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Resumo

A principal proposta deste trabalho consiste em verificar qual sua posi¢cdo do Acordo TRIPS
no ordenamento juridico brasileiro e avaliar o impacto desse tratado internacional no sistema
legal brasileiro. Dessa forma, necessitou-se descrever e avaliar os dispositivos do Acordo
TRIPS e examinar sua relagdo com outros tratados internacionais relativos aos direitos de
propriedade intelectual. Também, executou-se uma anélise comparativa da legislacdo nacional
acerca dos direitos de propriedade intelectual e o teor do Acordo TRIPS. Verificou-se que, a
despeito da vinculagdo historica dos direitos de propriedade internacional aos acordos
internacionais, o sistema TRIPS adveio para suprir as insuficiéncias dos modelos de protecéo
a propriedade intelectual anteriores e atender as novas demandas relativas ao comércios
desses direitos. Identificou-se que houve uma efetiva influéncia do Acordo TRIPS no direito
brasileiro de protecdo a propriedade intelectual. A metodologia utilizada centra-se na analise
de textos normativos com auxilio de referéncias doutrinarias.
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Abstract

The main issue of this paper is to define the status of TRIPS Agreement in Brazil's Law and to
evaluate the impact of TRIPS Agreement on Brazilian Legal System. In towards, it was described and
it was evaluated the provisions of the TRIPS Agreement and it was examined its relationship with
other international treaties relating to intellectual property rights. We ran a comparative analysis of
national legislation on intellectual property rights and content of the TRIPS Agreement. It was found,
despite the historical linkage of international property rights to international agreements, the TRIPS
system sprang to answer the shortcomings of previous models of intellectual property protection and
to supply the new demands for the intellectual property rights on trade related aspects. It was
identified that there was an actual influence of the TRIPS Agreement in Brazilian law of intellectual
property protection. The methodology is centered on the normative text analysis with the aid of

theoretical references.
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INTRODUCAO

O objetivo deste trabalho cinge-se em descrever e avaliar os dispositivos do TRIPS,
averiguar sua relagdo com outros tratados internacionais que versem sobre direito de
propriedade intelectual e verificar qual sua posicdo e seu impacto dentro do ordenamento
juridico brasileiro.

A metodologia utilizada centra-se na analise de textos normativos com auxilio de

referéncias doutrinarias.

1. CONTEXTO

1.1. A PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO INTERNACIONAL: VINCULACAO
HISTORICA

Segundo a pesquisadora Maristela Basso, os direitos de propriedade intelectual
possuem um vinculo histérico com o direito internacional, pois existiu uma interacdo entre a
mobilizagéo pela tutela da propriedade intelectual e o direito internacional.

Foram as Convengdes da Unido de Paris para Protegdo da Propriedade Industrial
(1883) e da Unido de Berna para a Protecdo das Obras Literérias e Artisticas (1886) os
principais fatores determinantes para o desenvolvimento de tais direitos nas esferas dos

direitos internos e do direito internacional.

1.2. BIRPI

As seculares convengdes internacionais — as quais foram unidas em novembro de
1982, formando os BIRPI, Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété
Intellectuelle - organizaram o sistema de protecdo da propriedade intelectual por mais de 50

anos, conforme Basso, sem alteragdes significativas.

1.3. OMPI.

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, o direito internacional padeceu de fortes
mutacbes, as quais, também, fizeram-se sentir nos direitos de propriedade intelectual,

consoante pontua Basso.



Nesse sentido, o sistema advindo com a ONU provocou mudancas no regime das
Unides, pois, constatou-se uma estrutura arcaica nos BIRPI e a incapacidade desse modelo
corresponder as novas demandas de tutela da propriedade intelectual. Convém citar Maristela

Basso:

[...]JCom o aparecimento das organizagGes internacionais, ndo era possivel manter as
Unides com as suas estruturas e caracteristicas originarias. Era chegado o momento
de aproxima-las das organizacg@es internacionais que comecavam a se multiplicar no
p6s-Guerra.[...] A Carta das Nagdes Unidas trouxe importantes e inovadoras
disposicoes relativas a cooperacdo econdmica e social entre seus Estados-Membros.
As competéncias conferidas ao “Conselho Econdmico e Social” da ONU puseram
em cheque a sobrevivéncia dos organismos de coordenagdo entdo existentes, como
as Unides de Paris e de Berna e seus Bureaux. Ndo tardou para que o “Conselho
Econdmico e Social” acenasse com a possibilidade de liquidacdo de algumas
instituicGes internacionais, dentre as quais os referidos Buraux.[...](BASSO, 2002,
p.114)

O problema da sobrevivéncia dos Bureaux intensificou-se com a criacdo da
Conferéncia das NagBes Unidas para o Comercio e o Desenvolvimento — CNUCED/Unctad
(1964) e da Organizacdo das Nagdes Unidas para o Desenvolvimento Industrial — Onudi
(1966). Ficou evidente serem as propostas do passado anacrbnicas, havia a necessidade de
instituir uma organizagéo que tratasse, especificamente da propriedade intelectual, instituindo
mecanismos apropriados de protecéo e de reducdo das disparidades crescentes entre as nagoes
industrializadas e os em desenvolvimento

Por essas razdes, estabeleceu-se a OMPI, como aduz Celso D. de Albuquerque
Mello, por meio da Convengdo de Estocolmo de 1967 sobre propriedade intelectual, a qual
passou viger em 1970, quando finalizou acordo com a ONU.

Configura-se como um organismo especializado das Nagdes Unidas, com atribuicéo
institucional, efetivamente, posta em pratica a partir de 1974, de gerir diversos tratados
internacionais referentes & propriedade intelectual.

Sua sede é em Genebra e seus 6rgdos compdem-se de: Assembleia — com reunido
anual, composta de todos os Estados da OMPI os quais sd&o membros de uma das Unides;
Conferéncia, constituida por todos os Estados integrantes da OMPI, independentemente da
participacdo desses nas Unibes; Comité de Coordenacdo, 6rgdo consultivo e executivo;
Secretariado.

Constituem seus fins: promover a defesa da propriedade intelectual em todo o globo
por meio da cooperagdo internacional dos Estados, organismo internacionais, como também,

fomentar e garantir a cooperacdo administrativa.



Bem anotado por Maristela Basso, cumpre destacar a unificagdo dos conceitos
promovida pela OMPI, reunindo direitos de autores e de inventores.

Convém registrar a existéncia de Acordo de Cooperacdo firmado entre a OMPI e a
OMC, o qual esta em vigéncia desde 1° de janeiro de 2006. O objetivo do pacto abrange: a
cooperagdo para notificacdo de leis e regulamentos nacionais, acessos desses, tradugdo dos
respectivos textos e cooperagao técnica.

Ainda hoje, a OMPI figura como o mais relevante centro de fomento do direitos de

propriedade intelectual.

2. SISTEMA OMC/TRIPS INTERNACIONAL DE PROTECAO A PROPRIEDADE
INTELECTUAL

2.1. RAZOES PARA SUPERACAO DO REGIME OMPI

A precariedade do sistema até entdo vigente — GATT e OMPI -, também é destacada
por Thiago Gongalves Paluma Rocha. Segunde o autor o adensamento das relagdes
comerciais entre 0s paises e o desenvolvimento econdmico evidenciaram a necessidade de um
modelo de regulacdo detentor de um mecanismo de solugdo de controvérsias e dotado de
regras de protegéo de propriedade intelectual.

A verdade reside no fato de que o modelo OMPI apresentava grave insuficiéncia,
uma vez que o organismo ndo tem poderes para aplicar resolu¢des diretamente aos Estados. A
OMPI tem sua competéncia derivada por tratados e convencbes em matérias especificas. E a
tarefa de harmonizagdo das normas sobre propriedade intelectual limita-se aos aspectos
técnicos, em face da auséncia de instrumentos apropriados de verificagdo do cumprimento das
obrigagdes dos Estados e solucdo de controvérsias.

Impulsionava a mudanga do padrdo OMPI o crescimento da importancia econdémica
desses direitos, o qual é descrito com propriedade por Dominique Carreau e Patrick Juillard,

em suas palavras:

Cette inclusion de la propriété intelellectuelle dans <<Syseme OMC>> est
amplment justifiée par diverses raisons économiques. En effet, les droits de
propriété intellectuelle sont un objet direct du commerce international sans qu’aucun
chiffre précis puisse étre avancé faute de statistiques fiables en la matiére mais qui
peut tétre estimé aux alentours de 1%.

En outre et surtout, une part importante des services et des produits industriels
internationalement échangés incorporent des éléments relevant de la propriété
intellectuelle: a coté de ces domaines classiques que sont la chimie ou la pharmareci,



tel est aujourd’hui le cas de produits de <<haute technologie>> dont le prix est d{
pour I’essentiel a la sophistication de la valeur ajoutée quie reléve de I’odre
<<intellectuel>> et non a leurs composantes physiques. Avec les mémes réserves
que celles exprimées précédemment, il est loisible d’évaluer a <<entre>> 15 et 20%
du commerce mondeial les échanges couverts par des brevets ou protégés para de
marques; on notera en outre que si les produits échangés incorporent une valeur
ajouté <<intellectuelle>> croissante, leur part dans le commerce mondial va
également en augmentant et ce a un rythme rapide (de 50 a prés de 100% selon les
cas entre 1985 et 1995).

Enfin, nombre de ces produits incorporant des éléments de la propriété intelectuelle
font I’objet d’une large contrefagon tolérée, voire enconuragée, par certains pays;
elle frappe en particulier les industries de luxe originaires de payx como les Etats-
Unis, la France ou I’ltalie. Les transactions, portant sur des produits contrefaits sont
courament estimées a environ 5% du commerce mondial et ne cessent de codter de
nombreux emplois aux industries des pays exportateur. (CARREAU; JUILLARD,
2007, p. 341-242)

Além das caréncias do sistema OMPI, outro fator deveres relevante para a evolucdo
desse padrdo, consistia na necessidade de vincularem-se os direitos de propriedade intelectual
ao comércio internacional. O GATT referiu-se, apenas, singelamente a esses direitos. Apenas
alguns dispositivos tratam do tema: artigos 1X, 6; XXII, 3, iii; XVIII, 10; e XX, d.

Logo, no contexto de unido indissolivel entre 0 comércio internacional e os direitos
de propriedade intelectual, como também, da importancia deste para o desenvolvimento das
indudstrias, a liberdade que os Estados possuiam — antes da Segunda Guerra Mundial — de
adotar ou ndo politicas de tutela da propriedade intelectual tornou-se impraticavel na
atualidade, em razdo dos compromissos internacionais tomados pelos Estados e as

reivindicacOes das empresas privadas nacionais e multinacionais.

2.2. TRIPS: CONJUGAGAO DE INTERESSES DIVERSOS

O professor Celso D. de Albuquerque Mello aduz ser no setor do Direito
Internacional Econémico, que se verifica mais franca a luta entre o nacionalismo e o
internacionalismo, sendo sua sistematizagdo prejudicada, pois pelo choque de interesses ente
paises ricos e pobres, e isso dificulta a fixacdo de normas sobre a matéria.

Esse embate, também, esteve presente fortemente no do GATT.

Os paises em desenvolvimento opuseram-se por mais de 20 anos, mas cederam em
admitir o GATT como o foro apropriado para a criacdo de normas dedicadas a regular a
protecéo da propriedade intelectual e as formas de constituicdo e garantias dessas.

As negociacdes romperam em 20 de setembro de 1986, na oportunidade do

lancamento da Rodada do Uruguai. Interessante a observacdo de Basso:



[...] As diferencas entre Norte e Sul ficaram mais uma vez, evidentes e se refletiram
na capacidade negociadora das delegacfes. Nao apenas as diferengas econdmicas
dos paises como também a falta de especialistas nas delegacbes dos paises em
desenvolvimento influenciariam no curso dos trabalhos (BASSO, 2002, p.119).

Nas discussdes destacaram-se trés posicdes principais.

A primeira, capitaneada pelos Estados Unidos da América, enfatizava a relagdo entre
a protecdo da propriedade intelectual e o estimulo ao desenvolvimento cientifico e ao
crescimento econdmico. O foco era a tutela da propriedade intelectual.

Por sua vez, os paises em desenvolvimento, concentraram seus esforcos para
promover um acordo, cuja preocupagdo maior fosse a difusdo de tecnologia por meio de
instrumentos formais e informais de transferéncia. Havia a preocupacdo de que a maior
protecdo conferida aos direitos de propriedade intelectual ndo se opusesse as necessidades de
desenvolvimento econdmico e social dos paises em desenvolvimento.

A terceira linha, uma posicdo intermediaria — adotada pelo Japdo e alguns paises
europeus — consistente em garantir a defesa dos direitos de propriedade intelectual, evitando
abusos no seu exercicio ou outras atividades as quais figurassem como impedimento ao
comércio legitimo.

De acordo com Maristela Basso, em O Regime Internacional da Propriedade
Intelectual da OMC/TRIPS, resultou em um acordo que mirou um ponto de equilibrio entras
as varias posicoes e, a0 mesmo tempo, apresentar uma resposta as apreensdes das nagdes em
desenvolvimento.

O Predmbulo do Acordo TRIPS e sues arts. 7°, 8° e 69 sdo ilustrativos dessa reunido
de objetivos das diversas posigdes.

Basso faz a seguinte avaliacdo do Acordo TRIPS:

O Trips representa, portanto, um documento fundamental na consolidacdo da
protecdo dos direitos de propriedade intelectual na sociedade internacional
contemporanea, e a vinculacdo definitiva desses direitos ao comércio internacional.
Com ele, as partes ganharam e perderam e 0s interesses contrapostos acabaram
chegando ao consenso. Certamente, o texto ficou aquém das expectativas dos paises
desenvolvidos, que buscavam no Gatt patamares superiores de protecdo dos direitos
de propriedade intelectual. Por outro lado, os paises em desenvolvimento, que
buscavam assegurar a difuséo de tecnologia, destacando as assimetrias Norte-Sul, se
comprometeram a implementar medidas eficazes e apropriadas para a aplicagdo de
normas de protecdo destes direitos relacionados ao comércio, na perspectiva da
cooperagdo internacional. (BASSO, 2002, p.125)

Para fazer o contraponto, apresenta-se a ponderagéo de Denis Borges Barbosa, o qual

considera que trazer os direitos de propriedade para o ambito da OMC reforgou a diviséo



cléssica de poderes entre as nacgbes: Estados desenvolvidos no centro e 0s em

desenvolvimento dependente daqueles.

2.3. NATUREZA E STATUS DO ACORDO TRIPS

Como o fizeram Luiz Otario Pimentel e Patricia Del Nero, cumpre anotar que, no
Brasil, a Ata Final da Rodada Uruguai - a qual institucionalizou a OMC - e demais acordos
anexos, entre eles o TRIPS, foram incorporados ao ordenamento juridico interno pelo Decreto
1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Dito isso, cumpre aduzir que Maristela Basso e Denis Borges Barbosa concordam ser
0 Acordo TRIPS parte do sistema normativo da OMC.

O TRIPS é elemento integrante do Acordo Constitutivo da Organizacdo Mundial do
Comércio, igualmente, denominado “Ata Final da Rodada do Uruguai”. Sendo Acordo TRIPS
seu anexo 1C.

Os principios do acordo sobre aspectos comercias dos direitos de propriedade
intelectual estdo em harmonia com os preceitos gerais da OMC. Vale dizer: no instrumento do
acordo ha referéncias explicitas ao Acordo OMC, tais como as presentes no preAmbulo e no
art. 64 — referéncia feita aos art. XXII e XXIIl do GATT 1994.

Oportuno revelar ainda que o Acordo OMC é um tratado-contrato — observagdo feita
por Basso — em razdo dos Estados a ele vinculados poderem conformar como ocorreré a
implementacgéo de suas diretrizes, desde que, claro, dentro das balizas do Acordo Geral e seus
anexos. Ou seja, 0 acordo gera obrigagdes internacionais de conduta no ambito internacional e
ndo nos direitos internos dos paises signatérios. O compromisso, somente, é passivel de ser
cobrada por outros Estados integrantes do tratado.

Interessantes séos observagOes de Barbosa. Segundo o tratado demanda uma lei
interna, contudo ndo figura como lei interna.

Denis Borges Barbosa pontua ainda que a aplicagdo direta do Acordo TRIPS
frustraria um dos direitos mais relevantes assegurados aos Estados integrantes da OMC, o de
realizar negociagdes e de prover compensacgdes na ocorréncia de inadimplemento das normas

prevista no tratado.

2.4. OBJETIVOS;



Luiz Otéavio Pimentel e Patricia del Nero mencionam que, sob uma 6tica ampla, o
fim do Acordo TRIPS centra-se na uniformizacdo das regras relativas a propriedade
intelectual, de modo que, ao fixar principios e regras gerais, 0s membros tem de adaptar ou
repactuar suas normas domesticas.

Essa observacédo esta harmonia com as ponderagdes de Denis Borges Barbosa, o qual
considera ser o fator preponderante para elaboracdo do TRIPS as exigéncias feitas pela
globalizacdo de homogeneizagdo dos mercados e redugdo das barreiras comerciais.

Dito isso, cumpre informar serem — sob uma Otica mais estreita — as preocupacdes
mais significativas do TRIPS — consoante Basso — suprir as insuficiéncias do sistema OMPI e
vincular, determinantemente, os direitos de propriedade intelectual ao comércio internacional.

Dessa forma seus objetivos, presentes no predmbulo do acordo séo:

[...]JReduzir distorcbes e obstaculos ao comércio internacional e levando em
consideragdo a necessidade de promover uma protecdo eficaz e adequada dos
direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos
destinados a fazé-los respeitar ndo se tornem, por sua vez, obstaculo ao comércio
legitimo.

2.5. ALCANCE

O art. 1.1 do TRIPS tem a seguinte redacdo:

Os membros colocardo em vigor o disposto neste Acordo. Os membros poderao,
mas ndo estdo obrigados a prover, em sua legislacdo, protecdo mais ampla que a
exigida neste Acordo, desde que tal protecdo ndo contrarie as disposicdes deste
Acordo. Os Membros determinardo livremente a forma apropriada de implementar
as disposicoes deste Acordo no ambito de seus respectivos sistema e pratica
juridicos.

Pela sua leitura, tem-se que os trés linhas de alcance do Acordo TRIPS: padrdo

minimo, incorporagdo dos dispositivos nas ordens internas e liberdade de conformacéo.

2.5.1. Prote¢do minima

Barbosa destaca incisivamente o carater de protecdo minima do Acordo TRIPS. As
diretrizes do acordo s&o o standard minimo de tutela o qual deve ser adotado pelos membros
da OMC em suas ordens internas.

Nesse sentido é impossivel de exigir-se dos Estados-Partes da OMC defesa mais

intensa dos direitos de propriedade intelectual do que as previstas no Acordo TRIPS, bem
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como, os dispositivos do tratado ndo tém aplicacdo autbnoma, ja que estabelecem padrdes

minimos e ndo ditam o exato contelido desses direitos.

2.5.2 Incorporacéo nas ordens internas

E deve dos Estados-Partes, observados os periodos de transicdo fixados, a

incorporagdo das disposi¢des do Acordo TRIPS em suas ordens juridicas internas.

2.5.3. Liberdade de conformacéo

Desde que obedecendo aos limites minimos estabelecidos do TRIPS, Estados

signatarios podem eleger o modo de implementacdo das disposicdes do tratado livremente.

2.6. PRINCIPIOS GERAIS

Os principios gerais configuram as principais marcas do acordo TRIPS. Vale
salientar que Luiz Otavio Pimentel e Patricia Aurélia Del Nero classificam os principios a
seguir delineados como as caracteristicas mais importantes do acordo, demonstrando, embora,
com haja certa divergéncia de nomenclatura, que a literatura especializada reconhece a
existéncia tais principios como os elementos primeiros de configuragdo do Acordo TRIPS.

Necessério frisar estarem os principios do Acordo TRIPS em harmonia com os do

Acordo Constitutivo da Organiza¢do Mundial do Comércio.

2.6.1. Principio do Single Undertaking

Previsto no art. 2° da Ata Final da Rodada do Uruguai preza pela unidade do sistema

OMC, determinando que o Acordo TRIPS é parte indissociavel da OMC.

2.6.2. Principio do Tratamento Nacional

O art. 3.1 do acordo apresenta a seguinte redagao:

Cada Membro concederd aos nacionais dos demais Membros tratamento ndo menos
favoravel que o outorgado a seus prdprios nacionais com relacdo a protecdo da
propriedade intelectual, salvo as excegles ja previstas, respectivamente, na
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Convencdo de Paris (1967), na Convencdo de Berna (1971), na Convencdo de Roma
e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No
que concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizagbes de
radiodifusdo, essa obrigacdo se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo.
Todo Membro que faca uso das possibilidades previstas no Artigo 6 da Convengao
de Berna e no paragrafo 1 (b) do Artigo 16 da Convengdo de Roma fara uma
notificacdo, de acordo com aquelas disposi¢des, ao Conselho para TRIPS.

E este dispositivo o qual encerra em si a obrigacio de tratamento ndo discriminatdrio

entre 0s nacionais e o0s estrangeiros dos Estados-Partes do sistema OMC.

2.6.3. Principio da nacdo mais favorecida

Um dos preceitos mais importantes da OMC encontra-se previsto no art. 4° do
Acordo TRIPS e determina que “, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade
que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro pais sera outorgada imediata e
incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros”. Vale dizer comportar

algumas excecdes.

2.6.4. Principio da Exaustdo

Esse principio determina que o direito de exclusdo comercial do titular do direito de
propriedade intelectual tem exaurimento no momento em que o detentor do direito insere o
produto patenteado no comércio ou permite que isso seja realizado por terceiro.

O artigo 6° do Acordo confere ampla liberado aos legisladores nacionais —
respeitados as limitacBes do tratado — para conformar esse principio. No Brasil, o art. 43, IV
regula a exaustdo nacional e o art. 188, Il, a exaustdo internacional. Ambos dispositivos sdo
da Lei 9.279 de 1996.

2.6.5. Principio da transparéncia

O art. 63 do Acordo TRIPS dispdes sobe um dos preceitos mais caros &8 OMC. O
dispositivo determina a obrigagdo dos Estados-membros publicar ou tornar publico as leis e
regulamentos de aplicacéo referente a matéria tratada no Acordo.

Cabe informar ser competéncia do Conselho TRIPS supervisionar o cumprimento

deste principio.
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2.6.6. Principio da interagdo entre os tratados internacionais sobre a matéria

Com a edicdo do TRIPS ndo houve a revogacdo dos Acordos das UniGes de Paris e
de Berna. O Acordo TRIPS, inclusive, em seus art. 2° estabelece uma conex&o com os
tratados centendrios. Dessa forma, suas interpretacdo e aplicacdo precisam estar em harmonia

com os dispositivos dos outros tratados.

2.6.7. Principio da interpretacéo evolutiva.

A dinamicidade é uma marca indelével do TRIPS, segundo Maristela Basso, logo se
faz necessario permitir e fomentar que a interpretacéo das clausulas do acordo desenvolva-se

na proporcao da evolucéo da matéria.

3. SOLUCAO DE CONTROVERSIAS

O art. 64 do Acordo TRIPS estipula que o regime de solucéo de controvérsias regula-
se pelos artigos XXII e XXIII do Gatt, com desenvolvimento e aplicacdo nos Entendimentos
Relativos as Normas e Procedimentos sobre Solucdo de Controvérsias, constantes do Anexo 2

do Acordo Constitutivo da Organiza¢do Mundial do Comércio.

4. EFEITOS JURIDICOS DO TRIPS;

Destaca-se ter o Acordo TRIPS promovido uma revisdo das respectivas normas
nacionais dos integrantes da OMC e no desenvolvimento de um conjunto de medidas que 0s
juizes devem ter a disposicdo para utilizar em questdes relativas aos direitos de propriedade

intelectual no ambito procedimental.

4.1. DIREITO INTERNACIONAL DE PROTECAO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL,

Esse novo padréo de protecdo dos direito de propriedade intelectual conecta-se com

o direito internacional pablico e com o privado.
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Maristela Basso considera que o sistema OMC/TRIPS determinou uma nova
construcdo juridica sobre o tema e alcangou sua maturidade na moderna perspectiva
econdmica internacional.

Basso faz o seguinte julgamento sobre o TRIPS:

O Trips fixou “padr6es minimos” relativos a existéncia, ao alcance e ao exercicio
dos direitos de propriedade intelectual. Dotou o regime internacional de protecdo
desses direitos de um “mecanismo de prevenc¢do e solucdo de controvérsias”. O
Estado-Parte pode, mediante notificagdo ao Orgdo de Solucdo de Controvérsia da
OMC (OSC), solicitar uma consulta a outro Estado-Parte. Caso ndo resolva a
controvérsia, pode ser constituido um Painel (ou Grupo Especial) com a
incumbéncia de examinar a questdo. Estdo previstas san¢des, autorizadas pelo OSC,
contra o Estado-Membro que ndo cumprir as decisdes do Painel e do Orgéo de
Apelacdo.

O Trips dotou a legislacdo internacional elaborada pelo Ompi, mesmo antes dela, de
defesa e de ataque, na medida em que se somou aos instrumentos internacionais
preexistentes sobre a matéria e, a0 mesmo tempo, acrescentou dados novos.

O Trips trouxe o que faltava, estabelecendo mecanismos de consulta e fiscalizacdo
(vigilancia) dos “padrSes minimos” internacionais exigidos e garantidos a
observancia destes “padres” nos direitos dos Estados-Partes. (BASSO, 2002,
P.149)

4.2. CONSEQUENCIAS INSTITUCIONAIS: OMPI E TRIPS;

Ndo houve a extingdo da OMPI, pelo contrario, esse organismo internacional
continua responsavel pela harmonizacdo legal do direito de propriedade intelectual, e,
paralelamente, o TRIPS cuida dos aspectos comerciais relativos ao tema.

Oportuno salientar que, em 22 de dezembro de 1995, celebrou-se o Acordo entre a
OMPI e a OMC com o fim de estabelecer relagbes de cooperacdo entre 0s organismos

internacionais.

4.3. EFEITOS PARA/NO BRASIL:

De acordo com Maristela Basso, os dispositivos do TRIPS produzem dois tipos de

efeitos no Brasil, a saber, externos e internos. Em suas palavras:

Os efeitos externos ou internacionais estdo relacionados as obrigac@es assumidas
junto a OMC e aos seus Estados-Membros. Os efeitos internos referem-se a entrada
em vigor no direito brasileiro e executoriedade no Brasil. Tanto os efeitos externos
guantos internos ficaram, no Trips, condicionados a um prazo para que suas regras
entrassem em vigor. (BASSO, 2002, p.152)

4.3.1. Regime transitdrio especial;
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Os arts. 65 e 66 do acordo s&o os dispositivos que regulam o prazo concedido aos
Estados-Membros da OMC para adaptacéo as diretrizes do acordo.

Esses artigos estabelecem um regime de transigdo com prazos diferenciados, os quais
variam conforme a grau de desenvolvimento dos paises.

A regra geral, como ressalta Moénica Steffen Guise, esta prevista no art. 65.1., cuja
redacao é:

Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 2°, 3° e 4° nenhum Membro estara
obrigado a aplicar as disposi¢des do presente Acordo antes de transcorrido um o
prazo geral de um ano apds a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da
OMC.

Monica Guise lembra o dispositivo Art. XIV.1 do Acordo Constitutivo da OMC o
qual determina que ele, juntamente com os Acordos Comerciais Multilaterais anexos,
“entrardo em vigor na data determinada pelos Ministros em conformidade com o paréagrafo 3°
da Ata Final em que se Incorporam os Resultados da Rodada Uruguai de NegociagOes
Comerciais Multilaterais™.

O paragrafo 3° da Ata Final estipula o dia 1° de janeiro de 1995 como prazo maximo
para a entrada em vigor do Acordo OMC e de seus anexos.

Guise, acerca da regra geral, pronuncia-se nos termos adiante:

Deste modo, em conformidade com a regra geral trazida pelo TRIPs, o prazo para
aplicagdo das disposicdes do Acordo por parte de todos 0s membros era 0 mesmo
estipulado para a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, qual seja, 1° de
janeiro de 1995, podendo os membros, por forca das disposi¢des transitdrias do
Acordo, estender esta data em até um ano, ou seja, até 1° de janeiro de 1996.
(GUISE, 2006, p.37)

Ao lado da regra geral, por ndo ignorar as diversificadas realidades dos integrantes
do sistema OMC, o Acordo TRIPS dispde de regras especiais, com prazos diferenciados para
0s paises em desenvolvimento e os paises de menor desenvolvimento relativo.

Com base no art. 65.2, os Estados-Partes em desenvolvimento tém direito a prorrogar
0 prazo da regra geral por até quatro anos, excetuando-se os arts. 3° (tratamento nacional), 4°
(tratamento da nagdo mais favorecida) e 5° (acordos multilaterais sobre obtengdo ou
manutencao da protegdo).

Essa norma, por forca do art. 65.3, também, aplica-se aos paises em processo de
transicdo de economias planificadas para de mercado e de livre empresa e estejam sendo alvo

de reformas estruturais em seus sistemas de protecéo a propriedade intelectual e passando por
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problemas especiais na elaboragdo e instituicdo de leis e regulamentos de propriedade
intelectual.
Esse primeiro prazo especial estendeu-se até a data de 1° de janeiro de 2000.
Ademais, ha ainda o permissivo de outra dilatacéo, conforme € previsto no art. 65.4,

in verbis:

Na medida em que um pais em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo
presente Acordo a estender protecdo patentaria de produtos a setores tecnoldgicos
gue ndo protegia em seu territorio na data geral de aplicacdo do presente Acordo,
conforme estabelecido no paragrafo 2°, ele podera adiar a aplicacdo das disposicOes
sobre patentes de produtos da Secdo 5 da Parte Il para tais setores tecnolégicos por
um prazo adicional de cinco anos.

Para os paises tidos por de menor desenvolvimento relativo, o art. 66.1 estipula um
prazo de dez anos para os Estados menos desenvolvido para implementar as disposi¢es do
Acordo TRIPS.

4.3.2. Legislagéo interna de defesa dos direitos de propriedade intelectual,

O Congresso Brasileiro aprovou o Acordo Constitutivo da OMC por meio do
Decreto Legislativo n° 30 de 15 de dezembro de 1994, sendo esse promulgado pelo Decreto
Presidencial n° 1.355 de 30 de Dezembro de 1994 e publicacdo no Diério Oficial da Unido em
31 de dezembro daquele ano.
E, em fungdo das exigéncias das disposi¢des do TRIPS, o Brasil efetuou um processo
de revisdo e adaptacdo das leis vigentes referentes ao tema.
De acordo com Basso, necessario relatar que, em obediéncias as diretrizes do Acordo
TRIPS, o legislador patrio promulgou as seguintes leis:
1. Lei n®9.279 de 14 de Maio de 1996 que regula os direitos e obrigagOes
relativas a propriedade industrial;
2. Lei 9.456, de 25 de abril de 1997 a qual disciplina a protecéo de cultivares
e da outras providéncias;
3. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, a qual altera atualiza e consolida a
legislacdo sobre direitos autorais e d& outras providéncias;
4. Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispdes sobre a protecdo da
propriedade intelectual de programas de computador, sua comercializacdo,

e d& outras providéncias.
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4.3.3. Consequéncias pés-periodo de transicao.

Uma vez que o periodo adaptacdo as diretrizes do Acordo TRIPS esgotou-se, caso
ocorra discrepancia entre a legislagdo nacional e o TRIPS, é de responsabilidade do legislador
nacional adequar o direito interno aos padrdes fixados pelo TRIPS. Caso ndo haja a
adequagdo, o Brasil incorrer4d em violagdo ao acordo, sujeitando-se a responder perante o

Orgao de Solugdo de Controvérsias da OMC.

5. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL: SUA CONFORMACAO
JURIDICA NO DIREITO BRASILEIRO EM CONTRASTE COM OS DISPOSITIVOS
DO TRIPS

Como ¢ ressaltado por Luiz Otavio Pimentel e Patricia Aurélia Del Nero, o Acordo
TRIPS instituiu a estrutura juridica — que em relacéo a propriedade intelectual nos aspectos
relativos ao comércio internacional — tem de receber pleno cumprimento pelos integrantes da
OMC.

Conveniente salientar que se concentram na terceira parte do acordo as obrigagoes
gerais, as normas de procedimentos civis e administrativos, exigéncias especiais relativas a
medidas de fronteiras e procedimentos penais.

E, por sua vez, a enunciacdo dos direitos de propriedade intelectual centra-se na
segunda parte do Acordo TRIPS. Sdo relacionados os seguintes direitos: direito do autor e
direito conexos; marcas; indicagdes geograficas; desenhos industriais; patentes; topografia de
circuitos integrados; protecdo de informagdo confidencial; e controle de préticas de
concorréncia desleal em contratos de licencas.

Sobre sua definicdo, Luiz Otavio Pimentel e Welber Barral dizem o seguinte:

Os direitos de propriedade intelectual sdo instrumentos que permitem uma posicdo
juridica (titularidade) e uma posicdo econdmica (exclusividade). A prote¢do juridica
tende a garantir, ao seu titular, a recuperacdo de investimentos na pesquisa e
desenvolvimento (P&D) tecnolégico, que podem ser publicos ou privados, direitos
ou indiretos. Garante também uma posicdo econdmica privilegiada e licita nos
mercados regionais ou nacional, para uma empresa em concorréncia com outra, ao
permitir a exclusividade de processo industrial, de comercializacdo de um produto
ou de um servico, de seu signo distintivo, de obra literaria, artistica ou cientifica.
(PIMENTEL; BARRAL, 2006, p.11-12)
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Interessante observar que ha outras conceituagdes no sentido da referida acima. Tais

como a de Fabiola Wiist Zibetti, que afirma:

[...] A propriedade intelectual refere-se aos direitos, exclusivos e temporarios,
garantidos por lei em relacdo aos frutos da atividade criativa humana. Ela
corresponde aos direitos concedidos as pessoas sobre suas criagoes: invencdes, obras
literarias e artisticas, marcas, simbolos, nomes, imagens e desenhos usados no
comércio. (ZIBETTI, 2006, p.174)

Pimentel e Barral ponderam que a propriedade intelectual conecta-se intensamente
com o desenvolvimento econdmico e € propria da atividade empresarial organizada, porque
sua producdo origina produtos e servigos 0s quais Sa0 necessarios para o sustento de pessoas
na sociedade e auxilia na identificagdo de produtos quanto a sua procedéncia e padrao.

Muito perspicaz € a observacdo de Luiz Pimentel e Welber Barral:

E necessario considerar que as normas brasileiras de propriedade intelectual,
ao longo da historia, ndo foram o resultado exclusivo do interesse dos
detentores do poder politico nacional. E possivel deduzir isto, porque os
privilégios aos inventores e outros beneficios dos direito industriais sé teriam razéo
de ser a partir de uma politica industrial reclamada pelo setor industrial emergente e,
depois, na tentativa de sua consolidacdo. (grifos nossos) (PIMENTEL;BARRAL,
2006, p.13)

Tal avaliacdo estd em harmonia com as ponderagBes feitas neste trabalho em
oportunidade precedente, quando foi verificado que a legislacdo brasileira de relativa aos
direitos de propriedade intelectual sofreu revisdo profunda com a vinculagcdo do Brasil ao
sistema OMC. Ademais esse tema recebe influéncia das grandes corporacgdes e das empresas
multinacionais, as quais detém fortes interesses econémicos referentes a este tema. Também,
é importante lembrar que, com a abertura dos mercados, ndo € mais possivel pensar em direito
do comércio em carater amplo com dimensdo somente local. Neste sentido, conveniente
ponderar que a globalizagdo promoveu um processo intenso de integracdo dos mercados,

acerca disso, Amaral Junior reflete:

A primeira observacdo a fazer nesse sentido diz respeito a natureza da globalizacéo,
entendida aqui como o fendmeno social caracterizado pela intensificagdo sem
precedentes das relagdes que interligam pessoas e localidades ao redor do mundo, de
tal sorte que fatos longinquos modelam eventos locais e sdo por eles modelados. Ha
um carater dialético e contraditorio na globalizacdo: o local e o universal mantém
relagdes complexas de interferéncias mituas em nitido contraste com os processos
sociais de feitio unidirecional. (AMARAL JUNIOR, 2008, p.23)
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Dito isso cumpre afirmar que a politica brasileira de propriedade intelectual sempre
esteve atrelada ao desenvolvimento internacional desta matéria, pois o Brasil assinou e
ratificou as convencgdes internacionais mais significativas do tema: a Convencéo de Parias
para Protecdo da Propriedade Industrial; a Convengéo de Berna para a Protegdo das Obras
Literarias e Artisticas; o Acordo sobre a Classificacdo Internacional de Patentes; o Tratado de
Cooperagdo em Matéria de Patentes; a Convencdo Internacional para a Protecdo das
Obtencdes Vegetais; e o Acordo TRIPS.

Ha de se registrar, também, a Constituicdo Federal por meio dos dispositivos art. 5°,
XXVII, XXVII e XXIX, asseguram os direitos de propriedade intelectual.

No ambito da legislacdo ordinaria, a principal norma é a Lei 9.279/96, a qual foi
elaborada em razéo do processo de revisdo da disciplina juridica dos direitos de propriedade
intelectual levada a cabo no Brasil por forga do compromisso internacional assumido — o
Acordo TRIPS. A referida lei aplica-se as inven¢des, desenhos industriais, marcas, indicagdes
geogréficas e a concorréncia desleal.

Passando a andlise tratamento conferido pelo acordo TRIPS aos direitos de
propriedade intelectual, comega-se pelos direitos autorais.

Os direitos do autor e direitos conexos sdo disciplinados pelos artigos 9 a 14 do
tratado, o qual torna obrigatéria a Convencdo de Berna de 1971, excetuando-se os direitos
morais do art. 6 bis. Reafirma um principio amplamente consagrado de que os direitos
autorais tutelam a expressdo e ndo ideias, procedimentos, métodos de operagdo ou conceitos
matematicos como tais.

Também, assegura-se por meio do art. 10 a protecéo a criacdo e desenvolvimento dos
programas de computador e as compilagdes de dados ou de outro material, legiveis por
maquina ou em outra forma, que em funcdo da selecdo ou da disposi¢do de seu conteudo
constituam criagdes intelectuais, deverdo ser protegidas como tal. Tal protecdo ndo abrange
aos dados ou ao material em si, e ocorrerd sem prejuizo de quaisquer direitos autorais
subsistentes nesses dados ou material.

Interessante anotar que o art. 13 permite que os Estados signatarios possam
estabelecer restricdes as limitacBes ou excegdes aos direitos exclusivos, até o ponto em que
esses gravames ndo impliguem em conflitos com a exploragdo normal da obra e nédo
prejudiquem sem justificacdo os interesses legitimos do titular do direito.

Antes de adentrar-se nos direitos industrias, necessario consignar as principais
diferencas entre os direitos autorais e aqueles, as quais, segundo Fabio Ulhoa Coelho, séo

principalmente duas.
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A primeira delas consiste na natureza do registro do objeto ou da obra. No caso dos
direitos industriais o registro é constitutivo e, em relagdo aos direitos do autor, é destinado
somente & prova da anterioridade.

A Ultima das distingOes refere-se & extensdo da tutela juridica. No caso dos autorais,
resguarda-se a forma pela qual a ideia apresenta-se e, em relacéo aos industriais, ha a protecéo
da ideia inventiva em si.

Necessario consignar que os direitos de propriedade intelectual sdo género do qual os
direitos do autor e os direitos industriais sdo especies.

No tocante as marcas, convém ressaltar que as definicbes presentes no Acordo
TRIPS e na Lei 9.279/96 encontram-se em harmonia.

No art. 15 do Acordo TRIPS tem-se:

Qualquer sinal, ou combinagdo de sinais, capaz de distinguir bens e servigcos de um
empreendimento daquele de outro empreendimento, podera constituir uma marca. ...

No art. 122 da Lei 9.279, esta presente a seguinte redacéo:

Art. 122. S8o suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicdes legais.

O Acordo TRIPS adota para as Marcas os critérios de rejeicdo da Convencdo de
Paris e permite a adocdo da exigéncia de registro para protecdo daquela. Vale observar que o
Brasil impde essa condigdo — o registro - como se observa do art. 122 da Lei 9.279/96 para
estabelecer o direito de exclusividade de uso.

O acordo estabelece que a natureza do servigo ou dos bens ndo constitui obstaculo ao
registro.

O art. 16 da convengdo estabelece os direitos conferidos:

16.1 O titular de marca registrada gozara do direito exclusivo de impedir que
terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operacbes comerciais sinais
idénticos ou similares para bens ou servicos que sejam idénticos ou similares
aqueles para 0s quais a marca esta registrada, quando esse uso possa resultar em
confusdo. No caso de utilizagdo de um sinal idéntico para bens e servigos idénticos
presumir-se-a uma possibilidade de confusdo. Os direitos descritos acima néo
prejudicardo quaisquer direitos prévios existentes, nem afetardo a possibilidade dos
Membros reconhecerem direitos baseados no uso.
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Em relacdo & marca notoria, nos dispositivos 16.2 e 16.3, o acordo TRISP estabelece
que a norma também se aplique a servigos e a signos 0s quais ndo sejam parecidos, poréem
sugiram conexdo com o titular dos signos protegidos.

No relativo a notoriedade, cumpre apresentar uma observacéo feita por Denis Borges

Barbosa ao avaliar o tratamento nacional e o internacional deste tema:

A definicdo de TRIPs acolhe a nogdo de que a notoriedade se deva apurar junto ao
publico, e ndo junto aos empresarios, mas ndo adota a nogcdo de que seja o publico
em geral. Em tal minucia, é silente a nossa lei interna. Dentro da norma de
interpretacdo das disposi¢Bes internacionais segundo a qual uma vez adotada a
norma internamente, o disposto no tratado deve ser observado como uma acepgao
razoavel e de aceitacdo geral do texto, ja que ndo é no publico em geral, mas junto
aquela parcela geogréafica e setorialmente pertinente que se deve buscar o parametro
subjetivo da notoriedade. (BARBOSA, 2005, p.62)

O Acordo TRIPS, além das marcas naturalmente conhecidas, aquelas que tenham
adquirido fama por resultado de promog&o de marca.

A convencdo determina que a protecdo prevista para a marca de produtos seja
estendida mutatis mutandis aos servigos.

No referente as indicacBes geogréficas, o Acordo TRIPS regula a matérias pelos

artigos 22 a 24. Apresenta esta definigéo:

Indicacbes geograficas sdo, para os efeitos deste Acordo, indicacbes que
identifiqguem um produto como originario do territorio de um Membro, ou regido ou
localidade deste territorio, quando determinada qualidade, reputagdo ou outra
caracteristica do produto seja essencialmente atribuida a sua origem geografica.

O tratado demanda uma protecéo efetiva no sentido de proibir o estabelecimento de
um direito de marca colidente e impedir 0 uso ndo autorizado da indicagéo.

A Lei 9.279/96, em seus artigos 176 a 182, regulamenta a tutela das indicagdes
geogréaficas no Brasil tomando como pardmetro as diretrizes previstas no acordo
internacional.

No tangente aos desenhos industriais, o tratado determina que os signatarios devem
estabelecer um regime de tutela a qual pode ser similar ao das patentes ou misto ou

cumulativo. O artigo 26 estipula o cerne da protegéo que deve ser conferida:

1. O titular de um desenho industrial protegido terd o direito de impedir terceiros,
sem sua autorizacdo, de fazer, wvender ou importar artigos que ostentem ou
incorporem um desenho que constitua um copia, ou seja substancialmente uma
copia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins
comerciais.
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O Brasil fixou a tutela exigida por meio dos artigos 94 a 121 da Lei 9.279/96,
fixando as exigéncias e limites aos direitos exclusivos.

As patentes figuram como um dos principais temas do Acordo TRIPS. O tratado
confere a matéria um dos tratamentos mais detalhados quando comparado aos demais direitos
de propriedade intelectual presentes nos artigos 27 a 34.

A definigéo do ambito de protecgdo destinado as patentes encontra-se no art. 27:

1. Sem prejuizo do disposto nos paragrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invencao, de
produto ou de processo, em todos os setores tecnoldgicos, sera patenteavel, desde
que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passivel de aplicagdo industrial.
Sem prejuizo do disposto no paragrafo 4 do Artigo 65, no paragrafo 8 do Artigo 70
e no paragrafo 3 deste Artigo, as patentes serdo disponiveis e os direitos patentarios
serdo usufruiveis sem discriminacdo quanto ao local de invencédo, quanto a seu
setor tecnoldgico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos
localmente.

A regra geral é que toda invencdo seja patenteavel, todavia, o art. 27 prevé algumas

excecoes:

2. Os Membros podem considerar como ndo patenteaveis invengBes cuja
exploracdo em seu territ6rio seja necessario evitar para proteger a ordem publica ou
a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a salde humana, animal ou vegetal
ou para evitar sérios prejuizos ao meio ambiente, desde que esta determinacdo nao
seja feita apenas por que a exploracdo é proibida por sua legislacdo.[...] 3. Os
Membros também podem considerar como ndo patentedveis: (a) métodos
diagndsticos, terapéuticos e cirlrgicos para o tratamento de seres humanos ou de
animais; (b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente
biologicos para a producédo de plantas ou animais, excetuando-se 0s processos nao-
biol6gicos e microbiolégicos. Ndo obstante, os Membros concederdo protecdo a
variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui
generis eficaz, seja por uma combinacdo de ambos. O disposto neste subparagrafo
serd revisto quatro anos ap6s a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

O substrato dos direitos exclusivos conferidos pela patente encontra-se no art. 28,
que, em suma, define ser o titular detentor exclusivo do uso e comercializagéo da invengdo: se
0 objeto da patente for um produto, tem o titular o poder de impedir terceiros sem seu
consentimento produzirem, usarem, colocarem a venda, venderem, ou importarem com esses
propositos aqueles bens; caso o objeto patenteado configure um processo, o titular tem o
direito de proibir que terceiros sem sua autorizagcdo usem 0 processo e usem, cologquem a
venda, vendam, ou importem com esses propositos pelo menos o produto obtido diretamente

por aquele processo.
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Vale registrar que esses direito encontra-se expressamente previstos no art. 42 da Lei
9.279/96.

O tratado determina também as condigBes para os requerentes da patente, que deve
expor a invencdo de modo assaz evidente e completo para possibilitar que um técnico
habilitado possa realizd-la e tém a faculdade de determinar que o requerente sugira o melhor
meétodo de realizar a invencdo que seja de seu conhecimento.

Muito embora o direito de exclusividade conferido aos detentores de patentes seja
um dos elementos mais importantes dessa classe de direitos, essa prerrogativa ndo é absoluta.
Como assevera Monica Steffen Guise, o ordenamento internacional de patentes possibilita,
entre outras flexibilidades, situagGes especiais nas quais se pode dar azo a excegOes aos
direitos de exclusividade concedidos em fungéo da patente.

Essa ponderacéo tem esteio no art. 30 do TRIPS, cujo titulo é “Exce¢des aos Direitos

Conferidos e de seguinte redagéo

Os membros poderdo conceder exce¢des limitadas aos direitos exclusivos conferidos
pela patente, desde que elas ndo conflitem de forma ndo razodvel com sua
exploragcdo normal e ndo prejudiquem de forma ndo razoavel os interesses legitimos

de seu titular, levando em conta os interesses legitimos de terceiros.

Por esse dispositivo, evidencia-se que o Acordo TRIPS atribui ao Estado a faculdade
de — em caso de conflito entre o interesse publico e o interesse privado do titular da patente —
conceder em suas legislacdes nacionais excegdes aos direito de patente, que por essa razdo
ndo é absoluto.

Vale dizer que o Acordo TRIPS fixou os limites nos quais as excegdes podem operar.
Para que os direitos de exclusividade das patentes sejam flexibilizados o art. 30 do tratado
estabeleceu as seguintes condigdes: a exce¢do tem de ser limitada; ndo colidir com o uso
normal da patente; inexistir prejuizos aos interesses legitimos do titular da patente; bem como,
considerar os interesses legitimos de terceiros.

A legislacdo patria normatiza as excecOes aos direitos de patente pelo art. 43 da Lei
9.279, in verbis:

Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica: | - aos atos praticados por
terceiros ndo autorizados, em carater privado e sem finalidade comercial, desde que
ndo acarretem prejuizo ao interesse econdmico do titular da patente; Il - aos atos
praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade experimental, relacionados
a estudos ou pesquisas cientificas ou tecnoldgicas; Il - a preparacdo de
medicamento de acordo com prescricdo médica para casos individuais, executada
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por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; IV - a
produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido
colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu
consentimento; V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria
viva, utilizem, sem finalidade econdmica, o produto patenteado como fonte inicial
de variacdo ou propagacdo para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no caso
de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulagdo ou
comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no
comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licenca, desde que o produto
patenteado ndo seja utilizado para multiplicacdo ou propagacdo comercial da matéria
viva em causa. VI - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, relacionados a
invencdo protegida por patente, destinados exclusivamente a producdo de
informac6es, dados e resultados de testes, visando a obtencdo do registro de
comercializacdo, no Brasil ou em outro pais, para a exploracdo e comercializagdo do
produto objeto da patente, ap0s a expiracdo dos prazos estipulados no art. 40. [...]

Outra flexibilizacdo aos direitos de exclusividade conferidos pelas patentes sdo as

licengas compulsorias.

0S seguintes requisitos:

Essas se encontram previstas no art. 31 do acordo. O dispositivo prevé

(a) a autorizagdo desse uso serd considerada com base no seu mérito individual; (b)
esse uso sO podera ser permitido se o usudrio proposto tiver previamente buscado
obter autorizagdo do titular, em termos e condi¢bes comerciais razoaveis, e que
esses esforcos ndo tenham sido bem sucedidos num prazo razoavel. Essa condicdo
pode ser dispensada por um Membro em caso de emergéncia nacional ou outras
circunstancias de extrema urgéncia ou em casos de uso publico ndocomercial. No
caso de uso publico ndocomercial, quando o Governo ou 0 contratante sabe ou tem
base demonstravel para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é
ou serd usada peloou para o Governo, o titular serd prontamente informado; (c) o
alcance e a duragdo desse uso serd restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e,
no caso de tecnologia de semicondutores, serd apenas para uso publico ndo-
comercial ou para remediar um procedimento  determinado como sendo
anticompetitivo ou desleal ap6s um processo administrativo ou judicial; (d) esse
uso sera nao-exclusivo; (e) esse uso ndo sera transferivel, exceto conjuntamente
com a empresa ou parte da empresa que dele usufruir; (f) esse uso sera autorizado
predominantemente para suprir 0 mercado interno do Membro que autorizou; (g)
sem prejuizo da protecdo adequada dos legitimos interesses das pessoas autorizadas,
a autorizagdo desse uso podera ser terminada se e quando as circunstancias que o
propiciaram deixarem de existir e se for improvavel que venham a existir
novamente. A autoridade competente tera o poder de rever, mediante pedido
fundamentado, se essas circunstancias persistem; (h) o titular serd adequadamente
remunerado nas circunstancias de cada uso, levando-se em conta o valor econémico
da autorizacéo; (i) a validade legal de qualquer decisao relativa a autorizagdo desse
uso estard sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma
autoridade claramente superior naquele Membro; (j) qualquer decisdo sobre a
remuneragdo concedida com relacdo a esse uso estara sujeita a recurso judicial ou
outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele
Membro; (k) os Membros ndo estdo obrigados a aplicar as condigdes
estabelecidas nos subparagrafos (b) e (f) quando esse uso for permitido para
remediar um procedimento determinado como sendo anti-competitivo ou desleal
ap6s um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir praticas
anti-competitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinacdo da
remuneragao em tais casos. As autoridades competentes terdo o poder de recusar a
terminacdo da autorizacdo se e quando as condigBes que a propiciam forem
tendentes a ocorrer novamente; (I) quando esse uso é autorizado para permitir a
exploracdo de uma patente (“a segunda patente™) que ndo pode ser explorada sem
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violar outra patente ("a primeira patente"), as seguintes condi¢des adicionais serdo
aplicadas: (i) a invencdo identificada na segunda patente envolverd um avango
técnico importante de consideravel significado econdmico em relacdo a invencdo
identificada na primeira patente; (ii) o titular da primeira patente estara habilitado a
receber uma licenga cruzada, em termos razodveis, para usar a invencdo
identificada na segunda patente; e (iii) o0 uso autorizado com relacdo a primeira
patente serd ndo transferivel, exceto com a transferéncia da segunda patente.

O Brasil faz uso da faculdade conferida pelo Acordo TRIPS e possibilidade —
conforme se verifica na Lei 9.279/96 — a possibilidade da licengca compulsoria.

Em relacdo as topografias de circuitos integrados, cumpre dizer que a protecdo
conferida pelo Acordo TRIPS segue, no geral, as diretrizes do Tratado de Washington —
Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados -, conforme
pondera Denis Borges Barbosa.

O Acordo TRIPS, também, preocupa-se com a concorréncia desleal e fixa, no tocante
a informacgdo confidencial, pardmetros de tutela a serem seguidos pelos Estados. De acordo
com o art. 39, as informagdes, secretas, de valor comercial e que tenham sido devidamente
protegidas, recebem tutela legal no sentido de que as pessoas fisicas e juridicas terdo a
faculdade de impedir que essa informagéo legalmente sob seu controle seja propalada, obtida
ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contraria a praticas comerciais
honestas.

No Brasil, a Lei 9.279/96, no art. 125, XI, prevé como crime a divulgagdo desse tipo
de informacao.

No tocante ao controle praticas de concorréncia desleal, Estados signatarios do
Acordo expressaram sua preocupacdo que determinadas condutas ou condigcdes de
licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que limitam a concorréncia
podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferéncia e disseminacdo de
tecnologia.

Dessa forma, o art. 40, 2, trouxe a seguinte possibilidade:

Nenhuma disposicdo deste Acordo impedira que os Membros especifiquem em suas
legislagbes condi¢BGes ou praticas de licenciamento que possam, em determinados
casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos
adversos sobre a concorréncia no mercado relevante. Conforme estabelecido acima,
um Membro pode adotar, de forma compativel com as outras disposi¢des deste
Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais praticas, que podem
incluir, por exemplo, condi¢gdes de cessdo exclusiva, condi¢bes que impecam
impugnacdes da validade e pacotes de licencas coercitivos, a luz das leis e
regulamentos pertinentes desse Membro.

CONSIDERACOES FINAIS
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A proposta principal do trabalho foi avaliar em que medida o Acordo Internacional
TRIPS impactou a ordem juridica interna brasileira. Pelas razdes observadas ao longo do
desenvolvimento deste artigo, destacando-se trés pontos: a vinculagdo histérica em entre
direito internacional e direitos de propriedade intelectual; o processo de revisdo da legislagéo
brasileira relativa ao tema promovida por for¢ca do Acordo TRIPS; e a constatacdo de que a lei
9.279/96 estd em harmonia com as disposi¢des do tratado. Verifica-se que houve uma efetiva

influéncia do direito internacional no direito brasileiro.
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