

Convencao de Paris.

Os destinatarios das normas do TRIPs sdo os Estados membros da OMC. Nenhum
direito subjetivo resulta para a parte privada, da vigéncia e aplicagdo do TRIPs. Como diz o
proprio texto do acordo art. 1.1: “Os Membros determinaréo livremente a forma apropriada de
implementar as disposicdes deste Acordo no ambito de seus respectivos sistema e préatica
juridicos” (MARTINS, 2009).

Assim, por expressa determinacdo do proprio TRIPs, cabe a legislacdo nacional dar
corpo as normas prefiguradas no texto internacional. N&o se tém, no caso, normas uniformes,
mas padrbes minimos a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violacdo do Acordo

- mas sem resultar, no caso de desatendimento, em violacdo de direito subjetivo privado.

Assim, o Acordo TRIPs determina que os Estados Membros legislem livremente,
respeitados certos padrées minimos.

O TRIPs exige lei interna, mas ndo é lei interna, ¢ um acordo de “direitos minimos”,
um piso minimo para as legislacdes nacionais. TRIPs se endereca aos Estados Soberanos, e
(no nosso sistema constitucional) s para eles cria direitos e obrigacdes. Assim, vigendo desde
1/1/95, obrigando desde 1/1/96 (1/1/2000 para os paises como o Brasil), a partir da data em
que se tornou efetivo os Estados Membros passaram a ser inadimplentes, ou ndo, sem que 0s

particulares tivessem mais ou menos direitos com isso.

Dizem Avila, Urrutia e Mier (1994, p. 192) sobre o TRIPs: “E um acordo de
desempenho, e que os Estados-membros sdo livres para adotar medidas razoaveis que

considerem adequadas e em conformidade com suas obrigacdes juridicas”.
Os autores se referem diretamente ao disposto no art. 1° do TRIPs:

Art.1°. 1 - Os Membros colocardo em vigor o disposto neste Acordo.
Os Membros poderdo, mas ndo estardo obrigados a prover, em sua
legislacdo, protecdo mais ampla que a exigida neste Acordo, desde
que tal protecdo ndo contrarie as disposi¢cdes deste Acordo. Os
Membros determinaréo livremente a forma apropriada de implementar
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as disposicOes deste Acordo no ambito de seus respectivos sistema e
pratica juridicos.
Com efeito, TRIPs se enderega ao Estados Membros (“Os Membros colocarao [...]”).
N&o so sdo eles as Unicas pessoas vinculadas ao TRIPS (que ndo obriga ou favorece as partes
privadas), como tém liberdade para legislar como melhor entenderem de acordo com o

respectivo sistema juridico.

Com efeito, se 0 acordo se aplicasse imediatamente, nenhum proposito haveria em
conceder um ano aos paises desenvolvidos para “trazerem sua legislagdo a conformidade”,
como diz o Comunicado Oficial da OMC. Muito menos 0 prazo de cinco e dez anos dos

paises em desenvolvimento.

Com a entrada em vigor da Convencéo de Viena sobre Direito dos Tratados, em 27

de janeiro de 1980 fixou-se, em texto juridico multilateral, a nogdo de “Tratado”, como sendo:

Um acordo internacional celebrado por escrito entre Estados e regido pelo
Direito Internacional, quer conste de um instrumento Unico, quer de dois ou
mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominacdo particular
(Art. 20, 1).

Sendo assim, Francisco Rezek (1984) define o tratado como um acordo formal,
concluido entre sujeitos de direito internacional publico e destinado a produzir efeitos
juridicos.

Concluido ap6s longas negociagdes entre Estados, destinado a produzir efeitos
juridicos tanto na esfera interna quanto na esfera internacional, e estando formalizado em
instrumento préprio, ndo parece haver duvidas de que o acordo em questdo constitui um

tratado.

Vale lembrar que a posigdo do ministroFrancisco Rezek (1984, p. 21) define:
Segundo o qual na medida que um tratado estabeleca obrigagdes mutuas a
cargo dos Estados Pactuantes, sem criar um quadro normativo que se projete
sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo o
momento, reclamar do poder publico, é de se ter como certo que o fiel
cumprimento do acordo s6 pode ser exigido do Estado-parte pelo co-
pactuante.
Monteiro Reis (2000, p. 1989) esclarece que a hipdtese é exatissimamente a de
TRIPs. O Acordo néo cria “um quadro normativo que Se projete sobre os particulares e cuja
realidade operacional possam estes, a todo 0 momento, reclamar do poder publico”, como

ensina Rezek (1984).
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N&o se alegue que, no sistema constitucional brasileiro ha a aplicacdo direta dos
tratados. Como se sabe, a jurisprudéncia citada e recitada do STF, sobre a aplicacdo de
tratados no direito interno, refere-se especificamente a leis uniformes. Ou seja, tratados que
determinam a aplicagcdo de certas normas uniformes na esfera interna dos paises membros.

Porque TRIPs ndo é uma lei uniforme, como a do cheque ou da letra de cambio.

Com efeito, TRIPs da aos Estados-Membros a possibilidade de legislar dentro de
certos parametros, realizando equilibrios adequados em face de seus interesses nacionais. Dar
aplicacdo direta as normas de TRIPs — o que jamais foi contemplado por seus elaboradores, e
é rejeitado pela esmagadora maioria dos sistemas constitucionais — impediria cada pais de
realizar o delicado balanceamento de seus interesses locais e seu compromissos

internacionais.

Olavo Baptista (1996, p. 23), arbitro brasileiro do 6rgdo de diferendos da OMC,

confirma, no direito brasileiro, este entendimento:

O TRIPS faz parte, segundo entendo, da modalidade dos tratados-contrato e
integra o grupo de acordos conhecidos como tratados da OMC, que foram
aprovados em Marrakesh em 1994. [...] E claro, assim, que os mandamento
do TRIPS ndo se enderecam aos suditos, mas aos Estados-Membros da
OMC. [...] Ele esta em vigor no Brasil e deve ser aplicado, mas os efeitos do
TRIPS limitam-se & obrigacdo do governo federal de editar normas para que
seja cumprido. [..] Por dltimo, creio que ndo devemos tentar nos
fundamentar no TRIPS como se fora uma norma interna, porque ha o risco
de ver essa pretensdo rejeitada nos tribunais. Temos que entendé-lo,
realmente, como um tratado-contrato, tal como as demais obrigacGes da
OMC.

5.5 A lei n°® 9279/96 e os atos internacionais

A Lei n® 9.279/96, como a Lei n® 5.772/71, se aplica aos estrangeiros, beneficiarios
dos tratados e convencOes de que sejamos parte, desde que ocorra o depdsito do respectivo
pedido de patente ou marca no Brasil; como complemento a disposicdo pre-existente, manda
aplicar as normas mesmo aos estrangeiros ndo amparados por atos internacionais, desde que

provada a reciprocidade.

Assim, para os beneficiarios dos atos internacionais pertinentes, a Lei n° 9.279/96
aplica-se independentemente de reciprocidade. Para os cada vez mais raros casos de aplicacédo

das normas do CPI aos estrangeiros ndo amparados por tratados, defere-se a protecéo, através
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da concessdo de patentes, registro de marcas e desenhos industriais, ou das normas de

repressdo a concorréncia desleal, se comprovada a reciprocidade.

O CPI, tal como o anterior, aplica-se exclusivamente aos beneficiarios do art. 5° da
Carta de 1988, ou seja, os brasileiros e os estrangeiros residentes no Pais. A concessdo dos
direitos previstos na Lei n® 9.279/96 aqueles que ndo estejam entre os beneficiarios da
clausula isonémica constitucional s6 ocorre (art. 5°, § 2° da Carta) nos termos da propria lei

ordindria ou dos tratados.

A extensdo do CPI aos estrangeiros nao residentes compreende os pedidos de
patentes e de registros provenientes do exterior, atendida ainda a condi¢do suplementar de que
sejam depositados no Pais, desde que sob abrigo de tratado. Assim, os dispositivos do CPI
que se refiram a patentes ou registros, diretamente ou indiretamente - como as disposicdes
adjetivas relativas a concessao ou outorga de tais titulos -, sdo aplicaveis aos estrangeiros ndo

residentes, beneficiarios dos tratados.

Mas os demais dispositivos do CPI, por exemplo, os relativos a concorréncia desleal,
ndo sao aplicaveis aos estrangeiros, a ndo ser que ocorra uma de duas hipoteses: o tratado (se
houver) preveja expressamente a aplicacdo de tais dispositivos, ou verifique-se a satisfacdo do

requisito de reciprocidade.

A mencdo a que tais pedidos devem ser provenientes do exterior ndo sera entendida
como exigéncia de um prévio processamento no exterior, por exemplo, através do Patent
Cooperation Treaty ou do Acordo de Madri para deposito internacional de marcas. Mesmo 0s
pedidos feitos no Brasil, diretamente pelo inventor ou criador da marca ou por procurador, sao

admitidos ao regime do CPI.

Para obter a protecdo da lei brasileira, é preciso que se exercite a pretensao do pedido
no Pais, através do respectivo depdsito. N&o basta ter havido depdsito no exterior, pois o titulo
juridico €, salvo disposicdo especifica de tratado, de natureza essencialmente nacional. Com
efeito, em dispositivos bastante enfaticos, a CUP afirma a independéncia das patentes e, com

certos matizes, a das marcas, como regra de aplicagéo geral.

O tratado, porém, pode dispensar o requisito do depoésito para a aquisicao do titulo
nacional, ou mesmo dar efeitos internos a um titulo constituido em sede estrangeira ou
internacional. Para a CUP (art. 8°), por exemplo, a protecdo dos nomes empresariais

constituidos no exterior independe de registro; e assim tambem obtém protecdo no Pais as
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marcas, ainda que néo registradas, de tal notoriedade que satisfaga os pressupostos do art. 6-
bis da Convencao de Paris (GONTIJO, 2005).

A Lei n°®9.279/96 reproduz uma das mais importantes disposi¢fes constantes da Lei
n°® 5.772/71, como garantia de isonomia entre os brasileiros e residentes no Pais e 0s
estrangeiros ndo residentes ou domiciliados, mas beneficiarios de tratados. E perfeitamente
possivel que os tratados concedam aos estrangeiros beneficios negados pela legislacdo
nacional aos locais; pois o Art. 4° da Lei n® 5.772/71 manda aplicar paritariamente tais

beneficios aos nacionais que o invocarem.

Note-se que, no CPI 1971, a equiparagédo se fazia mediante requerimento, ou seja,
acolhia-se a pretensédo manifestada caso a caso. A redacdo da Lei n® 9.279/96 deixa de exigir a
pretensdo manifestada, devendo a autoridade aplicar, de oficio, os direitos e garantias
asseguradas aos estrangeiros, ou prever em atos regulamentares, independente de lei nacional,
as normas apliciveis geralmente aos estrangeiros, beneficiarios de tratados, aos outros
estrangeiros, residentes no Pais, e aos brasileiros. Excluem-se apenas 0s estrangeiros, ndo

beneficiarios de tratados.

O principio constitucional da isonomia abrange, exclusivamente, os brasileiros e 0s
estrangeiros aqui domiciliados; a extensdo dos direitos previstos na Carta ou nas leis depende
de expressa disposi¢éo legal ou em ato internacional.

Ja na CUP, previa-se que os estrangeiros, beneficiarios da Convencdo, teriam o
mesmo tratamento que 0s nacionais, aos nacionais, “sem prejuizo dos direitos especialmente
previstos na presente Convengdo”. Ou seja, poderia o estrangeiro ter os beneficios da

Convencao, ainda que este excedessem o que a lei nacional concedesse.

O tratamento nacional do TRIPs também prevé que os paises membros poderao,
“mas nao estardo obrigados a prover, em sua legislacéo, protegdo mais ampla que a exigida
neste Acordo, desde que tal protegéo ndo contrarie as disposigdes deste Acordo” (BARBOSA,
2001). Assim, além do minimo prescrito na norma internacional, os Estados podem favorecer
0s estrangeiros; o que ndo podem é desfavorecé-los. O art. 3° do TRIPS dispbe: “Cada
Membro concedera aos nacionais dos demais Membros tratamento ndo menos favoravel que o
outorgado a seus proprios nacionais com relacdo a protecdo da propriedade intelectual”
(BARBOSA, 2001).
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Vé-se, assim, que ndo é impossivel que, sob a lei internacional relevante, os
estrangeiros, sob a regra de tratamento nacional, venham a ter mais direitos, ou menos
obrigacdes, do que 0s nacionais.

O que a norma prevé é que se dara aos brasileiros e residentes no Pais tratamento
juridico pelo menos téo favoravel quanto os estrangeiros, beneficiarios de tratados, como se
estivessem sob amparo de um Unico e mesmo instrumento normativo. Se a situagéo de fato for
a mesma, aplica-se aos brasileiros a norma internacional, ainda que ela ndo se dirija ao
nacional; as condicdes a que se refere o dispositivo em analise sdo as de fato e, nao,
obviamente, as juridicas.

Ou seja, tomando-se o complexo das situacOes de fato, que gerariam efeitos sob a
norma internacional em favor do sujeito beneficiario, fosse ele estrangeiro, o brasileiro
auferird os mesmos resultados, por efeito desta norma da lei local. Ndo havera a incorporacao
ad hoc da lei internacional, através da norma de equiparacdo, porém, se os elementos do fato
gerador ndo forem integralmente satisfeitos, exceto pela nacionalidade (ou, no caso dos
estrangeiros aqui domiciliados, pelo domicilio).

Assim, se a lei internacional prescrever consequéncias para o fato de o estrangeiro se
encontrar fora do Pais ao momento de exercer um direito, ou cumprir uma obrigacdo (dando,
em hipGtese, prazo de prescricdo ou perempgao maior), a equiparacdo ndo existira se o
brasileiro estiver no Pais; as condi¢Bes ndo sdo equivalentes. Mas havera aplicacdo da norma
equiparativa ao brasileiro, sempre no mesmo exemplo, se a presenca do estrangeiro no
exterior seja neutra perante os efeitos previsto na lei internacional - caso o direito seja
atribuido ao estrangeiro simplesmente por que ele é nacional ou domiciliado em pais membro
do Tratado, e ndo porque esta no exterior.

A lei anterior condicionava a aplicacdo do direito internacional ao requerimento da
parte nacional - para assegurar que ndo houvesse equiparagéo in pejus. A norma atual, embora
tenha prescindido do pedido do interessado para a aplicacdo da norma internacional, ndo
autoriza a aplicacdo de maiores obrigacdes em virtude de tal regra.

Entenda-se que a extensdo ex officio da norma internacional aos brasileiros sé se
possa dar em favor destes, e ndo contra; mas, manifestada a pretensdo de equiparacdo pela
parte nacional, ndo cabe a autoridade perquirir se a aplicacdo se da em favor ou desfavor de
guem a requer, podendo sempre denega-la se os resultados se produzem em fraude a lei, o que

ndo é nunca presumido.
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6 ANALISE DA CONCORRENCIA DESLEAL PARA A ECONOMIA BRASILEIRA:
O CASO DA RAPADURA

A matéria contida no jornal A Folha de S&o Paulo, com data de circulacdo no dia
15/12/2005, (CANZIAN, 2005) nos informa que a empresa alemd de alimentos organicos
Rapunzel, sediada na cidade de Legau, localizada no sul da Alemanha, registrou a rapadura
como sendo sua uma marca de agucar organico em 1989 na Alemanha. Sete anos depois, fez o

mesmo nos EUA.

A empresa Rapunzel ndo sé registrou a rapadura, uma denominacdo geral de dominio
publico (assim como feijoada ou suco), como também adquire cerca de 600 toneladas do

produto no Brasil de um suico naturalizado brasileiro.

No limite, qualquer exportador brasileiro de rapadura que vender o produto com esse
nome para a Alemanha ou EUA sera obrigado a pagar royalties a Rapunzel pelo uso da marca

registrada.

Ap6s uma denlncia anénima a Divisdo de Propriedade Intelectual do Itamaraty, a
embaixada do Brasil em Berlim fez varias tentativas formais de demover a Rapunzel de
continuar usando a rapadura como marca. Com 0 acesso as cartas e documentac6es fornecidas
pelo setor de Arquivo e Documentacdo do Ministério das RelacBes Exteriores poderemos
discorrer quais os procedimentos adotados ao caso, bem como os argumentos utilizados com

base nos Acordos internacionais para o desfecho ao caso.

O procedimento adotado pela Embaixada do Brasil em Berlim e Washington foi
baseado nas informacdes e orientacdes fornecidas pelo GIPI — Grupo Interministerial de
Propriedade Intelectual, composta por representantes do MRE, MAPA, MCT, MinC, MDIC,
MJ, MS, Casa Civil e MMA (MRE, 2009).

Diante da repercussdo internacional envolvendo um produto nacional como a

rapadura, um jornal de Frankfurt, o frankfurter rundschau, publicou a seguinte matéria’:

RAPUNZEL ROUBA RAPADURA - O Governo Brasileiro exige a
devolucdo da marca registrada do agucar extraido da cana-de-agucar de
negociante atacadista alemao do ramo de produtos naturais. Pode-se registrar
como marca a designacdo de um objeto? A empresa atacadista de produtos
naturais Rapunzel reivindica a marca da palavra rapadura que, no Brasil,
significa acucar extraido da cana-de-agucar. O Governo brasileiro nédo
considera engracado. Ele quer que a empresa Rapunzel desista do registro do
nome. No Rio de Janeiro, Agamenon de Almeida, diretor da feira de S&o

’ Material encaminhado pela Embaixada de Berlim ao DIPI para anélise — correspondéncia ne 00024, recebido
em 06/01/2006.


http://www.agricultura.gov.br/
http://www.mct.gov.br/
http://www.cultura.gov.br/corpo.php
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/inicial/index.php
http://www.mj.gov.br/
http://portal.saude.gov.br/saude/
https://www.presidencia.gov.br/casacivil/site/static/
http://www.mma.gov.br/

56

Crsitovdo, que partir para 0 contra-ataque: Vamos registrar a marca
SauerKraut (Chucrute)? Ameacgou o diretor do popular mercado do Rio de
Janeiro, que se especializou em produtos do nordeste do brasileiro. Entre
estes estd a rapadura, um aclcar em estado bruto, extraido da seiva da cana-
de-acucar. A rapadura é, no Brasil, uma matéria basica utilizada para
guloseimas populares, baratas e comercializadas regionalmente como balas,
como um tipo de tablete de acglcar, que em tempos passados dava energia
aos trabalhadores das lavouras. Afirma que sempre foi assim, resmunga o
senhor Almeida. Eis, agora, a questdo. Lilys Nussecken, dura e crocante, ndo
apenas no Natal, cuja receita se encontra a homepage da empresa de
produtos naturais alemd Rapunzel. L&, o agucar integral do Brasil estd
impresso em letra de forma, cuja a palavra é seguida pela letra R num
circulo. Rapunzel registrou a marca rapadura na Alemanha e Estados
Unidos, pelo seu alto teor de minerais, valorizando pelos consumidores
conscientes de alimentagdo saudavel. Um evidente absurdo, como se uma
firma brasileira reclamasse para si a palavra Lebkuchen (broa de mel) como
marca. Nossos examinadores, atualmente, pesquisam na internet, diz Diane
Nickl, porta-voz do Instituto Alemdo de Marcas e Patentes, em Munique,
mas antes ndo era feito dessa forma. Assim a rapadura foi registrada em
1988, embora no registro estejam excluidos conceitos que descrevam o
produto, ou que destaquem suas caracteristicas ou procedéncia. Aquela
altura, assim imagina a porta-voz, os examinadores oficiais devem ter
considerado a rapadura como uma palavra artificial, jA que rima como o
nome da requerente. O fato do comerciante de produtos organicos de Legnau
im Allgau ter-se apropriado do nome foi observado somente em fins de 2004
por um usuario da internet que comunicou o fato ao Ministério das relaces
Exteriores do Brasil. Os brasileiros discutiram sobre o tema durante as
negociagOes comerciais, em julho, como os alemées e entraram em contato
com a Rapunzel: a empresa deveria desistir, voluntariamente, da marca pois
ela seria ilegal a luz dos acordos internacionais e causaria tanto aos
produtores quanto aos exportadores de todo o Brasil graves restricbes e
prejuizos econémicos, conforme argumenta o porta-voz da embaixada do
Brasil em Berlim. De fato, 0s prejuizos ndo deveriam ser tdo graves assim. A
empresa Rapunzel importa, segundo suas proprias declaragdes, entre 400 a
600 toneladas, anualmente, para a Alemanha uma infima parcela se
comparada com os 26,6 milhGes de toneladas que o Brasil fabrica para os
grandes produtores de agucar do mundo. Para o Governo brasileiro se trata
de uma questdo de principio de que tal o chefe da feira que se enfurece,
estrangeiros se apoderaram do vocabulério agucar; assim também muitos
brasileiros desconfiam que todo o mundo est4 atras de suas riquezas naturais.
O proprio caso Rapunzel j& estd sendo discutido nas manchetes de
biopirataria. A porta-voz da Rapunzel, Heike Kirsten, acha uma lastima a
discussdo sobre a rapadura. Para a empresa se trata de protecdo aos
fornecedores brasileiros. Nos introduzimos a rapadura na Alemanha”,
sublinhou a porta-voz, ¢ ‘nds queremos impedir que empresas tradicionais
imponham qualquer tipo de aglcar mascavo no mercado e utilize 0 nome
rapadura para um produto de baixa qualidade’. Um argumento que a
Embaixada brasileira ndo pode admitir: A protecdo que a empresa alega
garantir aos fornecedores brasileiros poderia ser interpretada como
concorréncia desleal, pois mediante o registro ilegal de marcas estaria se
fundamentando um monopolio de mercado. Sentimos que isso tudo é um
pouco construido, comentou a senhora Kirsten sobre o procedimento
brasileiro, “comércio mais justo € o que nos toca, fazemos muito mais do
que praticas normais do comércio”, sublinhou a porta-voz. “Muito embora se
poderia questionar se os 32 mil euros que a empresa destina, anualmente, a
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projetos no terceiro mundo realmente seria muito mais? Em principio, a
empresa pretende desistir voluntariamente da marca, ainda que, neste novo
ano, pretenda refletir sobre o assunto, uma vez que a empresa ecoldgica que
seja parceira comercial em um comércio mais justo, ndo pode ignorar o fato
de ser representada como pirata da marcas. Mas, talvez, a empresa Rapunzel
também ignore o problema, pois o Brasil, juridicamente, ndo tem bons
trunfos. O prazo de dez anos para interpelacdo de recursos ja prescreveu ha
muito tempo. Wolfgang Kunath Rapunzel é uma loja de produtos naturais
gue ha 30 anos foi a semente da empresa atacadista de produtos organicos
com sede em Legau. O faturamento da Empresa Rapunzel é atualmente de
70 milhdes de euros e emprega aproximadamente 250 pessoas.

Verificando o historico brasileiro sobre a regulamentacéo da rapadura no Brasil, cuja
primeira normativa data de 1978°%, trata-se de elemento adicional de comprovacéo do uso do
termo como designacdo genérica de produto no Brasil. A normativa atualmente em vigor é a
Resolugdo de Diretoria Colegiada ANVISA ne 271, de 22.09.2005, que aprovou O

Regulamento Técnico para agucares e Produtos para adogar.

A posicao do Governo brasileiro foi no intuito de propor o pedido de cancelamento
da marca rapadura no USPTO, no qual preliminarmente foi ressaltado a importancia de se
sustentar juridicamente o pedido nas normas internacionais que impedem a concessdo de

marcas despidas de distintividade.

Nesse contexto, oportuno a referéncia ao art. 6° da Convencdo de Paris, bem como o

art.15.1 do Acordo TRIPS, por reiterar o imperativo da Convencao de Paris.

Considerando que hé precedentes favoraveis como no caso do cupuagu e do acai, no
qual as marcas foram anuladas por decisdo do Japan Patent Office quanto no escritdrio para a
Harmonizacdo Mercado Comum da EU, o que contribuiu para que a detentora da marca

espontaneamente abrisse mao do registro nos EUA.

Analisando as alegacdes da empresa, a mesma afirma que ndo houve ilegalidade.
Que os escritdrios de registro de marcas nos EUA e Alemanha examinaram, cuidadosamente,
a possibilidade do registro da marca rapadura. Que sdo escritorios internacionalmente
conhecidos por examinarem de forma minuciosa se uma marca, sob forma de vocabulo, pode
ser registrada. Que ambos 0s o0rgdos chegaram a conclusdo de que a referéncia rapadura néo
se aplicava nem a uma descri¢cdo, tampouco a um género e, por conseguinte, ndo haveria

necessidade de se limitar a veiculagdo do uso da palavra.

8 Resolugdo n° 12 da antiga CNNPA.
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Afirmou que a definicho do nome rapadura era desconhecido pelo publico
consumidor europeu e que, independente disso, a “marca alema rapadura” foi registrada ha
mais de dez anos e, de acordo com os regulamentos da lei de marcas alema, ndo seria possivel
questionar a existéncia dessa marca como propriedade da empresa Rapunzel. De acordo com
a lei de marcas alema, ndo se pode mais levar em consideracdo a extingdo da marca que ja
tenha sido registrada a mais de dez anos, ndo havendo assim possibilidade de contestar o

registro.

Ainda salientou que a empresa Rapunzel nunca contestou o fato de concorrentes
utilizarem o significado rapadura como descricdo para o aglcar mascavo brasileiro, mesmo

sendo o significado rapadura protegido legalmente em favor da empresa.

Apesar da marca rapadura ter sido registrada ha mais de dez anos sem oposi¢cdo do
governo brasileiro, claramente se observa que ndo houve boa-fé da empresa Rapunzel ao
alegar que desconhecia o sentido do termo rapadura, tal como constou da correspondéncia
encaminhada a Embaixada do Brasil em Berlim®, e acrescenta que tanto o USPTO quanto o
Markenamt alemédo fazem e fizeram um rigido controle sobre eventuais indagacGes genéricas

antes de concederem o direito de uso de marcas.

Parece no minimo estranho o argumento sobre o desconhecimento do significado do
termo, na medida em que a empresa Rapunzel, com trinta anos de existéncia, comercializa
aclucar marrom de cana-de-agicar com o nome rapadura, fazendo exclusive, em sua
homepage dos EUA, mencdo que a matéria prima era proveniente do Brasil. O texto sobre o

produto demonstrava claramente o conhecimento sobre o processo produtivo da rapadura.

Diante da repercussdo do caso, apés longa negociagéo entre a empresa Rapunzel e a
Embaixada do Brasil em Munique, foi realizado um acordo extra-judicial no qual a empresa
detentora da marca rapadura abandonou voluntariamente o registro na Alemanha e nos EUA,
no qual passaria a utilizar o nome composto “rapadura Rapunzel’e no qual registraria a
mercadoria na classe de “agticares”, sendo assim entendido como descri¢do do produto e, ndo,

COMO marca.

Desta forma, os produtores e comerciante de rapadura, a partir de entdo, puderam
comercializar os seus produtos sem qualquer tipo de obstaculos ou pagamento de royalties a

empresa detentora da marca rapadura.

Material encaminhado pela Embaixada de Berlim ao DIPI para analise — Correspondéncia n° 01194, recebido
em 25/08/2006.
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7 CONSIDERACOES FINAIS

Verificando os principais Tratados, acordos e atos internacionais sobre propriedade
intelectual, bem como a evolucédo da legislacdo péatria sobre o tema, vimos que nesses ultimos
150 anos, a Propriedade Intelectual sofreu mudancas constantes e profundas, sempre na
direcdo de confirmar e ampliar os direitos dos titulares, reduzindo-se quase ao
desaparecimento a preocupacao com 0s seus deveres. Em nenhum momento histérico buscou-
se, com sucesso, um balanceamento rumo ao equilibrio, que levasse em conta o0s interesses

diretos dos paises em desenvolvimento, e dos seus consumidores.

De um periodo em que a caducidade era instrumento normal e eficiente para
assegurar a exploracao local, passamos a uma fase em que a licenga compulsoria expulsou de
cena a caducidade, tornando-a letra morta, em beneficio dos titulares de patentes, como
também observamos que a ma-fé inerente em cada caso serve como parametro de atuacdo dos

Governos.

De um periodo em que cada pais tinha o direito de legislar sobre propriedade
intelectual como um instrumento de politica econdmica, definindo os setores a que atribuir
direitos de monopdlio, sua duragdo e suas condi¢des, passamos para um acordo internacional
em que todos os setores econdmicos devem ser protegidos por patentes, com direitos

padronizados em nivel elevado, sem restri¢cBes aos titulares.

A atuacdo do Brasil nas negociacdes sobre propriedade intelectual tem obtido
tamanha repercussdo e recebido tantos apoios. A propriedade intelectual representa hoje um

tema da maior importancia, que ocupa espacgo crescente na agenda internacional.

No nosso sistema econdmico, ora o Estado age para suprir as denominadas '*falhas do
mercado™ ou "market failure™ (estruturais e/ou relacionadas a inadequada sinalizacdo da
escassez), ora age no nivel politico (fazendo o mercado atender determinados objetivos,

estabelecidos previamente por escolhas politicas).

Ou seja, a regulacéo publica de setores da economia se biparte para: a) suprir as falhas
de mercado (ou concorréncia imperfeita/ineficiente) que pode ser entendida dentro de um
contexto em que determinadas condigOes estruturais do mercado (mercados concentrados,
com elevadas barreiras & entrada, com demandas inelastica e conseqiientemente ineficientes

para a oferta de produtos, 0 que ocasiona a elevacao de pregos), permitem um possivel abuso
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de poder de mercado e b) para a persecucdo de politicas publicas, voltadas para o interesse

coletivo.

Sendo assim, 0 que se requerer € a inclusdao da dimensdo do desenvolvimento nos
acordos que regem a propriedade intelectual, em sua aplicagdo prética, é ajudar a manter o
sistema internacional de propriedade intelectual e resguardar produtos brasileiros da

exploracdo de outros paises.

A experiéncia bem sucedida da Convencao de Paris, com sua flexibilidade e respeito
as legislacbes de cada pais membro, leva a crer que o TRIPS devera se flexibilizar para
permitir que todos possam se beneficiar da criacdo das novas invenges, ja que ainda ndo se
alcancou o ponto de equilibrio entre o direito de exclusividade que a propriedade intelectual
oferece ao seu detentor e o interesse social, 0 desenvolvimento tecnolégico e econdmico de

um pais

A tendéncia a internacionalizacdo do sistema de propriedade intelectual implica em
esforco interno para definir uma agenda propositiva e para assumir uma posi¢do de lideranca

nas negociacOes internacionais e prote¢ao dos produtos nacionais.
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