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ACORDOS INTERNACIONAIS RELACIONADOS
A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Kelly Lissandra Bruch
Patricia de Oliveira Areas

Adriana Carvalho Pinto Vieira

Resumo: O objetivo do presente capitulo ¢ analisar a origem e a histéria dos
acordos internacionais; analisar os acordos internacionais atualmente vigentes,
especialmente aqueles nos quais o Brasil é signatario e aqueles que tenham maior
relevancia internacional e compreender como se deu a internalizacdo dos referidos
acordos internacionais no ordenamento juridico brasileiro. Para tanto, o presente
artigo foi organizando em trés partes com o propésito de abranger os principais
aspectos relacionados a propriedade intelectual. Nesse sentido, o texto comega
abordando a histéria dos acordos internacionais, dos acordos internacionais vigentes
e sua internalizac¢io no Brasil referente aos bens intelectuais que tém como elemento
diferenciador a originalidade: direitos autorais e conexos, conhecimentos tradicionais
e programas de computador. Em seguida, serio abordados sob o mesmo enfoque
os bens intelectuais que tém como elemento diferenciador a novidade: patentes de
invengido e modelo de utilidade, desenho industrial prote¢io de cultivares e topografia
de circuitos integrados. Por fim, na sequéncia, serdo abordados os bens intelectuais
que tém como elemento diferenciador a distinguibilidade: as indicacbes geograficas e
as marcas. E possivel verificar a0 longo deste trabalho o grande nimero e a amplitude
de acordos internacionais que tém como foco os direitos de propriedade intelectual.
Contudo, deu-se especial destaque para trés: A Convengdo da Unido de Paris para a
Protecio da Propriedade Industrial; a Convencido da Unifo de Berna para a Protecio
de Obras Artisticas e Literarias e, notadamente; o Acordo sobre Aspetos Relacionados
a Propriedade Intelectual e ao Comércio, o qual efetivamente trouxe o debate da
propriedade intelectual para os holofotes internacionais.

Abstract: The purpose of this chapter is to analyze the origin and history of
international agreements related to intellectual property; to analyze the international
agreements currently in force, especially those in which Brazil is a signatory and those
that have greater international relevance, as well as to understand how the international
agreements were internalized in the Brazilian legal system. To this end, this article has
been organized in three parts to cover the main aspects related to intellectual property.
In this sense, the first deals with the history of international agreements, current
international agreements and their internalization in Brazil concerning intellectual
property, which has as its distinguishing feature originality: copyright and related rights,
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traditional knowledge and computer programs. In the second, intellectual property was
approached under the same way as novelty: patents of invention and utility model,
industrial design, plant variety protection and topography of integrated circuits. Lastly,
in the third one, the intellectual property was distinguished under the same approach,
which distinguishes elements: geographical indications and trademarks. Throughout
this work one can verify the large number and range of international agreements that
focus on intellectual property rights. However, particular attention was paid to three:
The Paris Union Convention for the Protection of Industrial Property, the Berne
Union Convention for the Protection of Artistic and Literary Works and, in particular,
the Agreement on Intellectual Property and Trade Related Aspects, which effectively
brought the intellectual property debate to the international spotlight.

Introdugao

A propriedade intelectual, considerando sua caracteristica
de “[...] atribuir status de propriedade a produtos da mente
[] é muito antiga” (SHERWOOD, 1992, p. 26). Por exemplo,
os sacerdotes do Egito guardavam, por meio de segredo, seus
conhecimentos, o que lhes permitia prever as enchentes do
Rio Nilo. Também em Roma e na Grécia existiam formas de
proteger marcas e invengoes, ainda que as marcas, por exemplo,
tivessem uma prote¢ao com carater mais de representacao do que
patrimonial (BASSO, 2000, p. 66).

Na Idade Média também havia formas de protecio das
marcas que identificavam ceramistas e talhadores, assim como
os segredos dos artesOes, até a protecao contra copias das
marcas (signum, bulla) das corporacdes. Também eram concedidos
privilégios as invengdes, por ato pessoal e discricionario do
monarca.

A preocupagao com a prote¢ao internacional das criagdes
passa a tomar for¢a com as ideias da Revolugao Francesa, somadas
ao processo de industrializacio da Europa. Tanto criadores como
autores comegam a perceber que a protegao dada pelas normas
de direito interno ja nao era suficiente para suas demandas, ainda
mais considerando as caracteristicas imateriais dessas criacoes

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual
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(conhecimentos, ideias expressas e aplicadas), que permitiam uma
circulagao além das fronteiras nacionais (BASSO, 2000, p. 73).

Interessante observar que as demandas por uma protecao
internacional para as criagdes humanas, tendo como principal
objetivo a garantia legal de uma exclusividade de mercado, surgem
com a propria inser¢ao da Ciéncia & Tecnologia (C&T) no
cotidiano da sociedade. Dai a importancia da Revolugao Francesa
e das Revolug¢oes Industriais para o proprio desenvolvimento da
propriedade intelectual.

Esse ¢ o foco do presente capitulo, entender a origem
e a histéria dos acordos internacionais; analisar os acordos
internacionais atualmente vigentes, especialmente aqueles nos
quais o Brasil é signatirio e os que tenham maior relevancia
internacional; entender o processo de internalizacao dos referidos
acordos internacionais no ordenamento juridico brasileiro.

Para tratar dos acordos internacionais e do marco legal
que regula os direitos de propriedade intelectual, é necessario
definir o que ¢ esse direito. A propriedade intelectual constitui-
se do conjunto de principios e regras que regulam a aquisi¢ao, o
uso, o exercicio e a perda de direitos e de interesses sobre ativos
intangfveis diferenciadores que sdo suscetiveis de utiliza¢io no
comércio. Ressalta-se que neste artigo nao se tratara da discussiao
acerca da denominagao “propriedade intelectual”, na qual se
debate se esta retrataria, sob esse titulo, um direito de propriedade
civilista' ou, se o mais adequado seria o uso de “direito intelectual”,
abarcando assim um direito de exclusiva, que nao seria nem um
direito pessoal, nem um direito de obrigagao e, tio pouco, um
direito real”. Contudo, é importante que se tenha em mente essa
discussio.

!'Esta posicao é defendida por Barbosa (2012), entre outros.

*Esta posicio ¢ sustentada por Ascensio (1997), entre outros.
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Tradicionalmente o direito de propriedade intelectual é
apresentado dividindo-se em Direito Autoral, o qual englobaria
os direitos autorais e conexos € a protecio aos programas de
computador; e em Propriedade Industrial, a qual comportaria
as marcas, as patentes e os desenhos industriais. Ao lado dessas
duas espécies, estariam os direitos su7 generis, como a prote¢ao
de cultivares, as topografias de circuitos integrados, as indica¢oes
geograficas, etc. nao sendo unanime esse rol. Essa divisao origina-
se dos dois acordos internacionais basilares da propriedade
intelectual no mundo, quais sejam: Convencdo Unido de Paris
para a Prote¢io da Propriedade Industrial (CUP), de 1883; e
Convencao Unido de Berna para a Protecao das Obras Artisticas
e Literarias (CUB), de 1886.

A seguinte representacdo constante da Figura 1 busca
demonstrar como classicamente a Propriedade Intelectual ¢

dividida.

Figura 1 — Classificacdo da propriedade intelectual

Propriedade Intelectual

~ =

Propriedade Industrial Direito Autoral
JC JC
Direitos autorais: escritos,
esculturas, pinturas, partituras,
desenhos
Direitos conexos: interpretagio,
execugao, transmissio,

adaptacio
Programas de computador

Patentes de invencio

Modelos de utilidade

Desenhos industriais
Marcas

Sui Generis
J L
Indicagées geograficas
Protecao de cultivares

Topografia de circuitos
integrados

Fonte: Elaborada pelas autoras deste capitulo (2018)
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Contudo, com a promulgacio do Acordo sobre os
Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual relacionados com
o Comércio (TRIPS, em inglés), em 1994, essa classica divisao
parece perder a forca explicativa, em face do surgimento de
outros inumeros direitos que podem ser classificados como de
propriedade intelectual.

E em face da necessidade de uma teoria explicativa que
se resgata a teoria trazida por Tullio Ascarelli (1970), como uma
forma alternativa de compreensao de todos os institutos que sio
abarcados pela propriedade intelectual. Nessa teoria, a propriedade
intelectual abarca a prote¢ao a ativos intangiveis diferenciadores
que sao suscetiveis de utilizagdo no comércio. Ou seja, nao abarca
todos os ativos intangiveis, mas somente aqueles que servem de
elementos de diferenciacdo entre concorrentes. E é em face dos
ativos intangiveis diferenciadores que se cria essa classificacio,
mediante a concepgao dos seguintes elementos diferenciadores:
novidade — que diferencia quanto ao tempo; originalidade — que
diferencia quanto ao autor; e distinguibilidade — que diferencia
quanto a0 objeto’.

Assim, o bem intelectual que é protegido pelo direito
de propriedade intelectual tem seu embasamento no elemento
diferenciador que fundamenta a natureza de sua prote¢cao. Com
base nessa concepc¢ao inicial, os elementos diferenciadores foram
agregados da seguinte forma:

? Hsse conceito foi trazido por Nuno Tomaz Pires de Catvalho na palestra
“Propriedade Intelectual” proferida no Programa de Poés-Graduagio em
Direito da UFSC, em Florian6polis, em 22 de maio de 2004. Aqui se traz a tona
a teoria de Tulio Ascarelli expressa na publicacio Teoria de la concurrencia y de los
bienes inmateriales, de 1970.
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Figura 2 — Elementos diferenciadores da protegio por propriedade intelectual

Fonte: Bruch (2018)

Os elementos diferenciadores quanto a novidade tém no
tempo sua fundamentagio, ou seja, aquilo que é novo em relagao
a0 que ja se encontra no comércio, que apresenta caracteristicas de
novidade e, em regra, ¢ valorizado exatamente por ser novo. Esse
¢ o elemento agregador das criagdes técnicas, que sao passiveis
de protecio mediante patentes de invencao, patentes de modelo
de utilidade, registro de desenho industrial, protecio de novas
cultivares e de cultivares essencialmente derivadas, registro de
topografia de circuitos integrados. Outros bens intelectuais cuja
prote¢ao venha a ser regulada e que tenham como fundamento
a novidade poderio aqui encontrar um escopo de prote¢io

adequado.

Os elementos diferenciadores com relagdao a originalidade
tém na figura do criador sua fundamentagao, a qual surge a partir
das criacGes intelectuais de um ou mais autores. Sua valorizacao
e o elemento que diferencia e garante a prote¢ao tem como foco
a caracterfstica da originalidade. Sem ser original, sua prote¢ao
perderia sua razao de ser. Assim, a originalidade é o elemento
diferenciador abarcado pelos direitos autorais e direitos conexos
aos direitos autorais, pelo registro de programas de computador

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual
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e, também, pode ser um elemento agregador dos conhecimentos
tradicionais.

Oselementosdiferenciadores comrelagao adistinguibilidade
tem no uso dos signos distintivos seu fundamento. Ou seja, um
determinado signo se torna um bem intelectual se ele abarca um
elemento distintivo que o caracterize e o diferencie, de acordo
com a sua funcionalidade. Nesse sentido, ¢ a distinguibilidade que
fundamenta a prote¢ao de signos como as indicagoes geograficas,
subentendendo-se as indicagdes de procedéncia e denominagoes
de origem, a reputacdo dos comerciantes e as marcas, sejam estas
de produtos e servigos, coletivas ou de certificagao, os nomes de
dominio e os nomes empresariais.

Assim, para cada espécie de direito que forma o género
da propriedade intelectual, ha elementos diferenciados que o
distinguem e agrupam.

Em face dessa forma de classificacio e de caracterizacao,
optou-se em organizar o presente artigo, cujo foco esta nos
Acordos Internacionais e nos Marcos Legais de Propriedade
Intelectual no Brasil, com base nesses elementos diferenciadores.
Para tanto, o presente capitulo foi organizando em trés partes
visando abranger os principais aspectos relacionados a propriedade
intelectual. Nesse sentido, na primeira parte tratou-se da historia
dos acordos internacionais, dos acordos internacionais vigentes
e sua internalizacio no Brasil referente aos bens intelectuais,
que tém como elemento diferenciador a originalidade: direitos
autorais e conexos, conhecimentos tradicionais e programas
de computador. Na segundo parte foram abordados sob o
mesmo enfoque os bens intelectuais que tém como elemento
diferenciador a novidade: patentes de inven¢do e modelo de
utilidade, desenho industrial protecdo de cultivares e topografia
de circuitos integrados. Por fim, na terceira parte foi abordado sob

o mesmo enfoque os bens intelectuais que tém como elemento
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diferenciador a distinguibilidade: as indicagbes geograficas e as

marcas.

Originalidade: historia dos acordos internacionais,
acordos internacionais vigentes e sua
internalizagiao no Brasil

Como explicado anteriormente, um dos requisitos de
protecdo para alguns dos ativos de propriedade intelectual é a
originalidade. Original ¢ aquela obra feita pela primeira vez pelo
autor, que nao ¢ copia de qualquer outra. Assim se entende do
artigo 5°, VII, “f”, da Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998
(Lei de Diretos Autorais), obra originaria é a “criagao primigena”.

Nao se fala aqui de uma novidade absoluta, mas sim de
criagdo que possa ser diferenciada das demais, individualizada
conforme alega o autor ou dizem os autores, por suas
caracterfsticas originais (PARANAGUA; BRANCO, 2009, p.
24). Ascensao (1997), apesar de utilizar o termo novidade para
se referir a originalidade, faz distin¢do entre novidade objetiva e
subjetiva, complementando que esta dltima seria 0 mesmo que
“originalidade”.

Assim, distingue-se a originalidade (novidade subjetiva) da
novidade objetiva a partir da individualidade da criacdo. Para ele,
a originalidade consiste na “tarefa de criagdo, sempre pessoal”; a
qual “implica que o contributo do espirito fique impresso na obra
criada” (ASCENSAO, 1997, p. 40). A novidade objetiva, por sua
vez, é requisito para concessao de uma patente de invencao, que
sera tratada em item especifico.

Entre os ativos de propriedade intelectual que tém na
originalidade o principal requisito de protegao, é possivel
destacar: direitos autorais, envolvendo os direitos de autor e
direitos conexos; conhecimentos tradicionais e programa de

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual
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computador. Outros ativos tém a originalidade entre os seus
requisitos, como topografia de circuito integrado e desenho
industrial. Entretanto, nesta subsecdo, serdo analisados apenas os
que tém na originalidade o principal requisito.

A preocupagao de uma protegdo internacional da
propriedade intelectual surge a partir dos ideais da Revolugao
Francesa somado ao processo de industrializagdo ocorrida na
Europa (BASSO, 2000, p. 73).

Assim, a analise foi realizada conforme cada espécie de

ativo intelectual protegido por propriedade intelectual.

Direitos Autorais: direitos de autor e direitos
conexos

Quando se trata de direitos autorais, faz-se referéncia aos
direitos de autor com os direitos conexos, conforme explicitado
pelo artigo 1° da Lei de Direitos Autorais. Direitos de autor sao
aqueles oriundos da criagao primigena de uma obra pelo autor
ou autores. Ja os direitos conexos envolvem os direitos dos
intérpretes, artistas, editores, produtores, radiodifusores e das
demais pessoas que de alguma forma utilizam a obra do autor na
sua execugao, difusdo, propagacao, entre outras agoes.

A prote¢io dos direitos autorais passa a ganhar forca,
principalmente no ocidente, com a criacio da imprensa por
Gutenberg, no século XV, o que ocasionou a redug¢ao de custos e
o aumento no numero de copias (GANDELMAN, 2001, p. 30).
Contudo, importante mencionar que ja existiam outras formas
de protecao no Oriente. Lipszyc (2000, p. 28) relata que na China
e na Coreia, por exemplo, ja eram conhecidas outras formas
de impressao, sendo que a nogao de propriedade ja havia sido
reconhecida de diferentes maneiras antes de Gutenberg.
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A partir da criagao de Gutemberg, privilégios passam a ser
concedidos pelas autoridades da época. Exemplos de privilégios
foram os concedidos em Veneza: em 1469, a Giovanni de Spira;
em 1486, a Marco Antonio Sabellico; em 1492, a Pier Francesco
Revenna; em 1495, ao impressor Aldo, para editar as obras de
Aristételes (BASSO, 2000).

Gradativamente esses privilégios passam a ser direito
subjetivo dos cidadaos por meio de legislagbes nacionais.
A primeira Lei sobre Direito de Autor foi em 1710, na Gra-
Bretanha, sancionada pela Rainha Ana. O objetivo era conceder
copyright em favor dos autores e nao dos editores. Na Dinamarca, a
Lei de Direito de autor surgiu em 1741. Em 1777 foram abolidos
os privilégios perpétuos na Franca. Nos Estados Unidos, a Lei
de copyright surgiu em 1790. Em 1791, a Franca sancionou sua lei,
sendo considerada, a época, “a mais sagrada, a mais legitima e
mais pessoal das propriedades™, atribuindo também aos autores
dramaticos durante sua vida e também aos seus herdeiros cinco
anos apo6s a morte do autor. Em 1793, a Franga ampliou direitos
para autores de escritos, compositores, arquitetos, escultores,
pintores, desenhistas, gravadores de quadros e desenhos, podendo
também ceder seus direitos (BASSO, 2000, p. 72).

A preocupagao com a prote¢ao além do territério dos Paises
surge a partir da pratica comum da contrafagao nesse ambiente.
Havia uma espécie de consenso entre os editores que aquele
que primeiro publicasse determinada obra em determinado Pais
teria privilégio na publicagao. Contudo, nao havia uma regra
valida além das fronteiras nacionais para a prote¢ao dos autores
e suas obras. Diante desses desafios, surgiu um movimento para
a protecdo internacional das obras por meio de direitos autorais,
principalmente por parte dos Paises com autores mais copiados
(BASSO, 2000; AFONSO, 2009).

*Las plus sacrée, la plus legitine, la plus personelle des propriétés” (BASSO, 2000, p. 72)
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Uma das ag¢oes foi a Conferéncia Internacional de Paz de
Aix-la-Chapelle, em 1745, encabecada por Elie Luzac (editor
holandés). A intencao era propor um tratado de proteciao contra
contrafaciao, mas nao houve muita aceitacao. Também se propos
acordos entre paises de mesma lingua e nagao. Entre 1837 e
1840 houve discussoes sobre o tema nos o6rgaos internos dos
Paises. Alguns Estados passaram a admitir prote¢ao para autores
estrangeiros em suas normativas internas, assim como prever
disposi¢oes especiais de reciprocidade (BASSO, 2000, p. 74;
AFONSO, 2009, p. 6).

Em 1858, no Congresso de Bruxelas, foi proposto o
reconhecimento internacional da propriedade de obras literarias
e artisticas em favor de seus autores, ainda que ndo houvesse a
reciprocidade. Em 1878 foi realizado o Congresso da Propriedade
Literaria e da Propriedade Artistica, conhecido como Congresso de
Paris, promovido por Victor Hugo e Meissonier. Nesse momento
foi criada a Associacao Literaria e Artistica Internacional.
Em 1882, essa Associagao organizou o Congresso em Roma,
no qual houve a inauguracao de reconhecimento internacional.
Nesse momento, duas correntes para prote¢ao surgiram: a
criagao de lei-tipo; e a criagdo de uma convengao-modelo. Venceu
a segunda proposta. Em 1883 foi realizada uma Conferéncia em
Berna, seguidas por outras duas em 1884 e¢ 1885. Entao em 9
de setembro de 1886 foi finalizada a Convencao da Unido para
Protecao das Obras Literarias e Artisticas, mais conhecida como
Convengio da Unido de Berna (CUB), com o foco de criar uma
verdadeira unido para proteger os direitos de autor no ambito
internacional (BASSO, 2000, p. 74).

Surgiu, entdo, o primeiro acordo internacional envolvendo

a protecio dos direitos autorais’. Em 1892 foi criado o Bureaux

O tema de proptiedade industtial também ¢ foco de tratativas internacionais,
como se verd nas se¢oes seguintes.
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Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété
Intellectuelle (BIRPI), cujo principal objetivo era fazer a gestao
das convengdes unionistas, tanto de direitos autorais (CUB) como
de propriedade industrial (Convenc¢ao da Uniao de Paris — CUP)
(BASSO, 2000).

Promulgada pelo Brasil a ultima revisio de Paris, em 1971,
por meio do Decreto n. 75.699, de 6 de maio de 1975, a CUB
possul trés principios basicos:

1 —Tratamento nacional: a obra originaria de um dos Paises
Unionistas sera protegida como se fosse obra originaria em cada
Estado contratante da CUB. Entende-se por obra originaria de
um Pafs unionista cujo autor seja nacional deste Pais, ou que
tenha sido publicada a primeira vez neste Pais (artigo 5° da CUB).

Conforme alega Barbosa (2003, p. 173):

Seu principio basico, como na CUP, é o da assimilagdo do unionista ao
nacional — o do tratamento nacional. A Convencio de Berna aplica-
se ndo no pafs do autor (de que ¢é nacional ou residente habitual),
mas a prote¢do dos autores de paises unionistas nos demais, ou que
tenham publicado pela primeira vez, sua obra num pais da Unido. A
defini¢do do que seja publicagio - que varia conforme a natureza da
obra - presume que esta seja posta a disposi¢dao do publico, de maneira
a atender razoavelmente as suas necessidades: por exemplo, no caso de
obra cinematografica, que tenha havido distribuicdo aos exibidores. De
outro lado, determina-se o pafs de origem da obra através de uma série
de critérios do art. 5, alinea 4 da Convencao de Berna.

2 — Prote¢ao automatica: a protegao da obra nao deve ser
subordinada a qualquer formalidade para tanto.

3 — Independéncia da prote¢do: a obra ¢é protegida
independentemente se ela é protegida em seu Pais de origem.
Entretanto, se o Pafs unionista prevé um prazo de prote¢ao maior

que o minimo garantido pela CUB, podera a obra oriunda de outro
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Pafs unionista ter sua prote¢ao limitada ao prazo de prote¢ao de
seu Pais de origem.

A CUB ainda prevé condi¢cbes minimas de proteciao a
serem seguidas pelos Paises unionistas:

1 — A protecao se estende a todas as criagdes do campo
literario, cientifico ou artistico, independentemente do modo de
€Xpressao.

2 — Alguns direitos, dependendo das reservas dos Paises,

dependerao de autorizagio prévia e/ou sao direitos exclusivos do
autor/titular:

a) Direito a tradugao.

b) Direito de realizar adaptagdes e arranjos.

c¢) Direito de representar e executar em publico.

d) Direito de recitar e transmitir em publico.

e) Direito de radiodifusao.

f) Direito de realizar uma reproducao, exceto pelos casos
previstos como limites aos direitos autorais.

@) Direito de adaptar uma obra para uma obra audiovisual.

h) Direitos morais, que envolvem o direito de reinvindicar
a paternidade de uma obra, de opor-se a qualquer

modificagao, deformac¢ao ou alteracio que possam
prejudicar a honra do autor.

3 — A CUB ainda estabelece prazo minimo de protecio
a obra, que sera de 50 (cinquenta) anos, contados a partir da
morte do autor. No caso de obras an6nimas ou pseudonimas e
audiovisuais, o prazo de 50 anos sera contato a partir do momento
que a obra tenha sido colocada a disposi¢ao do publico de forma
licita e legitima. No caso de obras de artes e fotograficas, o prazo
minimo sera de 25 anos contados a partir da realizagdo da obra.
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Existe a previsio na CUB de certas limitagOes e excegoes
ao exercicio dos direitos autorais, principalmente no que se
refere aos direitos patrimoniais do autor. Tais limitagdes ou
excecOes significam que determinadas a¢Oes poderdo ser feitas
independentemente da autoriza¢ao prévia do autor, e sem
necessidade de pagamento para tanto. A CUB utiliza o termo
“livre utilizacao” para tais casos de uso das obras. Esses casos
sdo:

1 — Reprodugao das obras nos casos especiais, conforme
legislacao de cada pafs, desde que essa “[...] reproducdo nio afete
a exploracao normal da obra nem cause prejuizo injustificado aos
interesses legitimos do autor.” (art. 9°, CUB).

2 — Citagoes realizadas conforme os bons usos e na medida
justificada para a “finalidade a ser atingida”, sempre mencionando
o nome do autor e da fonte. (art. 10, CUB).

3 — Reprodugao “[...] na imprensa, ou a radiodifusio ou
a transmissao por fio ao publico, dos artigos de atualidade de
discussdao econdmica, politica, religiosa, publicados em jornais ou
revistas periodicas, ou das obras radiofonicas do mesmo carater”
(art. 10 bis, CUB).

4 — Gravagoes efémeras, se autorizado pelas legislagoes
nacionais, com a finalidade de radiodifusio.

Outro ponto interessante da CUB é a previsao de condi¢oes
especiais para pafses em desenvolvimento, os quais podem utilizar-
se da ““[...] licenca obrigatéria, nao exclusiva e remunerada, para
o caso de tradugoes de uso escolar, universitario e de pesquisa”
(BARBOSA, 2003, p. 174). Ainda que o Brasil niao tenha previsto
expressamente em sua legislacao de direito autoral a possibilidade
de licenca obrigatéria ou compulséria (como ocorre com a
propriedade industrial), existe a possibilidade dessa previsio para
fins de equilibrio das relagées econémicas e de interesse publico
no que tange as obras intelectuais (LEONARDI, 2014).
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Contudo, a estrutura da CUB era muito voltada ao sistema
europeu de proteciao do autor. Isso fez com que alguns paises,
entre eles os Estados Unidos, nio aderissem de imediato a CUB,
passando a negociar outros tratados mais condizentes com seu
sistema de prote¢do, o chamado copyright.®

Bittar (2004, p. 9) relata essa diferenciagdao entre sistemas
legislativos de protegao e como isso influenciou a existéncia de
acordos internacionais. Ele subdivide os sistemas legislativos de
direitos autorais em trés: individual, comercial e coletivo.

Individual (europeu ou francés) é o que se reflete na CUB,
tendo um carater mais subjetivo, “[...] dirigido a protecao do
autor e consubstanciado na exclusividade que se lhe outorga,
permitindo-lhe a participagio em todos os diversos meios de
utilizacao economica.” (BITTAR, 2004, p. 9).

Ja o comercial foi o desenvolvimento nos Estados Unidos e
na Inglaterra, relacionando-se mais a prote¢ao da cultura do pafs:
“|...] daf por que se volta para a obra em si, em posi¢ao objetiva”.
Segundo Bittar (2004, p. 9), o chamado cpyright é concedido ao
titular, tendo como foco de protegao mais a obra que o autor, o
que se reflete a sistematica prevista na Convencdo de Genebra,
firmada em 1952, e que sera estudada posteriormente.

O sistema coletivo, por sua vez, ¢ 0 que se encontra na
Russia e nos “paifses sob sua égide”. A protecio é considerada
essencial para a expansio da propria cultura. “O Direito ¢é
reconhecido para o alcance do progresso do socialismo, ficando
o respectivo regime juridico sujeito a esquematiza¢iao baseada na
Convencio de Berna.” (BITTAR, 2004, p. 9).

Alguns anos depois, nas Américas, surgiram as Convencoes
Pan-americanas, que formaram o Sistema Internacional da

¢ A titulo de exemplo, os Estados Unidos s6 adetiram a Convencio de Berna
em 16 de novembro de 1988, passando a viger no Pafs em 1° de margo de 1989,
ap6s a Revisdo de Paris de 1971.
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Propriedade Intelectual, geridas pela Organizagio dos Estados
Americanos (OEA). A primeira reunido aconteceu em 16 de
janeiro de 1889, em Montevidéu, da qual surgiram trés acordos,
envolvendo martcas, patentes e propriedade literdria e artistica’.
As tratativas dessa reunido serviram de base para o Tratado do
México de 1902 sobre os temas envolvendo propriedade industrial,
no qual se previu a Unido Pan-americana, com inspiracao
unionista. Em agosto de 1906 houve a Convengao Pan-americana
no Rio de Janeiro®, cujo foco era ampliar o Tratado do México e
criar dois escritérios: um em Havana, que teria jurisdigao valida
no hemisfério norte; e outro no Rio de Janeiro, com jurisdi¢cao
para o hemisfério sul. Essas iniciativas nao renderam frutos por
falta de ratificacio dos 2/3 necessirios. Outros acordos foram
negociados nos proximos anos, principalmente envolvendo
propriedade industrial. Em 1928 surgiu a Convengao de direito
internacional privado, de Havana, mais conhecida como Cdédigo
de Bustamante, que trata da matéria de direito internacional
privado, o qual, em seu artigo 115, prevé que a lei aplicavel a
demandas, envolvendo propriedade intelectual e industrial, seria
a prevista em convénios internacionais especiais e, na falta desses
convénios, pelo direito local’. Em 1946 sutgiu a nova Convengio
em Washington sobre “Direitos de Autor em Obras Literarias,

7O Brasil participou das negociagdes, assinou, mas nio ratificou, ji que nao
havia na legislacdo interna brasileira lei regulando a matéria (ASCENSAOQO,
1997, p. 643).

8 Promulgada pelo Brasil por meio do Decteto n. 9.190, de 6 de dezembro de
1911.

O Cédigo de Bustamante foi promulgado pelo Brasil por meio do Decteto n.
18.871,de 13 de agosto de 1929. Seu artigo 115 dispde: “La propiedad intelectual
y la industrial se regiran por lo establecido en los convenios internacionales
especiales ahora existentes o que en lo sucesivo se acuerden. A falta de ellos,
su obtencion, registro y disfrute quedaran sometidos al derecho local que las
otorgue.”
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Cientificas e Artisticas”, revisando convencdes anteriores'

(BASSO, 2000, p. 101).

Tais Convengoes Pan-Americanas nao obtiveram tanto
éxito na criagao de um Sistema Interamericano de Propriedade
Intelectual, como era a pretensao da OEA.

Especificamente sobre a Convencao de Washington e o
termo final de desenvolvimento das conveng¢des interamericanas,
Ascensao (1997) pontua que o pds-Segunda Guerra Mundial
foi o grande momento para as convengoes interamericanas,
principalmente pela participacio mais consolidada dos Estados
Unidos. Seu intuito, além de se consolidar no continente
americano, consolidando os dois sistemas existentes (direito
autoral e copyrigh?) era criar um bloco para fazer frente a Convengio
de Berna. Contudo, apds esse momento, os Estados Unidos
preferiram utilizar a Convencgao de Genebra e assim chegou a
termo o desenvolvimento das convencdes interamericanas sobre
a matéria neste momento''. Segundo Ascensio (1997, p. 643):

Os Estados Unidos da América, querendo consolidar por tratado as
vantagens que lhe advieram da posicdo de grande exportador de obras
intelectuais em que se viram constituidos, promoveram a aprovacio
de uma Convencio Interamericana que substitufsse as anteriores e
unificasse as técnicas diferentes em vigor no continente americano.
Queriam assim também fazer um bloco perante a Convencio de Berna,
que lhes ndo parecia utilizavel.

1 Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 26.675, de 18 de maio de
1949.

" Segundo Basso (2000, p. 104), as razdes para tanto foram: baixo numeto
de paises ratificantes; falta de preparacido dos delegados; textos discutiveis e
disposicoes incompativeis. Para Oliveira (2002, p. 26), “As varias convengoes
pan-americanas nio tiveram, porém, o €xito esperado nem a mesma repercussio
das convengdes internacionais em razdo do ndmero inexpressivo de paises
ratificantes, das constantes dentncias e de outros fatores. Isso se explica em
vista de que aos pafses ¢ mais prudente aderir a acordos unionistas, do que
formar um direito regional, aplicivel a um numero limitado de pafses”.

Volume 11



76

Acordos Internacionais Relacionados a Propriedade Intelectua
Acordos Int ionais Relaci 1 Propriedade Intelectual

Fez-se efetivamente a Convencio, apesar das dificuldades, em
Washington, em 1946. Mas o direito interamericano ndo acusou
qualquer desenvolvimento depois disso, pois os Estados Unidos
preferitam usar como instrumento a Convencdo Universal, [..],
em grande parte utilizando a experiéncia obtida na elaboragio da
Convengdo de Washington. Parece assim que a linha evolutiva das
convencoes interamericanas tocou o seu termo.

Também houve os acordos bilaterais e até mesmo regionais
firmados sobre os temas. Um exemplo de tratado bilateral
envolvendo direitos autorais ¢ a Convencao Literaria, Cientifica e
Artistica, firmada no Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1913,
entre Brasil e Franca'%

Apds a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), o
proprio direito internacional passou por varias transformacoes,
principalmente a partir da criacaio da Organizacio das Nacoes
Unidas (ONU), em 1945". E isso também impactou a propriedade
intelectual.

Em 1952 surgiu a Convencao Universal sobre Direito de
Autot, concluida em Genebra em 1952 e administrada pela
Organiza¢ao das Nagdes Unidas para a Educagao, a Ciéncia e
a Cultura (UNESCO). A Convencao de Genebra foi revista em
1971, em Paris, com a CUB, e que, segundo Ascensao (1997, p.
641), “[...] ¢é sensivelmente menos exigente que a Convencao
de Berna [...]”, muita mais adaptada ao sistema de copyright. Tal
convengao surge até para atender os anseios dos Paises que téem

como sistema de prote¢ao o copyright (BITTAR, 2004).

"2 Promulgada pelo Brasil por meio do Decteto n. 12.662, de 29 de setembro
de 1917.

13Sobre ONU, veja-se: ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS. History
of the United Nations. Disponivel em: http://wwwun.org/en/sections/
history/history-united-nations/. Acesso em: 26 dez. 2018.

" Promulgada pelo Brasil por meio do Decteto n. 48.458, de 4 de julho de 1960.
Sua revisdo de 1971, em Paris, foi promulgada pelo Decreto n. 76.905, de 24 de
dezembro de 1975.
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A Convencao Universal sobre Direito de Autor, como ja
explicado, foi uma forma de harmonizar os sistemas de protecao
do direito autoral e do copyright. Assim, disposi¢cdes como direitos
morais do autor nao constam no rol de condi¢cbes minimas de
protecao. O prazo de protecdo, por exemplo, nio podera ser
inferior a 25 anos contados da morte do autor. Entre outras

diferencas se comparada a CUB.

Conforme afirma Barbosa (2003, p. 174), “[...] a Convencao
Universal, assinada entre os Estados Unidos e outros 23 paises,
perdeu muito de sua importancia apoés a adesao daquele pais a
Berna”.

Em 1961 foi firmada a Convenc¢do Internacional para
protec¢do aos artistas intérpretes ou executantes, a0s produtores de
fonogramas e aos organismos de radiodifusao, conhecida como
Convencao de Roma. Foi firmada em Roma e administrada pela
UNESCO, pela Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) e pela Organizacio Internacional do Trabalho (OIT)"
(ASCENSAOQ, 1997, p. 642). Foi a primeira convencao a tutelar,
de forma direta, os direitos conexos artistas intérpretes ou
executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de
radiodifusao de forma mais ampla.

Em 1967 um marco importante foi a criagao da Organizacio
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), por meio da

Convencio celebrada em Estocolmo'

. A OMPI é um organismo
da ONU e conta, atualmente, com 191 membros, tendo sua

sede na cidade de Genebra, Suica”. A OMPI, entdo, passou

'3 Promulgada pelo Brasil por meio do Decteto n. 57.125, de 19 de outubro de
1965.

' Promulgada pelo Brasil por meio do Decteto n. 75.541, de 31 de martco de
1975.

7 Para mais informagdes sobre a OMPI, veja-se: ORGANIZACAO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. La OMPI por dentro,
2018. Disponivel em: https://www.wipo.int/about-wipo/es/ . Acesso em: 27
dez. 2018.
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a administrar tanto a CUB como a CUP e os demais acordos
internacionais multilaterais envolvendo propriedade intelectual.

Em 1971 foi concluida em Genebra a Convencio sobre
Protecao de Produtores de Fonogramas contra a Reprodug¢ao nao
Autorizada de seus Fonogramas, que visa a “[...] instituir formas
de cooperacao internacional contra o que se usa chamar ‘pirataria
do disco” (ASCENSAO, 1997, p. 642)'®. Sua administragio é feita
pela OMPI, OIT e UNESCO". Para essa Convengao, fonograma
¢ a fixacdo exclusivamente sonora, independentemente do
suporte fisico ou da forma como ¢ feita. Deixa-se aberta para
que cada Pafs faga a protecdo de tais obras por direito autoral
ou por meio de uma legislagao suz generis. A prote¢ao minima é
de 20 anos. Quanto as limitagdes, sao as mesmas previstas com
relagdo aos autores. Também prevé a possibilidade de licengas
ndo voluntirias para determinados casos (ORGANIZACAO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2018b).

Em Bruxelas, no ano de 1974, foi firmado o Convénio
de Bruxelas sobre a distribuicao de sinais portadores de
programas transmitidos por satélites, administrado no ambito
da OMPI. Segundo Ascensao (1997, p. 643), “[..] a entrada
em funcionamento de satélites de comunica¢do criava novos
problemas em matéria de direito de autor. Para esse efeito foi
assinada uma nova Convencio em Bruxelas, em 19747%,

As Guerras Mundiais e, mais especificamente, apos
essas guerras, Nao apenas a estrutura e o papel do direito

'8 Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 76.906, de 24 de dezembto
de 1975.

" Para mais informagdes sobre a Convengio de Fonogramas, veja-se:
ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.
Convenio para la proteccién de los productores de fonogramas contra la
reproduccién no autorizada de sus fonogramas. Disponivel em: https://www.
wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/. Acesso em: 27 dez. 2018.

» Conforme as informacdes no size da OMPI, o Brasil firmou esta convencio
em 21 de maio de 1974. Mas nao consta ratificacio.
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internacional modificaram, mas todas as relacGes entre os paises
e, principalmente, as relagdes comerciais internacionais. E isso

impactou o sistema internacional de propriedade intelectual®'.

A partir da década de 1960 comegaram as reivindicagoes dos
paises nao industrializados (conhecidos como “paises de terceiro
mundo”) por uma “Nova Ordem Economica Internacional”, na
qual tivesse um tratamento diferenciado a esses paises para que
pudessem ter direito ao exercicio da soberania economica. Tais
reivindicacbes comecaram na I Conferéncia das Nacoes Unidas
para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), em abril de
1955. O Brasil teve um papel importante nesse movimento.
Em 1965 criou-se um capitulo especial para os paises em
desenvolvimento no General Agreementon Tariffs and Trade (GATT),
em portugués, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Em 1971 foi
incluido capitulo especial na Revisao de Paris, da CUB. Também
em 1974 houve uma proposta iniciada pela India para revisio
da CUP, tendo como parametro esse movimento dos pafses em
desenvolvimento (BARBOSA, 2003, p. 139 e seq.).

Foram diversos encontros, conferéncias e negociagoes para
a flexibiliza¢do dos direitos de propriedade intelectual para os
paises em desenvolvimento. Em fevereiro de 1980, os avangos
conquistados até entdo tiveram uma grande perda: os paises
desenvolvidos, mais especificamente Estados Unidos, “[...] nao
quiseram sequer comegar a discutir a revisao” (BARBOSA, 2003,
p. 143). Segundo o autor:

A hora nio era propicia. Depois de cinco anos, o Cédigo de Conduta
de Transferéncia de Tecnologia aproximava-se do impasse definitivo;
em inumeras negocia¢oes similares, o0 mesmo acontecia. Desde entéo,
o dialogo Notte/Sul, que ja estava faisandé, deteriorou-se pot completo,

21 Sobte o assunto, veja-se: BARBOSA, Denis Borges. Uma introdugdo a
propriedade intelectual. 2 ed. rev. atual., 2003. Disponivel em: http://www.
denisbarbosa.addr.com/atquivos/livros/umaintro2.pdf. Acesso em: 27 dez.

2018.
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chegando no nivel mais baixo possivelmente na conferéncia da United
Nations Industrial Development Organization (UNIDO), realizada
em 1981, em Nova Delhi. Nada melhorou durante a segunda sessdo
da Conferéncia Diplomatica em Nairobi, em setembro e outubro do
mesmo ano; outra sessio em Genebra, em 1982, foi seguida da quarta
e ultima, no mesmo local, em 1984; em seguida, pereceu o exercicio.

(BARBOSA, 2003, p. 143-144)

Basso (2000) explica também esse impasse a partir das
divergéncias existentes entre os paises sobre a visao que tinham
do papel e da fungdo da propriedade intelectual:

O debate, nas décadas de 70 e 80, partia de duas perspectivas. Para os
paises em desenvolvimento, a propriedade intelectual ¢ um bem publico
que deve ser usado para promover o desenvolvimento econémico; para
os paises desenvolvidos é um direito privado que deve ser protegido
como qualquer outra propriedade tangivel.

Nessa época, entdo, as negociacdes do GATT (1947)
seguiam. Em 1982 inclufram o tema dos direitos de propriedade
intelectual relacionados ao comércio no GATT e na Rodada do
Uruguai em 1986. Em 1994 foi criada a Organizacio Mundial
do Comércio (OMC), tendo como Anexo 1.C do Acordo
Constitutivo, resultado da ata final da Rodada do Uruguai, o
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados ao Comércio, mais conhecido por sua sigla em inglés
TRIPS* (BASSO, 2000).

A partir de entdo o tema propriedade intelectual é discutido
em dois principais foros internacionais: OMPI e OMC. Conforme
diz Barbosa (2010, p. 4):

A Convengio de Berna foi, em grande parte, acolhida pelo acordo
TRIPS, outro instrumento internacional, de 1994, que vem a ser um
dos anexos da Convencdo da Organizacio Mundial de Comércio

2 A ata final da Rodada do Utruguai, constitutiva da OMC, foi promulgada pelo
Brasil por meio do Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
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(OMCQ). Devido a uma série de movimentos internacionais de carater
politico que se exerceram a partir dos anos 60 até o inicio dos anos 80,
a discussdo da Propriedade Intelectual foi deslocada da Organizacio
Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) e da Unesco para um novo
o6rgio que veio a ser a Organizacio Mundial de Comércio.

O TRIPS, com relagiao aos direitos autorais, em seu artigo
9°, remete a protecao as disposicoes da CUB, com exce¢iao do
artigo 6° bis, que trata especificamente dos direitos morais do
autor. Esse é o principal ponto no qual ha divergéncia entre os
sistemas dos direitos autorais e do copyrigh?>. No que tange aos
direitos autorais em si, o TRIPS retrata maior preocupagao com
os temas de programa de computador e base de dados, nao tanto
com os temas gerais de direitos autorais. De acordo com Barbosa

e Barbosa ([2018], p. 3):

[..] o que os TRIPS efetivamente fizeram no que pertine a direitos
autorais foi leva-los a determinado grau de protecdo, em especial para
bases de dados e programas de computador, e menos para direitos
semelhantes como relativos a fonogramas. Entretanto, o capitulo
pertinente nio inovou tanto quanto de patentes. Na verdade, a maioria
das mudangas significativas resultou dos acordos elaborados na OMPI,
pds TRIPS em 1996.

O TRIPS, entao, tornou obrigatdria para os Paises Membros
a observacio da CUB com a revisdo de 1971. Também trouxe a
previsio da protecao da base de dados, desde que a organizagao
de tais dados, em si, constitua-se em obra uma original.

Em 1989, em Genebra, foi celebrado o Tratado sobre
o registro internacional de obras audiovisuais, no ambito da
OMPI*. Os objetivos desse registro sio: aumentar a seguranca

»Sobte o impacto do TRIPS para a protecio internacional dos diteitos autorais,
veja-se: BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. Direitos
autorais e TRIPS. [2018]. Disponivel em: http://denisbarbosa.addr.com/
arquivos/200/propriedade/direitos_autorais.pdf. Acesso em: 28 dez. 2018.

* Promulgada pelo Brasil por meio do Decteto n. 972, de 4 de novembro de
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juridica nas transacbes dos direitos sobre tais obras; promover
a criacao das obras audiovisuais e o intercambio internacional

delas; e combater a pirataria (LIPSZYC, 20006, p. 800).

Em 1996 dois importantes acordos internacionais
envolvendo direitos autorais foram firmados no ambito da
OMPI. A Convencao da OMPI sobre o Direito de Autor é
mais conhecida por sua sigla em inglés WIPO Copyright Treaty
(WCT); e a Convencao da OMPI sobre Artistas e Produtores
de Fonogramas é mais conhecida por sua sigla em inglés WIPO
Performances and Phonograms Treaty (WPPT). Segundo
Ascensao (1997, p. 644), tais acordos sao reflexos das tendéncias
mais recentes “[...] de procurar abranger os novos problemas
através de convengoes especificas, sem atingir o corpo das antigas
convengoes, que se tornaram dificeis de modificar”. O Brasil nio
faz parte de nenhum desses dois tratados.

A WCT tem como intuito ampliar as exigéncias ja previstas
na CUB, sem modifica-la, principalmente no que se refere aos
novos desafios trazidos pelo acesso as obras por meio da internet.
Também envolve direitos sobre programa de computador e base
de dados (ASCENSAO, 1997, p. 645).

A WPPT tem como foco atribuir aos artistas e produtores
de fonogramas os mesmos direitos atribuidos aos autores tanto
quanto ¢é possivel. Ascensao (1997, p. 646) destaca as duas
principais diferencas dessa Convengao comparada a Convengio
de Roma de 1961: “1) O Tratado é exclusivamente da OMPI:
a UNESCO e a OIT ficam de fora; 2) O Tratado diz respeito
s6 a artistas e a produtores de fonogramas: os organismos de
radiodifusao ficam de fora”.

Ademais esses acordos internacionais, em sua grande
parte, multilaterais, ha que mencionar o movimento chamado
TRIPS Plus, que sio outros acordos multilaterais e bilaterais,

1993.
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envolvendo também aspectos de livre comércio, em sua maior

parte estabelecido pelos Estados Unidos, nos quais constam

regram mais rigidas de prote¢ao da propriedade intelectual do que

as existentes nos acordos multilaterais ja existentes, incluindo o
proprio TRIPS. Daf o termo TRIPS Plus (ARBIX, 2009; BASSO,

2000).

Conforme alega Barbosa (2003, p. 154),

[o] Tratado de Direitos Autorais da OMPI, [atua] como subsidiario
a Convencio de Berna, cuidando especificamente dos programas de

computadores e bases de dados, da medidas tecnolégicas de protecao, do

direito de distribui¢do e de locagio de software, obras cinematograficas
e fonograficas; e o Tratado de Direitos Conexos (PPT).

Em suma, os principais acordos internacionais vigentes

sobre direitos autorais sao:

Quadro 1 — Principais acordos internacionais vigentes relacionados a diteitos autorais

Acordo Internacional Ano Organismo
Convencio da Unido de Berna (CUB)> 1886 BIRPI/OMPI
Convencao Universal sobre Direito de Autor. | 1952 UNESCO
Convengao Internacional para protecio
aos artistas intérpretes ou executantes, 20s
. OMP1/
produtores de fonogramas e aos organismos | 1961
e~ . N UNESCO/OIT
de radiodifusao, conhecida como Conven¢io
de Roma.
Convengio sobre Prote¢io de Produtores
. OMPI/
de Fonogramas contra a Reproducio nao 1971
. UNESCO/OIT
Autorizada de seus Fonogramas.
Convénio de Bruxelas sobre a distribuicao de
sinais portadores de programas transmitidos | 1974 OMPI

por satélites.

» Promulgada pelo Brasil, pela ptimeira vez, apds a primeira revisio em Berlim.
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Acordo Internacional Ano Organismo

Acordos sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao 1994 OMC
Comércio (TRIPS).

Tratado sobre o registro internacional de

Lo 1989 OMPI
obras audiovisuais.
Convengao da OMPI sobre o Direito de
1996 OMPI
Autor (WCT).
Convencao da OMPI sobre Artistas e
1996 OMPI

Produtores de Fonogramas (WPPT).

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capitulo (2018)

Tais tratados, com excecdo das Convengoes da OMPI de
1996 — WCT e WPPT, foram incorporados em territério brasileiro
pelo processo de ratificagdo e promulgacio. Nem CUB e nem
TRIPS atuam como normas de direito internacional privado
ou lei de tratados. Eles trazem normas materiais, substantivas,
minimas que devem ser adotadas pelos Estados que fazem parte
de tais acordos internacionais (BARBOSA, 2003, p. 154).

Outro questionamento que se pode fazer ¢ se tais tratados
tém aplicagdo direta ou carecem de norma interna que crie
direitos subjetivos aos particulares que se encontrem em territorio

brasileiro.

De acordo com Barbosa (2003, p. 150), isso dependera do
teor do proprio acordo internacional. Se a caracteristica desse
tratado for de lei uniforme, nao havera a necessidade de haver
uma lei interna que reproduza os direitos subjetivos constantes
desse acordo. Nesse sentido, Barbosa (2003, p. 1506) elucida que
“[...] para definir se um tratado é nao so6 suscetivel de integracao
(pois todos o sao, se aprovados pelo Congresso) mas de aplicacao
direta, temos que buscar no préprio texto internacional o seu
proposito e destino”. Ele ainda esclarece que:
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Ou seja, se a norma, precisa e diretamente destinada a esfera juridica
dos particulares, ja se acha integra no texto internacional. Cremos que,
a partir da série de decisdes do Supremo Tribunal Federal sobre as leis
Uniformes de Genebra a duvida foi eliminada: nio se exige tal lei, se o
tratado tem a natutreza de norma uniforme. (BARBOSA, 2003, p. 156)

Portanto, uma vez promulgada em territério brasileiro, o
acordo internacional s6 gera obrigagoes se estiver claro em suas
normas as regras aplicaveis a particulares, configurando-se como
leis uniformes. De outra sorte, havera de ter uma lei incorporando

as condi¢oes minimas estabelecidas neste tratado.

De qualquer forma, o marco legal brasileiro de direitos
autorais — Lei de Direitos Autorais, Lei de Programa de
computador, entre outros — incorpora em seus textos varios
dos direitos subjetivos previstos na CUB e outros acordos
internacionais vigentes relacionados a direitos autorais.

Conhecimentos Tradicionais

Quando se trata de conhecimentos tradicionais ¢é
importante destacar que no ambito internacional nao existe uma
definicdo ja aceita. Mas é possivel mencionar o conceito utilizado
nos dias atuais pela OMPI, na Comissao Intergovernamental
sobre a Propriedade Intelectual e os Recursos Genéticos, os
Conhecimentos Tradicionais e o Folclore (IGC), criada em 2000.
Conforme defini¢ao dessa comissao, conhecimentos tradicionais

s20:

[..] um corpo vivo de conhecimento que se transmite de uma geracio
a outra em uma mesma comunidade. Frequentemente forma parte da
identidade cultural e espiritual da comunidade. (ORGANIZACAO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2018b, tradu¢io

nossa)®

% “Por ‘conocimientos tradicionales’ (CC.TT.) se entiende un cuetpo vivo
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No que se refere a protegao dos conhecimentos tradicionais,
a CUB, em seu artigo 15 (4), prevé que cabera ao Pais do qual seja
originaria determinada obra nao publicada de autor desconhecido
determinar a protegao dessa obra, conforme segue:

a) Quanto as obras ndo publicadas cujo autor é de identidade
desconhecida, mas, segundo tudo leva a presumir, nacional de um pafs
da Unido, ¢ reservada a legislacdo desse pais a faculdade de designar a
autoridade competente pata representar esse autor e com podetes para
salvaguardar e fazer valer os direitos do mesmo nos pafses da Unido.

b) Os paises da Unido, que, por for¢a desta disposi¢do, procederem
a tal designagdo, notifica-lo-do0 ao Diretor-Geral mediante uma
declaragido escrita em que serdo indicadas todas as informagoes
relativas a autoridade assim designada. O Diretor-Geral comunicara
imediatamente a referida declaragiio a todos os outros pafses da Unido.
(CUB, 1886, art.15)

Contudo, nao ha uma previsao de propriedade sobre os
conhecimentos tradicionais ou obras oriundas das manifestacoes
culturais de determinada comunidade vinculada a um territorio.
Alguns pafses tém em seus ordenamentos juridicos a prote¢ao
desses conhecimentos por meio do direito autoral, outros
por sistemas sui generis. (ORGANIZACAO MUNDIAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001).

Esse é um tema cuja prote¢ido a partir do conceito de
uma exclusividade de mercado, como ocorre com o instituto da
propriedade intelectual, ainda estd em construgao. Alguns paises
ja tém essa figura, outros nao. O que se tem hoje dia, em grande
parte, seja no ambito internacional, seja como nacional brasileiro,
¢ a salvaguarda, preservagdo e proteciao dos direitos culturais e
do patrimonio cultural (artigos 215, 216, 216-A, da Constituicao
Federal). Contudo, essa prote¢io nao pressupde, a principio,

de conocimientos que se transmite de una generacién a otra en una misma
comunidad. A menudo forma parte de la identidad cultural y espiritual de la
comunidad.”
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uma exclusividade de mercado, mas sim a salvaguarda da prépria
manifesta¢ao cultural, como exercicio do direito cultural garantido

constitucionalmente, e a salvaguarda do patrimonio cultural®.

E interessante observar, entretanto, que, apesar do direito do
patrimoénio cultural e dos direitos culturais nao pressuporem uma
espécie de propriedade, da qual se originaria uma exclusividade
de mercado, na pratica, em alguns casos, quando do registro de
patrimoénio imaterial junto ao Instituto de Patriménio Histérico
e Artistico Nacional IPHAN), ha a concessao de uma espécie de
exclusividade de mercado. Exemplos de casos que envolveram
uma protecao dos direitos intelectuais sobre conhecimentos
tradicionais foram: a) a apropriacao do termo “viola-de-cocho”
por meio de uma marca mista; b) a apropriacao da Arte Kusiwa
(Pintura Corporal e Arte Grafica Wajapi) para uso comercial dos
grafismos. Tais casos foram objeto de registro de patrimoénio
imaterial, junto ao Instituto de Patrimonio Historico e Artistico
Nacional (IPHAN), regulado pelo Decreto n. 3.551, de 4 de
agosto de 2000, o que garantiu a comunidade, que tem nessas
manifestacdes seu patrimoénio cultural, a prote¢io também de
seus direitos intelectuais, impedindo o uso desses conhecimentos
tradicionais e de nomes para fins comerciais por pessoas externas
a essas comunidades (COSTA, 2017).

%7 Ainda que nio seja o foco do presente artigo, ¢ importante destacar algumas
reflexdes sobre os usos econémicos da cultura, ¢ um tema polémico. Por
um lado, é possfvel visualizar externalidades positivas de tais usos, como
mecanismos de difusdo e preservagio destas manifesta¢des culturais, sejam
elas patrimonio cultural brasileiro ou nio, conforme conceito do artigo 216,
da Constituicdo Federal, até, por que nio, geracdo de renda e empoderamento
das comunidades tradicionais a partir de uma exclusividade de mercado de suas
manifesta¢oes culturais. Por outro lado, isto pode provocar um esvaziamento
do valor simbdlico daquela cultura, esvaziando seus sentidos e fazendo com
que se perca a carateristica de pertencimento, tio necessaria para a configuracio
juridica de patrimonio cultural e exercicio dos direitos culturais. Sobre o assunto
veja-se: Yudice (2004).
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Porém, ha iniciativas e agdes em VArios Organismos
internacionais discutindo a criagao de uma espécie de propriedade
intelectual sobre conhecimentos tradicionais.

A OMPI, no ano de 2001, publicou um relatério sobre as
Missbes para apurar fatos (Fact-Finding Missions) relacionados a
Conhecimentos tradicionais e Propriedade Intelectual, realizados
entre 1998 e 1999. Esse relatério chamado “Necessidades
de Propriedade Intelectual e Expectativas dos detentores de
conhecimentos tradicionais” (Intellectual property needs and expectations
of traditional knowledge holders) trata de um histérico das iniciativas
de varias entidades e organiza¢des envolvendo a prote¢io de
conhecimentos tradicionais. A seguir serdo apresentados alguns
apontamentos desse relatorio.

Na década de 1980 houve uma iniciativa, no ambito da OMPI
e da UNESCO, para protecao do folclore por meio da criagao de
uma Lei-Modelo para leis nacionais sobre protecao da expressao
do folclore contra exploragao ilicita e outras agoes prejudiciais
(Model Provisions for National Lawson Protectionof Expression of Folklore
Against licit Excploitation and Other Prejudicial Actions). Alguns paises
adotaram essa lei-modelo, pelo menos em parte, protegendo em seu
ordenamento juridico interno o folclore, principalmente por direito
autoral (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 2001, p. 43).

Outro organismo importante que trata de conhecimentos
tradicionais em seus acordos internacionais ¢ o Programa
das Nagbes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).
O PNUMA ¢é uma organizacao do Sistema da ONU, responsavel
pelas questdes envolvendo o desenvolvimento sustentavel e
o meio ambiente. No ambito desse programa, alguns acordos
internacionais podem ser citados envolvendo temas relacionados
a conhecimentos tradicionais (ORGANIZACAO MUNDIAL
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 43).
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Um desses acordos é a Convencao da Diversidade Biologica
(CDB), firmada em 1992, no Rio de Janeiro.

Sobre esse acordo internacional, é importante fazer uma
relacdo entre a prote¢io dos conhecimentos tradicionais e as
questoes vinculadas com a biodiversidade tratadas no item
anterior sobre as demandas dos Paises em Desenvolvimento nas
décadas de 1960, 1970 e 1980 junto a OMPIL. Um dos pontos
reivindicados pelo movimento da Nova Ordem Econémica
Internacional, ja citado, ao defender o direito de exercicio da
soberania econémica foi a propriedade sobre os recursos naturais
e conhecimentos tradicionais dos paises em desenvolvimento.
Esse movimento da Nova Ordem Econdémica Internacional,
encabecado principalmente por pafses em desenvolvimento —
que na época eram chamados de terceiro mundo — fomentou
negociagoes e articulagGes para um tratamento diferenciado dos
paises em desenvolvimento, mas também uma espécie de direito
e protecao dos conhecimentos tradicionais e recursos genéticos
oriundos dos paises megadiversos, os quais estavam, em sua
grande parte, nos paises de terceiro mundo, como chamado a
época.

Albagli (1998, p. 28-29) retrata as dicotomias existentes no
contexto geopolitico no que concerne a prote¢ao da propriedade
intelectual e ao tratamento diferenciado aos paises megadiversos,
principalmente considerando o contexto da Ciéncia & Tecnologia
(C&T) como instrumento de poder:

De um lado, ciéncia e tecnologia tornam-se varidveis cada vez mais
estratégicas em todos os niveis da vida econémica, politica e social,
fazendo do desenvolvimento cientifico-tecnolégico a grande fronteira
a ser conquistada no século XXI. A propriedade intelectual constitui,
por sua vez, o instrumento que estabelece os limites entre os que
detém conhecimentos de ponta — e para isso investiram pesadamente,
desejando assim protegé-los e cobrar pelo seu acesso — e os que nio
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detém esses conhecimentos, mas reivindicam tratamento diferenciado,
em face das suas ricas reservas de natureza.

Por outro lado, vivencia-se uma crise ambiental sem precedentes
na histéria da humanidade. Os desafios ambientais hoje colocados
acentuam a percep¢io sobre a interdependéncia das diversas partes do
planeta, introduzindo novos ingredientes nas negocia¢Ges internacionais
em torno de uma estratégia mais “sustentavel” de desenvolvimento,
particularmente quanto a facilitagio do acesso a recursos financeiros
e a tecnologias ambientalmente saudaveis. (ALBAGLI, 1998, p. 28-29)

No contexto da politica internacional, o tema do meio
ambiente e sua prote¢ao se tornam vigentes nas agendas dos
principais organismos internacionais, principalmente a Unido
Internacional para a Conservacao da Natureza e dos Recursos
Naturais (UICN —em inglés IUCN), criada em 1948 e que coopera
com a2 ONU. Em 1972, na cidade de Estocolmo, foi realizada
a Conferéncia das Nagoes Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano, destacando o carater global das referidas preocupacdes.
Mas foi apenas a partir da década de 1980, com os problemas
como a reducio da camada de oz6nio, mudancgas climaticas,
efeito estufa, diminui¢ao da biodiversidade, entre outros, que tais
questoes assumem de forma direta um patamar global. Lancou-
se, entdo, uma nova forma de desenvolvimento, chamado
ecodesenvolvimento e, posteriormente, desenvolvimento
sustentavel, que se consolidou com o langamento do Relatério
Brundtland, em 1987 (ALBAGLI, 1998). Sua consagracao,
entretanto, se deu em 1992 na “Conferéncia das Na¢oes Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD — em
ingles UNCED), também conhecida no Brasil como Rio-92”
(ALBAGLI, 1998, p. 45).

As discussoes iniciadas na década de 1980 na UICN
foram cruciais para identificar a existéncia de um instrumento
internacional que protegesse o meio ambiente. Até entio as
orientagoes eram limitadas a protecao dos recursos genéticos.
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Com as discussdes nos ambientes internacionais, passou-se a
falar em diversidade biolégica e surgiu a necessidade de uma
Convencao Internacional para proteger e assegurar “[...] a
transferéncia de biotecnologia de modo condicionado ao acesso,
pelos paises desenvolvidos, de espécies selvagens localizadas em
seus territorios” (ALBAGLI, 1998, p. 114). Em junho de 1987 foi
dado inicio a elaboragido da Convencao de Diversidade Biologica
(CDB)* em reuniao do Conselho de Administracio do Programa
das Nagbes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). A versao
final da CDB foi aprovada em maio de 1992, em Nairobi, sendo
aberta para adesao em 5 de junho de 1992, na Rio-92. Entrou
em vigor em 20 de dezembro de 1993. Inicialmente, a CDB foi
assinada por 157 paises, atualmente conta com 196 partes, sendo
168 assinaturas®.

Como parte das discussdes e das prote¢Oes garantidas
pela CDB encontram-se os conhecimentos tradicionais
relacionados ao acesso a biodiversidade. Essa protecao se refere
ao reconhecimento dos conhecimentos tradicionais associados
aos recursos genéticos utilizados para exploragdo comercial
e, principalmente, a reparticdio de beneficios a populacoes
tradicionais detentoras de tais conhecimentos. Percebe-se essa
preocupacao, por exemplo, no preambulo da CDB:

Reconhecendo a estreita e tradicional dependéncia de recursos
biolégicos de muitas comunidades locais e populages indigenas com
estilos de vida tradicionais, e que ¢ desejavel repartir equitativamente
os beneficios derivados da utilizacao do conhecimento tradicional,
de inovagbes e de praticas relevantes a conservacido da diversidade

 Promulgada pelo Brasil por meio do Decreto n. 2.519, de 16 de marco de
1998.

» Pata mais informacdes sobre os Paises que fazem parte da CDB, ver
Convengio da Diversidade Biolégica (2018).
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biolégica e a utilizagdo sustentavel de seus componentes. (BRASIL,
1992)*

Importante destacar ainda o artigo 8°(j) da CDB que trata
especificamente dos conhecimentos tradicionais:

Artigo 8° - Conservagao in situ

Cada Parte Contratante deve, na medida do possivel e conforme o caso:

[-]

j) Em conformidade com sua legislacio nacional, respeitar, preservar
e manter o conhecimento, inova¢des e praticas das comunidades
locais e populagdes indigenas com estilo de vida tradicionais
relevantes a conservacio e a utilizacio sustentavel da diversidade
biolégica e incentivar sua mais ampla aplicacdo com a aprovacio e a
participa¢do dos detentores desse conhecimento, inovagdes e praticas;
e encorajar a reparticao equitativa dos beneficios oriundos da utilizacio
desse conhecimento, inovagdes e praticas. (CONVENCAO DA
DIVERSIDADE BIOLOGICA, 1992, art. 8°)

Com base neste artigo e para implementa-lo, na terceira
Conferéncia de Partes (COP) da CDB, realizada em Madri —
Espanha, em novembro de 1997, foi organizado um Workshop
sobre Conhecimentos Tradicionais e Diversidade Biologica, do
qual se originou um relatério sugerindo o desenvolvimento de
um plano de trabalho sobre o artigo 8°(j) e provisoes relacionadas.
Na quarta COP, realizada em abril de 1998 em Bratislava —
Eslovaquia, foi criado um Grupo de Trabalho Interseccional para

[...] desenvolver um programa de trabalho para implementar o artigo 8°
(j) e disposicoes relacionadas e aconselhar sobre o desenvolvimento de
formas juridicas e outras formas apropriadas de proteciao das matérias
abrangidas pelo artigo 8°, alinea j)” (tradu¢do nossa)?'.

¥ BRASIL. Decteto n. 2.519 de 16 de marco de 1998. Promulga a Convengio
sobre Diversidade Bioldgica, assinada no Rio de Janeiro, em 5 de junho de
1992. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2519.
htm. Acesso em: 28 dez. 2018.

1¢[...] to develop a programme of work for the implementation of Article 8())
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O primeiro encontro desse grupo foi em marco de 2000,
em Sevilha — Espanha. A quinta COP, realizada em maio de
2000, em Nairobi — Quénia, endossou esse Grupo de Trabalho
(ORGANIZACAO MUNDIAL DA  PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 2001, p. 50).

Foi com base, entdo, nos conceitos tratados neste artigo
8°() que se originou o Grupo de Trabalho da OMPI sobre
conhecimentos tradicionais, expressdes de folclore e recursos
genéticos, que sera analisado posteriormente. Conforme consta
no relatério da OMPI:

O escopo de conhecimentos tradicionais sob a CDB pode ser
considerado mais estreito conceito sobre o qual a WIPO baseou
seu trabalho. Dois elementos do Artigo 8 (j) contribuem para tanto:
a natureza do objeto, que se limita ao conhecimento associados a
conservacdo e uso sustentavel da biodiversidade; e a identificacio
dos titulares de direitos como comunidades indigenas e locais
que incorporam estilos de vida tradicionais.’? (ORGANIZACAO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 50)

Ainda no ambito do PNUMA, outro acordo internacional
que envolve conhecimentos tradicionais ¢é a Convengio
Internacional de Combate a Desertificacio nos Paises afetados
por Seca Grave e/ou Desertificacio, particularmente na Africa
(UNCCD), de 1994 (ORGANIZACAO MUNDIAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 50).

and related provisions and to provide advice on the development of legal and
other appropriate forms of protection for subject matter covered by Article 8(j)”.

32 Conforme consta no Relatério da OMPI de 2001: “The scope of TK under
the CBD may be said to be narrower than the concept on which WIPO has
based its work. Two elements of Article 8(j) contribute to that: the nature of the
subject-matter, which is confined to knowledge associated with the conservation
and sustainable use of biodiversity, and the identification of the right holders
as indigenous and local communities embodying traditional lifestyles”.
(ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL,
2001, p. 50)
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Outra entidade importante foi a Organizagao das Nagoes
Unidas para Alimentagdo e Agticultura (FAO), que tem uma
comissao sobre Recursos Genéticos para alimentagao e agricultura.
Em 1993 decidiu-se revisar o Compromisso Internacional sobre os
Recursos Fitogenéticos (1983) para harmoniza-lo as disposi¢oes da
CDB, incluindo a questao da realizagao dos direitos dos agricultores,
considerando ainda o respeito e a protecio aos conhecimentos
tradicionais, pelo menos os vinculados a recursos genéticos para
alimentagio e agricultura (ORGANIZACAO MUNDIAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 50).

Também teve destaque o Grupo de Trabalho das Nag¢oes
Unidas sobre Populagoes indigenas (sua sigla em inglés WGIP),
criado em 1982, que é um o6rgao subsidiario da Subcomissio
para promogao e prote¢io dos Direitos Humanos. Esse grupo
elaborou dois documentos importantes no que concerne
aos conhecimentos tradicionais: a) minuta da Declaracao das
Nagoes Unidas sobre os direitos dos povos indigenas, adotada
pela Subcomissio sobre prevencdo de discriminagiao e prote¢ao
das minorias em 1994; b) minuta dos Principios e Diretrizes para
a prote¢ao do Patrimonio dos Povos Indigenas. Outras iniciativas
envolvendo conhecimentos tradicionais dos povos indigenas
foram realizadas por esse grupo de trabalho (ORGANIZACAO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 50).

O referido relatério ainda destaca o papel da UNESCO
nas questdes envolvendo a protecio dos conhecimentos
tradicionais, desde a década de 1970, principalmente no que se
refere a um de seus elementos: o folclore. Além da Lei modelo
relatada anteriormente, de 1982, a UNESCO ainda adotou uma
“Recomendagdo sobre a salvaguarda da Cultura Tradicional e
em 1989. Em 1997, no Férum Mundial UNESCO/
OMPI sobre a Protecao do Folclore foi solicitado que a
UNESCO e a OMPI fizessem consultas regionais sobre tais

Folclore”

b
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questoes. Foram realizadas quatro consultas regionais, em 1999.
Outras iniciativas importantes da UNESCO estao relacionadas a
protecao do patrimonio cultural e da diversidade, nos quais estao
inseridos os elementos de conhecimentos tradicionais. Algumas
dessas convencodes sio: “Convencao sobre os Meios de Proibicio
e Prevencgao da Importagio, Exportacio e Transferéncia Ilegal
de Diversidade de Bens Culturais, 1970; a Convencao sobre a
Protecao do Patriménio Mundial Cultural e Nacional, 1972;
e a Declaracio sobre os Principios da Cooperacio Cultural
Internacional, 1966.” (ORGANIZACAO MUNDIAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 52).

A Organizacao Internacional do Trabalho (OIT) também
tem iniciativas que envolvem a protecio de conhecimentos
tradicionais, principalmente no que se refere as condigoes de
trabalho de trabalhadores indigenas e tribais. Em 1989, a OIT
adotou a Convenc¢ao concernente a Povos Indigenas em Paises
independentes (Convencao n. 169), a qual trata da importancia
da protecio dos conhecimentos tradicionais desses povos
como extensao de suas proprias identidades e exercicio de
seus direitos econdémicos, sociais e culturais (artigo 2.2 (b)). A
OIT, inspirada nessa Convengao, criou um programa de apoio
a essas comunidades (ORGANIZACAO MUNDIAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2001, p. 52).

O Banco Mundial também tem iniciativas envolvendo
povos indigenas, especificamente uma politica desde 1982. Em
1991 ampliou o conceito de povos indigenas, abarcando as
comunidades que tenham identidades sociais e culturais distintas
das sociedades nacionais as quais estdo localizadas. A partir de
tais conceitos financia projetos para beneficiar tais comunidades
e povos (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADRE
INTELECTUAL, 2001, p. 52).
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Também existem outras iniciativas da Organizagao
Mundial da Satde (OMS) envolvendo a saude dos povos
indigenas, desde 1995. A Conferéncia das Nagdes Unidas
sobre o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) lancou
em 1996 na terceira COP da CDB a iniciativa Biotrade para
estimular o comércio e o investimento em recursos biologicos
para suportar o desenvolvimento sustentavel, incluindo
conhecimentos tradicionais. O Programa das Na¢oes Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) também trata de conhecimentos
tradicionais quando visa a garantir o desenvolvimento sustentavel
humano, principalmente dos povos indigenas, desde 1999.
Também o Painel Internacional das Nag¢oes Unidas sobre
Florestas encoraja os Paises envolvidos a estabelecer politicas de
protecao dos conhecimentos tradicionais relacionados a florestas.
O relatoério ainda cita outros organismos internacionais: Fundo
de Populacao das Nagoes Unidas (UNFPA); Programa Alimentar
Mundial (WFP); Fundo das Nag¢oes Unidas para a Infancia
(UNICEF); Fundo Internacional de Desenvolvimento Agricola
(FIPA) (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 2001, p. 53-54).

Na OMC também ha iniciativas importantes sobre
conhecimentos tradicionais, principalmente relacionadas a
propriedade intelectual, incluindo as articula¢des e as demandas
de revisao do artigo 27.3 do TRIPS para prever a necessidade
de protecao dos conhecimentos tradicionais, principalmente
aqueles relacionados ao patenteamento de inven¢oes envolvendo
patriménio genético e conhecimento tradicional associado
(ORGANIZACAO MUNDIALL. DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 2001, p. 53). E uma forma de harmonizar as
regras da propriedade intelectual do TRIPS com as exigéncias da
CDB.
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Esse relatorio ainda retrata iniciativas em diversos paises,

mas que nao serdo tratadas aqui por delimitagao do tema presente.

Ao final, o relatério traz as expectativas com relagao a
prote¢ao dos conhecimentos tradicionais, que sao:

*a preven¢do da erosdo e desaparecimento de tradi¢des, ou seja, a
conservacao das tradi¢oes;

* a prevencdo de exploragio nio autorizada;

* 0 estimulo e a promogdo a inovacio e criatividade com base nos
conhecimentos tradicionais;

*a prote¢do contra apropriacdo indevida, distor¢do e outras agdes
prejudiciais;
* a protec¢do e conservacio da diversidade cultural e bioldgica; e,

* a prote¢do da dignidade e direitos morais de inovadores e criadores
tradicionais. (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 2001, p. 102, tradugio nossa)™

A partir de todas essas iniciativas e atendendo as demandas
dos paises em desenvolvimento pela protecio dos ativos vistos
como patrimonio dahumanidade, considerando o valor economico

3 < protection of TK from knowledge erosion and disappearance of traditions,

ie. the conservation of TK. IP protection for TK should therefore offer
transmission incentives for TK holders; - the promotion of TK and informal
innovations as a strategy for sustainable development; - protection of TK from
unauthorized commercialization and use with gainful intent, i.e. protection
of Commercial interests of TK holders; - protection from distortion and
other prejudicial actions, i.e. protecting the integrity/purity of expressions of
folklore and underlying traditions; - protection of human and moral rights of
TK-holders (while bearing in mind that human rights, as widely conceived,
make certain assumptions, such as individualism, which are culturally specific);
- management of cross-cultural knowledge transactions between traditional
and modern knowledge systems, which take into account the relativity of such
concepts as novelty and inventive step; - protection of TK for biodiversity
conservation, since conservation of biodiversity is related to conservation
of traditional knowledge systems. The conservation of cultural diversity is
thus considered as a precondition for conservation of biological diversity;
- utilization of the existing IP systems within the development of legal and
institutional frameworks for access and benefit-sharing in genetic resources
(“ABS”)”.
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deles, a OMPI criou em 2000 o Comité intergovernamental sobre
Propriedade intelectual e Recursos Genéticos, conhecimentos
tradicionais e folclore (conhecido pela sigla IGC). Nesse férum
foram discutidos temas como o acesso a recursos genéticos e
reparticao de beneficios, prote¢ao do conhecimento tradicional
e expressoes culturais tradicionais ou, também, chamado por
vezes pela OMPI, como expressdes de folclore ou folclore
(ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS, 2015). As razdes
e as origens do IGC sao variadas, mas, conforme alega a OMPI,
podem ser resumidas da seguinte forma:

Primeiro, foi estabelecido para abordar trés novos temas que
compartilhavam certas caracterfsticas distintas: GRs, TK e TCEs eram
considerados a “heranca comum da humanidade” e como valotres
intelectuais que exigiam formas apropriadas de protecio a PL

Em segundo lugar, GRs, TK e TCEs eram vistos como ativos de
novos atores-chave na formulagao de politicas de PI, ou seja, pafses em
desenvolvimento e comunidades indigenas e locais.

Em terceiro lugar, e mais amplamente, o IGC foi concebido como
parte de um esfor¢o maior e estruturado da WIPO para avancar em
dire¢do a um sistema de PI moderno e responsivo que formas nio-
ocidentais de criatividade e inovagdo, sejam abrangentes em termos
de beneficiarios e sejam com metas de desenvolvimento e ambientais.
(ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS, 2015, p. 2, tradugio
nossa)*

*“In sum, the otigins of the IGC and its rationales are varied. First, it was
established to address three new themes that shared certain distinct features:
GRs, TK and TCEs were regarded as the “common heritage of humanity”
and as intellectual valuables requiring appropriate forms of IP protection.
Second, GRs, TK and TCEs were seen as the intellectual assets of new key
players in IP policy-making, namely developing countries and indigenous and
local communities. Third, and more broadly, the IGC was conceived as part
of a larger and structured endeavor by WIPO to move towards a modern,
responsive IP system that could embrace non-Western forms of creativity and
innovation, be comprehensive in terms of beneficiaries, and be fully consistente
with developmental and environmental goals”.
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Conforme apregoa a OMPI, dentro do IGC existem dois
angulos de prote¢iao dos conhecimentos tradicionais por meio da
propriedade intelectual: protecao defensiva e protegao positiva.
O primeiro angulo, a protecao defensiva, destina-se a garantir que
pessoas de fora da comunidade adquiram direitos de propriedade
intelectual sobre os conhecimentos tradicionais. Ja no segundo
angulo, a positiva, concede direitos para que a comunidade
promova seus conhecimentos tradicionais, controlando suas
utilizagdes e se beneficiando de sua exploragio comercial.
O trabalho do IGC aborda trés campos distintos dentro dos
conhecimentos tradicionais: a) os conhecimentos tradicionais
em sentido estrito (“conhecimentos técnicos, praticas, aptidoes
e inovagdes relacionados com, por exemplo, a biodiversidade,
a agricultura e a saude”); b) expressoes do folclore/expressdes
culturais tradicionais (“manifestacdes culturais, tais como musica,
arte, desenhos, simbolos e representacdes ou execugoes’);
c) recursos genéticos (“material genético com valor real ou
potencial encontrado em plantas, animais e microrganismos”)
(ORGANIZACAO MUNDIAL. DA  PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 2016, p. 2).

Assim, o que se discute é a criagdo de um sistema
internacional de propriedade intelectual que abarca também a
protecao dos conhecimentos tradicionais. Discute-se se seria um
instrumento juridico internacional que conceda uma protecao su:
generis a tais conhecimentos tradicionais. Conforme informa o
proprio IGC, esse instrumento

[..] definiria o que se entende por conhecimentos tradicionais
e expressoes culturais tradicionais, quem seriam os titulares de
direitos, como seriam resolvidos problemas de reivindica¢oes
concorrentes pelas comunidades e que direitos e excecdes deveriam
ser apliciveis. (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 2016, p. 3)
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As discussoes envolvem ainda se haveria de ter um
consentimento livre, prévio e informado para os usos destes
conhecimentos, ou se isso poderia entravar as inovagoes e
cria¢Oes oriundas a partir desses conhecimentos. Ha divergéncias
também sobre como devera ser alcangado o equilibrio entre a
protecao da propriedade intelectual de criagdes que usem recursos
genéticos e a sustentabilidade de tais recursos (ORGANIZACAO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2016, p. 3).

Em suma, sobre a prote¢ao do conhecimento tradicional
por meio de um instrumento de propriedade intelectual, que
se garanta exclusividade de mercado, ainda ha muita discussio,
considerando as questoes geopoliticas e de comércio internacional
vinculadas ao tema.

Segue no Quadro 2 uma relagao dos principais convénios
vigentes relacionados a conhecimentos tradicionais, que poderao
ser observados quando se trata de sua protegao internacional.

Quadro 2 — Principais acordos internacionais relacionados com conhecimentos
tradicionais

Acordo Internacional Ano Organismo

Convencgio sobre Medidas a serem adotadas
ra proibir e impedir a importaga
bara pro pedif a tmportacao, 1970 | UNESCO
exportacio e transferéncia de propriedade

ilicitas dos bens culturais®

» Promulgada pelo Brasil pot meio do Decteto n. 72.132, de 31 de maio de
1973.

3 Promulgada pelo Brasil por meio do Decteto n. 80.978, de 12 de dezembro
de 1977.

*Promulgada pelo Brasil por meio do Decteto n. 5.051, de 19 de abril de 2004.

% Promulgada pelo Brasil por meio do Decteto n. 2.741, de 20 de agosto de
1998.

¥ Promulgada pelo Brasil por meio do Decteto n. 6.476, de 5 de junho de 2008.
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Acordo Internacional Ano Organismo
Convengido para a prote¢io do Patrimonio
. 1972 UNESCO
mundial, cultural e natural®
Convengio sobre os Povos Indigenas e
o 1989 oIT
Ttibais®
Convengio da Diversidade Biologica 1992 PNUMA
Convencio Internacional de Combate a
Desertificacdo nos Paises afetados por Seca
. . i 1994 PNUMA
Grave e/ou Desertificagdo, Particularmente
na Africa %
Tratado Internacional sobre os Recursos
Fitogenéticos para a alimentagao e a 2001 FAO
agticultura®

Fonte: Adaptado da Organiza¢io Mundial da Propriedade Intelectual (2001, p. 70)

Observa-se que, dos tratados promulgados pelo Brasil,
alguns deles tém reflexos no ordenamento juridico brasileiro. Um
deles é a propria CDB, que foi incorporada, inicialmente pela
Medida Provisoria n. 2.1806, de 23 de agosto de 2001, reeditada 16
vezes, e substituida, posteriormente, pela Lei n. 13.123, de 20 de
maio de 2015. Entre as incorporagdes provenientes da CDB pela
lei interna, estdo os conceitos constantes no artigo 2°. Também
foram incorporados direitos e elementos como o Consentimento
Prévio, Esclarecido e Informado para ter acesso a patrimonio
genético e conhecimentos tradicionais associados, reparticao de
beneficios, entre outros.

No que tange a prote¢ao das demais formas de conhecimento

tradicional, hd as disposi¢oes e as legislagdes relacionadas a

140

protecao do patrimoénio cultural imaterial®. Entretanto, como ja

0 Artigos 215, 216 ¢ 216-A da Constitui¢do Federal. Registro de patrimonio
cultural imaterial regulado pelo Decreto n. 3.551, de 4 de agosto de 2000. Bem
como demais atos normativos dos poderes legislativos e executivos.
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explicado anteriormente, nao geram uma forma de propriedade
sobre o conhecimento tradicional, pelo menos de forma expressa
e clara. O que se tem ¢é a disposi¢ao do artigo 45, da Lei de Direitos
Autorais, que diz que os conhecimentos éticos e tradicionais nao
sao de dominio publico:

Art. 45 Além das obras em relagdo as quais decorreu o prazo de
protecdo aos direitos patrimoniais, pertencem ao dominio publico: 1
— as de autores falecidos que nio tenham deixado sucessores; II — as
de autor desconhecido, ressalvada a protecio legal aos conhecimentos
étnicos e tradicionais. (BRASIL, 1998, art. 45)

Contudo, nao ha uma legislacao interna que diga que tipo
de prote¢ao tem, ja que nao ¢ de dominio publico.

Cabe reforcar, como ja explanado anteriormente, que, na
pratica, o registro de patrimonio imaterial realizado no IPHAN,
em alguns casos, tem adotado e gerado garantias como de
propriedade, gerando exclusividade de mercado (COSTA, 2017).
Mas essa nao ¢é a natureza da prote¢io como patrimoénio cultural
ou exercicio dos direitos culturais. Tais direitos subjetivos estao
mais relacionados ao direito de manifestar, viver, salvaguardar,
proteger e preservar tais conhecimentos, do que propriamente
exercer sobre eles uma forma de propriedade privada. Esses
conhecimentos sdao de carater coletivo, apresentando conceitos e
elementos diversos dos caracteristicos do direito autoral ou, até
mesmo, da propriedade intelectual (ainda que no caso de marca
coletiva e de indicagbes geograficas seja possivel observar o
carater coletivo da titularidade).

O Quadro 3 apresenta as diferencas e as caracteristicas
da protecao garantida pela propriedade intelectual (ou direitos
culturais, dependendo do marco tedrico) e a protegdo garantida
pelos direitos culturais.
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Quadro 3 — Relagio entre Propriedade intelectual e direitos culturais

Propriedade Intelectual ou Direitos

Direitos Culturais

Intelectuais
Titular/criador Coletividade
) Identidade/memoria/
Mercado/economia o
representatividade

. . Bem publico (subjetividade/
Exclusividade (escassez artificial) letividade)
coletividade

. ) Interesse cultural — coletivo
Interesse econémico — privado

(publico)
. . Riscos do “enobrecimento”
Requalificacido . .
imaterial
Ganhos econdmicos/escalabilidade/ Perda de identidade/mudancas
adaptagdes no modo de fazer nos modos de fazer

Poder de decisa sidica/ Poder de decisio:

oder de decisio: pessoa juridica
p ) coletividade/comunidade
empteendedot/grupos de .
. . . tradicional/quem exetce as
empreendedores/titular/investidor n )
praticas culturais

Fonte: Areas (2018)

Isso posto, pode-se esperar mudancas e novos direitos
originados para a protegdo do conhecimento tradicionais,
ainda mais considerando o valor econémico que tais ativos
veém adquirindo na sociedade da informagao e seu potencial de
inovagao. Contudo, varios elementos ainda precisam ser definidos
com muito cuidado para que o carater identitario e patrimonial
destes conhecimentos sejam esvaziados em virtude de uma
exploragio econdmica nio sustentavel (YUDICE, 2004).
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Programas de Computador*

Com o surgimento do computador, novas oportunidades
¢ atividades foram desenvolvidas. Com o desenvolvimento do
software independente do hardware* foram realizados estudos
juridicos para definir o tipo de protecao legal que este deveria
receber. Afinal, um novo ativo econdémico poderia ser apropriavel
a partir deste intangivel. Entretanto, perguntava-se: qual o regime
adequado para a protecao? Varias hipoteses foram levantadas:
por patente (propriedade industrial); por direito de autor; por
concorréncia desleal; por segredo industrial ou por um direito su#i
generis (SANTOS, 2008; VIEIRA, 2005; CARIBE; CARIBE, 1996).

Nessa época ja havia uma consciéncia de que nao bastava
a protegdo por leis nacionais para ativos intangiveis passiveis de
apropriacées por meio da propriedade intelectual. Portanto, a
discussao sobre a natureza juridica do soffware e seus instrumentos
de protegao ja comegaram a partir dos féruns internacionais de

propriedade intelectual.

A partir de 1964, estudos passaram a enxergar no software
como um bem passivel de protecio por direito autoral. Assim
foi nos EUA quando John E Banzhaf publicou um estudo que
vislumbrava a prote¢ao dos programas de computador por meio
do direito autoral. Em 1960, o registro destes programas passou
a ser admitido pelo Copyright Office, da mesma forma que o
Patent Office determinou que os programas de computador
nao pudessem ser patenteados quando carecessem de “passos
utilitarios”. A patente s6 seria possivel caso o programa de
computador envolvesse alguma transformacio fisica de um
computador, convertendo-o em uma maquina com propositos
especiais. Na metade da década de 1970 foram publicados os

4 Trechos desta secio foram extraidos da tese de AREAS, 2010, sendo
modificados e adaptados em partes, e outros sdo reproducoes literais.

#Sobre o tema, ver Santos (2008), Vieira (2005) e Caribé e Caribé (1996).
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estudos do alemao Eugen Ulmer, realizados a pedido da UNESCO
e da OMPI. Ulmer concluiu que a prote¢io do programa de
computador pelo direito autoral era possivel considerando a “[...]
equivaléncia entre o ingresso do programa de computador ¢ a
fixacdo de uma obra” (LIPSZYC, 20006, p. 106-107). Assim, tal
posicao foi se impondo e o programa de computador foi visto
como uma obra do intelecto que passa por um processo criativo
similar a0 que demanda uma obra literaria, por exemplo.

Na Europa, em 1973, foi aprovada a Convengio de
Concessao de Patentes Europeias, conhecida como Convengio
de Munique de 5 de outubro. Ela também excluiu a possibilidade
de patenteamento de invenc¢ao envolvendo software. Nos EUA, a
adogao pelo Congresso do Relatério da Comissao Nacional sobre
novos usos tecnoldgicos de trabalhos protegidos por copyright
(CONTU)*, em 1979, representou um forte golpe a possibilidade
de proteger o software por propriedade industrial, sugerindo-se
a protecao por copyright. Esse relatorio gerou alteragdes nos §§
101 e 117 da Sec¢ao 17 do US Code, em 1980 (LIPSZYC, 2006, p.
106-107)*.

Em 1978, a OMPI divulgou sua proposta de Disposi¢oes
Tipos para a prote¢ao do soffware, encomendada pela ONU, que
defendia a criacio de uma protecao especial (nova categoria
de direito de propriedade intelectual) do software baseada
genericamente nas normas de Direito de Autor e na concorréncia
desleal. Segundo Santos, a ““[...] finalidade basica das Disposi¢oes
Tipo era orientar os paises na ado¢ao de normas visando a
prote¢ao de programas de computador [...]” e ndo uma exigéncia

# CONTU ¢ a sigla para National Comission on New Technological Uses of
Copyrightes Works, criada em 1976 pelo Congresso norte-americano.

* Antes da decisdo de alteragdo por parte do Congtesso, o Supremo Tribunal
Federal norte-americano ja decidira que o programa de computador nio
poderia ser protegido por patente. Veja-se Gottschalk v. Benson (409 U.S. 63,
de 1972); Damm v. Johnston (425 U.S. 219, de 1976); e Parker v. Flook (437
US. 504, de 1978).
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para que fossem “implementadas como lei especial” (SANTOS,

2008, p. 58).

Comecou, entdo, uma forte pressao internacional, tanto por
parte dos EUA como da Europa, para convencer os demais socios
comerciais a proteger o soffware pelo direito autoral. Seguiram-se
as adesoes da Australia, em 1984, e do Japao, Alemanha, Franca e
Reino Unido, em 1985 (VIEIRA, 2005, p. 25-26).

No ambito internacional, a protegao por direito autoral foi
primeiramente uniformizada pelo TRIPS em 1994.

No caso do acordo TRIPS, promulgado pelo Brasil por
meio do Decreto n. 1.355/1994, programa de computador esta
previsto mais especificamente nos artigos 10 e 11, respectivamente
tratando do programa de computador e direito de aluguel:

Artigo 10 — Programas de Computador e Compilagdes de Dados

1. Programas de computador, em cédigo fonte ou objeto, serdo
protegidos como obras literarias pela Convencdo de Berna (1971).

2. As compilagbes de dados ou de outro material, legiveis por maquina
ou em outra forma, que em func¢do da selegio ou da disposi¢do de
seu conteudo constituam criagdes intelectuais, deverdo ser protegidas
como tal. Essa prote¢io, que nio se estendera aos dados ou ao material
em si, se dard sem prejuizo de qualquer direito autoral subsistente
nesses dados ou material.

Artigo 11 — Direitos de Aluguel

Um Membro conferira aos autores e a seus sucessores legais, pelo
menos no que diz respeito a programas de computador e obras
cinematograficas, o direito de autorizar ou proibir o aluguel publico
comercial dos originais ou das cépias de suas obras protegidas pelo
direito do autor. Um Membro estara isento desta obrigacdo no que
respeita a obras cinematograficas, a menos que esse aluguel tenha
dado lugar a uma ampla copiagem dessas obras, que comprometa
significativamente o direito exclusivo de reprodugdo conferido por
um Membro aos autores e seus sucessores legais. Com relacio aos
programas de computador, esta obrigacdo ndo se aplica quando o
programa em si nio constitui o objeto essencial do aluguel. (BRASIL,
1994, art. 10-11)
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O artigo 10, TRIPS, determina que programas de
computador serdo protegidos pelos direitos autorais, remetendo
a CUB, com a revisio de 1971. Também esta previsto no mesmo
artigo a prote¢ao da base de dados, a qual nao se estende aos
dados ou ao material em si, mas sim a organiza¢ao dada a tais
dados, desde que originais e constituam criages intelectuais
individualizadas.

No caso do artigo 11, referente aos direitos de aluguel,
¢ conferido aos HEstados-membros a liberdade de conferir
aos autores e sucessores o direito de autorizar ou de proibir o
licenciamento comercial ao pubico dos originais ou das copias
das obras protegidas. No caso do programa de computador, essa
obrigacao nao se aplica se o objeto essencial do aluguel nao seja o
programa em si. Entende-se aqui, aluguel, a licenca.

Em 1996, no ambito da OMPI, surge o WCT, que aborda a
prote¢ao do software por meio do direito autoral. Com o Tratado
sobre Interpretacio ou Execucdo e Fonogramas (WPPT), eles

t*, que visam a adequar as

integram os chamados Tratados Interne
normas de direito autoral a nova realidade tecnolégica (LIPSZYC,

2006, p. 108-110).

Portanto, com o comprometimento de Europa e dos
EUA, a corrente de protegao por meio de propriedade industrial
malogrou. Virios autores* criticam o enquadramento do soffware

* Conforme ja explanado, o Brasil ndo faz parte destes dois tratados.

% José de Oliveira Ascensdo (1997, p. 665-667) afirma que o programa de
computador nio pode ser considerado como obra literaria ou artistica, mas
como um processo (ndo obstante se trate de uma linguagem destinada a
maquina). Portanto, ndo deveria ser protegido pelo direito de autor (o programa
de computador escapa a noc¢do de obra, ja que é um processo ou esquema de
acio). O direito de autor tutela uma forma e ndo uma técnica para chegar a
um resultado. Com base na funcionalidade que o programa de computador
apresenta, Catlos Correa (1996, p. 58) também quiestiona sua prote¢io por
direito de autor. Fernandez. Masfa (1996, p. 87) explica que “ladecision de
integrar a los programas de ordenador como unnuevo objeto de proteccion
por derecho de autor parece venir marcada por consideraciones econémicas
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na protecao por direito autoral, explicando que isso ocorreu
devido a forte pressao dos paises desenvolvidos (ASCENSAO,
1997, p. 668)".

Apesar de todas as criticas e seus fundamentos
consistentes, o direito de autor tornou-se util na protecio do
software, ja que permite, por meio das excegdes e das limitagGes
do regime autoral, maior acesso ao software e, principalmente, ao
programa de computador, além de garantir aos titulares maior
seguran¢a nos paises onde é comercializado. Assim, a nio
prote¢ao do algoritmo, da sua funcionalidade — que ocorreria
se fosse garantida exclusivamente por propriedade industrial —
tem sido vantajosa considerando a dicotomia interesse publico
v interesse privado. Com isso propiciou-se maior avango
tecnolégico e maior acessibilidade a esta tecnologia por recentes
desenvolvedores, pequenas empresas, que puderam aprender com
os softwares ja desenvolvidos e criar novos, com funcionalidades
parecidas (LIPSZYC, 2006, p. 108-110; LOPEZ-TARRUELLA
MARTINEZ, 2006, p. 253 ¢ seq.; SANTOS, 2008).

mas que juridicas, y en especial por lapresiénejercida por las grandes empresas
informaticas, no cabe duda de que tal decisiéon parece hoyirreversible”. Ver
também Santos (2008).

¥ Segundo Ascensio (1997, p. 668), tal pressio ocorreu potr vitios motivos
convenientes a esses paifses: 1) o direito de autor oferece uma protecdo
maior comparado aos demais direitos intelectuais, o que convinha ao pais-
lider na produgdo de programas; 2) o direito de autor permite uma prote¢io
automdtica, sem a obrigacio de revelar o método do programa, ao contrario do
que ocorfreria com a patente; 3) a qualificagio como direito de autor permitiria
exigir o tratamento nacional, com amparo da Convenciao de Berna e outras
convengdes multilaterais, ndo necessitando esperar a elaborag¢do de um novo
convénio e o lento movimento de ratificagdes; e 4) a qualificacdo como direito
de autor também permitiria sustentar que o programa de computador seria
tutelado pelas leis nacionais sobre direito autoral, independentemente da
aprovacio de leis especificas sobre programa de computador..
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Contudo, partindo do pressuposto de que o instituto de
propriedade intelectual surgiu para proteger a criagao do ser
humano, garantindo-lhe uma exclusividade temporaria, a prote¢ao
juridica do programa de computador nio ¢ eficaz do ponto de vista
da criagao. Em outras palavras, o que o direito de autor protege
¢ a forma de expressio do programa de computador, e nio a
funcdo que este tem. Na pratica, considerando a repercussiao do
software no meio industrial, o direito autoral ndo abrange de forma
eficaz o elemento criativo do soffware — qual seja, a propria logica
do programa. A finalidade do programa de computador, assim, e
coadunando com os autores que criticam a posi¢ao de protecao
por direito autoral, ¢ determinar um processo, um método, pelo
qual a maquina executara suas funcoes™.

O software atualmente assumiu uma importancia primordial
na sociedade, encontrando-se em todos os setores, de uma
simples comunicagao até o controle de grandes redes de logistica,
industria, comércio, governo etc. Com isso, suas fungdes vao
além de uma expressio de linguagem para a maquina, passando a
fazer parte de grandes inventos. Dai a polémica e a possibilidade
de protecao deste intangivel por outros institutos da propriedade
intelectual, como patente de inven¢ao, marca, desenho industrial,
concorréncia desleal e segredo industrial (SANTOS, 2008, p. 65
et seq., PIMENTEL, 2008).

No Quadro 4 estio relacionados os principais acordos
internacionais que preveem disposi¢des sobre programa de
computador, incluindo acordos nao ratificados e promulgados
pelo Brasil.

8 Sobre a natureza do software, sua protecio por diteito de autor e pot outros
institutos que tentam garantir maior prote¢ao, ver Santos (2008).
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Quadro 4 — Principais acordos internacionais relacionados com programas de
computador

Acordo Internacional Ano  Organismo

Acordos sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao 1994 OMC
Comércio (TRIPS)

Tratado sobre o registro internacional de obras

L 1989 OMPI
audiovisuais
Convencdo da OMPI sobre o Direito de Autor
1996 OMPI
(WCT)
Convencdo da OMPI sobre Artistas e
1996 OMPI

Produtores de Fonogramas (WPPT)

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capitulo (2019)

Seguindo a tendéncia internacional, o Brasil adotou o
direito de autor como instrumento de prote¢ao do programa de
computador — o que foi feito pela primeira vez por meio da Lei
n. 7.646, de 18 de dezembro de 1987%. Em seu artigo 2°, a lei
determinava que o regime de protecao seria o de direito autoral,
a época regido pela Lei n. 5.988, de 14 de dezembro de 1973
(BARROS, 2007, p. 426). **

Desde o inicio, o Brasil optou por uma lei especial

para regulamentar a prote¢do do programa de computador,
demonstrando as peculiaridades inerentes a esse ativo intangivel®'.

* Catla Eugenia Caldas Barros chama atencdo para o fato de que ji em 1971,
na Lei n. 5.772, de 21 de dezembro (que entdo regulamentava a propriedade
industrial), o artigo 9°, caput, alinea “a”, previa como cria¢bes intelectuais ndo-
privilegiaveis os “sistemas e programagdes”, com os planos ou esquemas, entre

outros (BARROS, 2007, p. 426).

M Art. 2°, Lein. 7.646/1987. “O regime de protecio a propriedade intelectual de
programas de computador ¢ o disposto na Lei n. 5.988, de 14 de dezembro de
1973, com as modifica¢des que esta lei estabelece para atender as peculiaridades
inerentes aos programas de computador”.

> Destaca-se a obsetvagcio feita pot Santos (2008), quando assevera que o Brasil
“se enquadra entre os poucos que implementaram uma legislagio especifica,
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A Lei n. 7.646/1987 foi revogada pela Lei n. 9.609/1998
(Lei de Programa de Computador), promulgada com a Lei n.
9.610/1998 (Lei de Diteitos Autorais — LDA). A Lei de Programa
de Computador regulamenta tio somente o codigo-fonte e
cédigo objeto do soffware, sendo que os demais elementos sio

protegidos pela regra geral do direito autoral (Lei de Direitos
Autorais) (BARBOSA, 2001, p. 9)*~.

Os direitos patrimoniais do programa de computador tém
prazo de prote¢ao diferente do regime geral dos direitos autorais.
O programa de computador em si sera protegido por 50 anos,
computados a partir de 1° de janeiro do ano subsequente ao
de sua publicacdo ou criagio (art. 2°, § 2°, Lei de Programa de
Computador). Esse prazo, contudo, quando aplicado ao software,
pode trazer algumas divergéncias. A protecio de 50 anos ¢é
garantida somente ao programa de computador (cédigo-fonte
e codigo-objeto); os demais elementos do soffware (descricio do

derrogatéria do direito de autor comum”. Ascensdo (1997, p. 668) também
acentua que a lei brasileira ndo igualou programa de computador a obra
literaria, em que pese ser uma linguagem, mas aplicou a ele, respeitadas suas
peculiaridades, o regime de prote¢do do direito de autor. Assim, nem todas
as disposi¢oes legais referentes ao direito de autor sio aplicaveis a programas
de computador. Nos termos de Ascensdo: “I — A lei brasileira pressupoe que
sobre o programa de computador nio recai um direito de autor. Por isso
mesmo estabeleceu o principio da reciprocidade: os estrangeiros domiciliados
no exterior s6 se beneficiardo da protecio se as leis nacionais concederam aos
brasileiros e domiciliados no Brasil protecio equivalente (art. 3/2). Isto setia
vedado se houvesse um verdadeiro direito de autor, pois a Convengao de Berna
imp&e o principio do tratamento nacional, que ¢ inverso do da reciprocidade.
Daqui resulta também que o direito concedido ¢é afinal um direito andlogo ao
direito de autor, e ndo um direito de autor propriamente dito. [...] Em qualquer
caso, sera sempre necessario verificar se uma regra de direito de autor ¢ aplicavel
a matéria dos programas de computador. Se for compativel, aplicam-se assim
mesmo regras excepcionais. Mas se o nio for, o que acontecera em grande
numero de casos, estd excluida”.

> Segundo Barbosa (2001, p. 9), “[...] a intencio do legislador da LPC, assim,
era proteger pelo regime especial exclusivamente o programa de computador,
deixando de lado a documentacio técnica associada — que, em principio, serd
objeto do Direito Autoral genérico e do regime fiscal e regulatorio préprio aos
livros e documentos, conforme sua natureza”.
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programa e material de apoio) serdo protegidos durante toda a
vida do autor, mais 70 anos, computados a partir de 1° de janeiro
do ano subsequente a morte dele. Se existir mais de um autor para
tais documentos, o prazo comegara a contar a partir da morte do
ultimo autor sobrevivente (art. 42, Lei de Direitos Autorais).

Portanto, na protecao do software, serao computados dois
prazos distintos: o de 50 anos para o cddigo-fonte e codigo-obijeto,
e durante toda a vida do autor, mais 70 anos, para os demais
documentos técnicos. Essa diferenca de prazos, com a evolugio e
importancia do soffware na sociedade, podera gerar controvérsias
complexas que deverdo ser resolvidas pela jurisprudéncia.

Por fim, destaca-se que a protecdo autoral do soffware é
garantida independentemente de registro, a partir da data de sua
criagao ou publicagao. O efeito do registro, realizado no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), é declaratério de
direito e nao se faz analise de mérito do software. Ademais, a
protecdao ¢é garantida internacionalmente, nos paises signatarios

da CUB/OMPI e da OMC.

Novidade: historia dos acordos internacionais,
acordos internacionais vigentes e sua
internalizagiao no Brasil

A novidade ¢ o elemento caracteristico que compreende
bens intelectuais cuja prote¢do se justifica por seus titulares
trazerem algo novo a sociedade, em troca da exclusividade
temporaria. Nesse item serdo tratadas das patentes de invengao
e do modelo de utilidade, desenhos industriais e topografias de
circuitos integrados.

Conforme apontam Vieira e Buainain (2004), a concep¢ao
de propriedade vem se desenvolvendo desde os tempos mais
primitivos. Tem com fio condutor a demarcacdo de espagos de
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sobrevivéncia e dos direitos sobre os meios de producio e poder
das comunidades. Nesse cenario, o homem aprendeu a conhecer
melhor a natureza, a dominar o fogo, a agua, estabeleceu regras
de convivéncia com os semelhantes, desenvolveu instituicoes
para facilitar e assegurar a reproducio social, consequentemente,
a propriedade passa a ser uma das institui¢des basilares desde que
o homem se tornou sedentario.

Os avancos tecnoldgicos, sobretudo na sociedade capitalista
nascente, com a Revolucao Industrial, modificaram a divisao e a
especializa¢do do trabalho e o processo de criagao e produgio
de novos bens. Explicita-se a separacao radical entre trabalho
intelectual e trabalho manual ou fisico, ndo especializado.
Enquanto os primeiros concebem, intelectualmente, os objetos a
serem langados nas linhas de montagem da industria, aos operarios
cabem as tarefas repetitivas e nao criativas de dar vida fisica a
criagao dos inventores e inovadores. A estratégia das empresas
incorpora a diferencia¢ao baseada na criagdo e desenvolvimento
de “sinais” e “marcas” de expressio distintiva para seus produtos
(VIEIRA; BUAINAIN, 2004).

Diante desse cenario, cresce a importancia do direito de
propriedade, que passar a abarcar um complexo conjunto de
relagGes econdmicas, juridicas e sociais, entre os quais a propriedade
sobre bens imateriais. Nesse sentindo, sio introduzidas novas
regras no sentido de proteger os diferentes processos produtivos
em mercados cada vez mais amplos e impessoais. Assim, a
propriedade intelectual, passa a ser regulada por meio de tratados
e convengdes internacionais, que estabelecem os principios
basicos, a fim de que os paises signatarios regulem sobre o tema
em seu territorio. Os pafses interessados deveriam aderir a estas

normas, internalizando-as em seus territorios.

A Convencao da Unido de Paris (1883) e a Convencao da
Unido de Berna (1886) trazem um dado novo, extremamente
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significativo, por serem preponderantemente juridicas, uma vez
que tinham pretensdes maiores do que aquelas de simplesmente
contribuir para a formag¢ao de uma comunidade internacional de
ordem politica, militar, econdmica, técnica, administrativa, ou
simplesmente espiritual. As Convengles proporcionaram que a
ordem juridica internacional passasse a se voltar diretamente aos
individuos, onde quer que eles estejam, a fim de lhes reconhecer
direitos fundamentais e protege-los, de acordo com Basso (2000).
Ainda, afirma a autora que essas Convengdes representam os
tipos melhores acabados na determina¢ao da natureza juridica
dos chamados #ratados-leis ou tratados normativos, ou seja, as regras
de direito objetivamente validas e nas quais os Estados figuram
como legisladores. Assim, contribuiram para a transformacio do
direito internacional, que até entdo girava em torno do “Estado
Soberano”; alargando os quadros antigos e restritos dos sujeitos,
das pessoas de direito internacional privado.

A primeira organizou a figura juridica do privilégio de
invengdo, exigiu-se que o regime de patentes fosse ampliado e
que se criassem novas formas de prote¢ao para a criagao humana,
tendo em vista que estava se ampliando o progresso cientifico
e tecnologico e o desenvolvimento da industria e do comércio.
Tinha por objetivo assegurar a protecao das patentes de um pais
em outros territorios. Dessa forma, a partir da Convencao da
Unido de Paris se estabelece um sistema mundial de patentes, do
qual foram signatarios 11 pafses inicialmente, entre os quais o
Brasil.

Dessa forma, os Acordos de Paris e Berna representaram
um passo fundamental para a formagao de uma nova categoria
de convengdes internacionais: relativas aos direitos privados. E
a propriedade intelectual serviu de ponto de partida para um
verdadeiro sistema de direito internacional privado comum

(BASSO, 2000).

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual



Acordos Internacionais Relacionados a Propriedade Intelectual

Assim, somente com a OMC/TRIPS, o reconhecimento de
propriedade intelectual encontrou seu lugar na ciéncia do Direito,
interno e internacional, possibilitando aos paises que o mesmo ou
similar grau de civilizagdo possam usufruir das mesmas regras, e
os titulares dos mecanismos que garantam o seu reconhecimento
e eficacia (BASSO, 2000).

Patentes de Invengao e de Modelo de Utilidade

No Brasil, o Alvara de D. Joao VI de 1809, é uma das
primeiras normas a ter legislacio sobre propriedade intelectual
(BARBOSA, 2003). De acordo com Del Nero (2004), a discussao
sobre patentes (monopodlio sobre inovagdo), teve inicio na
Inglaterra, em 1623.

O primeiro documento que estabeleceu uma sistematica
internacional de prote¢ao as patentes de invencao ¢ a Convengao
da Unido de Paris, em 1883%. Teve por objetivo o documento
declarar os principios basicos que disciplinam a propriedade
industrial. Na revisao de Estocolmo (1967) adota o conceito
mais amplo de propriedade industrial, abrangendo nao apenas os
direitos dos inventores, como também as marcas e outros sinais
distintivos da atividade economica (denominacio de origem,
nome e insignia).

A convengao ¢ dividida em trés categorias principais:

a) Tratamento Nacional: cada Estado concede o mesmo
direito de protecao as solicitagdes vindas do préprio

pais ou do exterior.

33 A Convengio de Patis para a protecio da Propriedade Industrial foi aprovada
em 20 de marco de 1883 e teve as seguintes revisdes: Bruxelas (14/12/1900);
Washington (2/06/1911); Haia (6/11/1925); Londtes (2/06/1934); Lisboa
(31/10/1958); Estocolmo (14/07/1967).
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b) Direito de Prioridade: quando uma patente é solicitada
em um determinado pafs signatario da Convencao, o
solicitante terd onze meses para requerer a patente em
qualquer outro pais, também signatario, e a data do pedido
sera aquela apontada na primeira solicitagao da patente.

c) Normas que todos os paises devem cumprir: as patentes
concedidas em diferentes pafses sdo independentes
entre si, ou seja, cada pafs ¢ autbnomo em sua decisao.
Isso significa que uma patente de inven¢do pode ser
concedida em um pafs e negada em outro.

Foram convencionados quatro principios gerais aos
paises signatarios desse documento: Monopélio de exploragao
pelo detentor da patente; Tratamento ao detentor da patente
estrangeira igual ao dispensado aos nacionais; Prioridade para o
requerente de uma patente num pafs requeré-la em outro durante
petiodo de um ano; Independéncia entre as patentes requeridas
em diferentes paises.

Ainda, a norma permitiu a cada pais aderente legislar sobre
os seguintes temas: Defini¢ao das areas sujeitas a patenteabilidade;
Obriga¢oes do detentor da patente; Duragdo da protecio
patentaria; Sangoes a terceiros pela infracio dos privilégios do
detentor da patente.

Essa Convencao, pela abrangéncia que conferiu ao conceito
de propriedade industrial, consolidou uma nova perspectiva para
o tratamento da matéria e guiou toda a evolucao da tematica ao
longo do século XX.

O Brasil é um dos paises signatarios das normas advindas
da Convencio de Paris, e como pais-membro, incorporou em sua
regulamentagao, as seguintes diretrizes, de acordo com Del Nero

(2004, p. 51-53):
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)

b)

O inventor tem o direito de ser apontado como tal em
um processo de patente. Cada pais tem o direito de
conceder licencas nao voluntarias para evitar abusos
no exercicio do monopodlio de patentes, como a nio
exploragdo industrial do invento.

O Coédigo de Propriedade Industrial previa
expressamente a concessdao de licenga obrigatoria para
exploragdao do privilégio de patente, nos casos em que
o titular do privilegio nao havia iniciado tal exploragao,
no pafs, dentro dos trés anos que se seguirem a sua
expedi¢ao, ou que a tenha interrompido, por tempo
superior a um ano, ou em caso de interesse publico,
situagdo em que ficara obrigado a conceder a licenga
para que terceiro explore a invengao privilegiada (art. 33
e §§ 1°a 3° da Lei n. 5.772/71).

No caso de prolongada incidéncia do abuso, mesmo
depois da concessio de licengas obrigatérias, pode-se
ingressar com uma a¢ao de caducidade ou renovagio
de patente, mas ndo antes de dois anos a partir da
primeira licenga obrigatéria. Esta norma internacional
foi incorporada a Lei n. 5.772/71, prescrevendo que
caducara o privilégio, de oficio, ou mediante requerimento
de qualquer interessado (salvo por motivo de forga
maior comprovada), quando: ndo tenha sido iniciada
exploragdo do objeto no pais, de modo efetivo, dentro
de quatro anos, ou dentro de cinco anos, se concedida
licenca para sua exploragao (o prazo sera contado a
partir da data da expedigao da patente). A caducidade
pode ocorrer, se a exploragao do objeto da patente for
interrompida por mais de dois anos consecutivos ou no
caso de nao pagamento das anuidades ao INPI (artigos
48 a 54 da Lei n. 5.772/71).
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d) Os pafses signatarios da Convenciao de Paris sido

obrigados a assegurar uma prote¢do eficaz contra a
competicao desleal, bem como cada pais devera contar
com um servico especial de propriedade industrial e um
escritorio central para a divulgacao publica das patentes.
Deve existir uma publicagdo oficial e periddica, contendo
o nome dos titulares de patentes concedidas e uma
breve descricao dos inventos patenteados. No Brasil,
sao observados estes requisitos, e o 6rgao encarregado
¢ o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),
que possui publicagoes periddicas, nos moldes fixados
pela Convencao de Paris.

Cada pais tem direito, desde que observadas as normas
gerais da Convencdo de Paris, de legislar livremente
em matéria de propriedade industrial, podendo excluir
o direito de patentes em algumas areas de tecnologia,
determinar o prazo de duracio das patentes, bem
como regulamentar todos os detalhes administrativos.
O Brasil internalizou estas normas, fixando o que nao
¢ privilegiavel (o que nio pode ser objeto de patente).
Quanto a duragio do privilégio, a Lei n. 5.772/71
previa o prazo de 15 anos e o de modelo de utilidade ou
desenho industrial, pelo prazo de dez. anos — contados a
partir da data do depdsito. Extinto o privilégio, o objeto
da patente decai em dominio publico (art. 24, § Gnico).

A partir da Convencdo de Estocolmo, em 1967, cria-se a

Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), com
sede em Genebra, Suica. Esta norma unificou os conceitos
relativos as varias modalidades de propriedade intelectual.

O Brasil aderiu a ultima revisao, a partir do Decreto n.

1.263 (dez./1994), que ratifica a declaracio e adesdo aos artigos
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1°a 12 e ao artigo 28, alinea 1, do texto da revisio de Estocolmo
da Convengao de Paris para Protegao da Propriedade Industrial.

Dessa forma, desde a década de 1970 2a OMPI elabora novos
tratados internacionais e se ocupa em dar apoio a modernizagao
das legislagoes nacionais, prestando assisténcia técnica aos paises
em desenvolvimento. Recolhe e divulga informagoes, assegura
os servicos facilitando a obtengao da protecao das invengoes,
marcas, desenhos e modelos industriais, em varios paises. Assim
conforme aponta Bruch (2013) com a criagao da OMPI, houve
a unificagdo da protecdo da propriedade industrial e aos direitos
autorais em um mesmo organismo internacional. No ambito do
6rgio, além da Convengao da Unido de Paris e da Convencgio
de Berna, também sio administradas outras convengdes, que
abrangem outros ramos, ora relacionados com propriedade
intelectual, tais como topografias de circuitos integrados, nomes
de dominio, direitos conexos aos direitos autorais, etc.

O Tratado de Budapeste (Budapest Treaty on the International
Recognition of the Deposits of Microrganisms for the Purposesof Patent
Procedure) foi finalizado em 1977 e passou a vigorar em 1980, al-
terado em setembro do mesmo ano. E outro tratado internacio-
nal que regulamenta a propriedade intelectual. Atualmente sao 80
paises signatarios (OMPI, 2018). O tratado tem como objetivo
eliminar ou limitar a multiplicidade de depésitos de culturas, es-
tipulando que o pais signatario deve exigir o deposito de micror-
ganismo para fins de patente e deve reconhecer, para esse mesmo
fim, o depésito realizado em qualquer “autoridade internacional
de depdsito — IDA”, seja em seu territorio ou nao (DEL NERO,
2004).

Dessa forma, este tratado estabelece um sistema uniforme,
ja regulamentado, para deposito de microrganismos, bem como a
duragdo do perfodo do deposito e mecanismo de distribuicao de

amostras. No entanto, nao estabelece a data em que as culturas
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devem ser depositadas ou distribuidas; quem determina essa
matéria é a regulamentacdo interna de cada pafs-membro, onde a
patente for solicitada. No Brasil, a matéria foi regulamentada na
Lei n. 5.772/71, no artigo 9°, alinea f).

Outra norma aberta a todos os paises-membros do
Tratado de Paris e concluido em 1970 ¢é o Patent Cooperation
Treaty (PCT), com duas alteracdes em 1979 e 1984. O objetivo
¢ disciplinar os depdsitos de pedidos que tenham como objetivo
a obtencio de prote¢ao de patente em diversos pafses. O tratado
determina, em nivel internacional, um procedimento simplificado
a ser obedecido pelo inventor ou depositante para requerer e,
ao final, obter uma carta patente. Outro objetivo ¢é facilitar o
intercambio das informacdes técnicas contidas nos documentos
de patente entre os paises interessados e, igualmente, no ambito
da comunidade cientifica internacional (DEL NERO, 2004).

Para os pafses que aderiram a esse tratado, sao apresentadas
algumas vantagens, elencadas por Del Nero (2004, p. 55):

a) O solicitante dispoe de oito (8) a dezoito (18) meses
mais do que teria com outro procedimento fora do PCT
para decidir sobre a conveniéncia em procurar prote¢ao
em pafses estrangeiros, pra preparar as tradugdes e pagar
as taxas nacionais.

b) Com base na busca internacional, o solicitante
pode avaliar com maior precisio as perspectivas de
patenteabilidade do seu invento. Caso o solicitante opte
pelo exame preliminar essa precisao sera maior ainda.

c) O trabalho da busca ou exame pelos o6rgios de
patente nacionais sera consideravelmente reduzido, ou
virtualmente eliminado.

d) Como o pedido de patente é publicado com o resultado
da busca internacional, qualquer interessado pode
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formar uma opinido fundada sobre a patenteabilidade
do invento.

De acordo com Del Nero (2004, p. 56), sao duas fases para
que uma patente seja depositada via PCT: a fase internacional
e nacional. Na fase internacional sio realizados os seguintes
procedimentos: depdsito — que ¢ a apresentacao do pedido em um
instituto recebedor. Assim, o deposito pode ser levado a efeito
perante um Hscritério Internacional da Organizacao Mundial
da Propriedade Intelectual; busca internacional — é realizada por
qualquer um dos institutos designados pela Assembleia da Unido
do PCT; publicagao internacional — é o ato praticado exclusivamente
pelo Escritério Internacional da OMPL,  exame preliminar
internacional — realizado quando solicitado pelo requerente.
Finalizadas essas etapas, passa-se a tramitacdo da solicitacio da

patente na fase nacional.

A fase nacional ocorre em cada um dos paises onde a
patente foi requerida. O depositante deve se dirigir a cada um dos
institutos designados e apresentar a documentagao necessaria, de

acordo com a legislacao de cada um dos paises.

No Brasil, o PCT foi internalizado através do Decreto n.
81.742, de 31 de maio de 1978 — a fim de cooperar no terreno de
depositos, das pesquisas e do exame dos pedidos das invengoes,
bem como para prestagdo de servicos técnicos especiais. Dessa
forma, passa a denominar Unido Internacional de Cooperacio
em Matéria de Patentes (artigo 1°, das disposi¢oes introdutorias)

Nas décadas de 1970/1980, o comércio internacional foi
afetado pela questio do desrespeito a propriedade intelectual.
Os produtores e exportadores de bens de maior contetdo
tecnolégico desejavam garantir que os altos custos que possufam
com P&D, tivessem prote¢ao nos paises importadores. A partir
desse cenario, os paises desenvolvidos buscaram por meio da
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OMPI, negociar um tratamento mais rigido referente a tematica.
No entanto, decorrente dos fracassos das medidas unilaterais e
bilaterais, protagonizadas pelos EUA e pela Unido Europeia, e
a insatisfacao gerada nos paises mais ricos pela incapacidade e
lentiddo para conseguir ampliagio da protecio da propriedade
intelectual dentro da OMPI, bem como anecessidade de se vincular
o tema da propriedade intelectual a0 comercio internacional, esse
cenario fez com que fosse criado o TRIPS (BRUCH, 2013).

Ainda, teve origem na necessidade de se elaborar um
conjunto de principios, regras e disciplinas multilaterais sobre
comércio de bens contrafeitos; na exigéncia premente de se fixar
objetivos basicos de politica publica dos sistemas nacionais para
a protecao de propriedade intelectual, inclusive dos objetivos de
desenvolvimento e tecnologia e, igualmente, nas necessidades
especiais dos paifses de menor desenvolvimento no que se refere
a implementacdo interna de leis e regulamentos com maxima
flexibilidade de forma a habilita-los a criar uma base tecnologica
solida e viavel (VIEIRA; BUAINAIN, 2004).

De acordo com Bruch (2013), o objetivo geral do Acordo
¢ reduzir as distor¢oes e obstaculos ao comércio internacional
e assegurar que as medidas e procedimentos de repressio
ao comércio ilicito ndo se tornem, por sua vez, obstaculos ao
comércio internacional legitimo. Ainda, segundo a autora,
se trata de um acordo que estipula uma protecio minima da
propriedade intelectual em nivel mundial, para corrigir a pratica
de infragdes dessa tutela, elevando o nivel de prote¢ao para todos
os pafses-membros e para garantir que essa prote¢ao, mediante
procedimentos juridicos predeterminados, sejam ageis e efetivos
(BRUCH, 2013).

Dessa forma, a partir dos objetivos do TRIPS, a protecio
¢ a aplicacao das normas de protecao dos direitos de propriedade
intelectual devem contribuir para a promo¢io da inovagao
tecnolégica e para a transferéncia e difusio de tecnologia, em
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beneficio mutuo de produtores e usuarios de conhecimento
tecnolégico e de uma forma conducente ao bem-estar social e
econdmico e a um equilibrio entre direitos e obrigagcoes (VIEIRA;
BUAINAIN, 2004).

Apbs a adesao do Brasil ao Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(TRIPS — Agreementon Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights), por meio do Decreto n. 1.355, em 30 de dezembro de 1994,
ocorreu uma mudanca radical na institucionalidade do sistema de
propriedade intelectual, criando um mecanismo de enforcement dos
principios e regras até entao ausentes. Nesse contexto p6s-TRIPS,
a simples possibilidade de retaliagio comercial ou de exclusio
de negocia¢bes importantes em mercados internacionais, levou
os paises em desenvolvimento a aprovar, no menor prazo de
tempo possivel, novas legislagdes sobre propriedade intelectual
em todas as areas, desde a propriedade intelectual até os direitos
de melhorista (VIEIRA; BUAINAIN, 2004).

Com a promulgacio da Lei de Propriedade Intelectual
(LPI), em 1996, se iniciou uma nova etapa de valorizag¢ao da
inovagao, provocando um aprendizado continuo para um pais
que dedicava pouca atengdo para a prote¢ao, apesar de ser um
dos onze paises fundadores da Convencao de Paris em 1883.
O progresso economico e social requer um fluxo constante de
novas ideias e produtos para melhorar as condi¢des de vida e a
eficacia e eficiéncia do uso de recursos cada vez mais escassos ¢
preciosos. Novos produtos e processos sao também importantes
para a regenera¢ao ou a substituicao de industrias em declinio e,
em consequéncia, para a plena utilizagao dos setores produtivos
de uma economia. As invencdes e as inovagoes sao o resultado
légico do conhecimento acumulado. A experiéncia demonstra
que a criatividade dos cidaddos contribui consideravelmente
para o progresso tecnolégico quando combinada a seguranga

Volume 11



124

Acordos Internacionais Relacionados a Propriedade Intelectual

e a protecao legal garantidas pela propriedade intelectual aos
inventores, aos inovadores e aqueles que investem em Pesquisa e

Desenvolvimento (P&D) (ZILLI e al., 2017).

No Quadro 5 estio apresentados os principais acordos
internacionais relacionados a protecao de patentes de invengao e
modelo de utilidade.

Quadro 5 — Principais acordos internacionais vigentes relacionados a patentes de
invencao e modelo de utilidade

Acordo Internacional Ano Organismo
Convencdo da Unido de Paris para a prote¢io da 1883 BIRPI/
propriedade industrial (CUP) OMPI
Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970 OMPI

Tratado de Budapeste/ Budapest Treaty on
the International Recognition of the Deposits of 1977 OMPI
Microrganisms for the Purposes of Patent Procedure

Acordos sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao 1994 OMC
Comércio (TRIPS)

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capitulo

Além das patentes de invengdo e de modelo de utilidade,
também os desenhos industriais tém na novidade um de seus
principais requisitos para a prote¢io por meio da propriedade
intelectual.

Desenhos Industriais

O homem sempre procurou aplicar ideias que lhe vinham 2
mente, concebidas muitas vezes para resolver problemas técnicos.
Com o passar do tempo, surgiu a necessidade de se criar objetos
e coisas que servem nao apenas para resolver problemas, mas
também para adorno e deleite, ou seja, com funcao estética. Se
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no inicio o objetivo era ser funcional, a partir da década de 1920 a
forma dos produtos passa a ser elemento de destaque e interesse
para industria e consumidores (SILVA, 2014). Disso decorre a
necessidade de se encontrar formas de prote¢ao dessas novas
formas, que ndo sao técnicas, mas estéticas e ornamentais.

Em face disso, desde sua primeira versao, de 1883, a CUP
traz a protecio aos desenhos ou modelos industriais™, restando
consolidada, em sua versio de 1967, a referida protecio.

Também em face de sua importincia, ja em 1925 foi
firmado o Acordo da Haia relativo ao registro internacional
de desenhos industriais. o Acordo estabelece efetivamente um
sistema internacional — o Sistema de Haia — que permite que os
desenhos industriais sejam protegidos em varios pafses ou regioes
com formalidades minimas (OMPI, 2018). Atualmente, o acordo
conta com 70 Estados-partes, que sao signatarios e nos quais os
nacionais de cada um dos paises pode fazer o deposito em todos
os demais. O Brasil ndo ¢ signatario desse acordo.

Posteriormente, esse foi atualizado mediante o Ato de
Haia, de 1960; o Protocolo do Ato de Haia, também em 1960; o
Ato complementar de Estocolmo, de 1967; e o Ato de Genebra,
em 1999 (OMPI, 2018).

Também no ambito da OMPI, em 1968, é firmado o Acordo
de Locarno que estabelece uma classificagdo internacional para
desenhos industriais (a Classificacao de Locarno). Em face desse
acordo, os escritorios competentes dos Estados-partes devem
indicar em documentos oficiais que reflitam o depésito ou registro
de desenhos ou modelos industriais os numeros das classes
e subclasses da Classificagao a qual pertencem as mercadorias
que incorporam os desenhos. Isto também deve ser feito em

** A Convengio de Patis para a protecio da Propriedade Industtial foi aprovada
em 20 de marco de 1883 e teve as seguintes revisdes: Bruxelas (14/12/1900);
Washington (2/06/1911); Haia (6/11/1925); Londtes (2/06/1934); Lisboa
(31/10/1958); Estocolmo (14/07/1967).

Volume 11



126

Acordos Internacionais Relacionados a Propriedade Intelectual

qualquer publicagdo que os escritérios emitirem em relagido ao
depdsito ou registro de desenhos industriais. Atualmente este
acordo conta com 56 Estados-partes (OMPI, 2018). O Brasil
nao ¢ signatario, mas utiliza esta classificagao para o deposito de
desenhos industriais.

Posteriormente, conforme ja relatado, foi firmado o
acordo TRIPS, que, entre os direitos protegidos, também trata
da protegao de desenhos industriais, em seus artigos 25 e 26. No
ambito do Mercosul, com a assinatura do TRIPS, ja mencionada,
faz-se necessaria a tratativa dos direitos de propriedade intelectual
no ambito do Mercosul. Nesse sentido foi firmado o Protocolo
de Harmoniza¢ao de Normasem Matéria de Desenhos Industriais
sob n. 16, de 10 de dezembro de 1998.

O modelo industrial, como modalidade de propriedade
intelectual, é toda disposi¢io ou conjunto de linhas e cores
que tem por fim industrial ou comercial e possa ser aplicado
a ornamentagao de um produto, por qualquer meio manual,
mecanico ou quimico, singelo ou combinado, de acordo com a Lei
n. 5.772/71. Para essa norma, o desenho industrial era protegido,
por intermédio do privilégio de patente (DEL NERO, 2004).
Mas, com a aprovag¢ao da Lei n. 9.279/96, o instituto passa a ser
reconhecido e protegido mediante registro. Assim, nos termos
do artigo 95 da norma, desenho industrial é toda forma plastica
ornamental de um objeto conjunto ornamental de linhas e cores
que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado
visual novo e original na sua configuragdo externa e que possa
servir de tipo de fabricagao industrial.

Para Silveira (2014), no que diz respeito a protecio dos
desenhos industriais, a protegao, no caso, restringe-se a nova
forma conferida ao produto, sem consideragcdes de utilidade,
podendo achar-se aplicada seja a um objeto util ou nao. Tal

forma, somente deve se achar desvinculada da funcio técnica,
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isto é, ndo pode consistir em uma forma necessaria para que
o produto preencha a sua finalidade, hipétese que seria o caso
de um modelo de utilidade. Dessa forma, o cariater ornamental,
se aplica a qualquer classe de objetos, desde que possam ser
industrializados, caso contririo, estariam fora do ambito da
protecao da lei de propriedade industrial. Portanto, os desenhos
industriais constituem invencoes de forma (invencoes em sentido
lato), destinadas a produzir efeito meramente visual, nio sendo

requisito essencial dessas criagdes o cunho artistico, mas apenas a
novidade (DEL NERO, 2004).

Segundo Barbosa (2003), os desenhos industriais eram
considerados uma modalidade literal de patente até a promulgacao
da Lei n. 9.279/96 e a internalizacio da Otica adotada pelo
TRIPS. A tutela dos desenhos industriais (antes modelos, se
tridimensionais, desenhos se bidimensionais) passa a ser objeto
de registro, de forma a expressar a automatica outorga do direito
a quem satisfaga os requisitos formais para tanto.

Aponta Barbosa (2003, p. 575) que a protecao dos desenhos
industriais é, em direito comparado, a mais polimorfa de todos
os direitos de propriedade intelectual. Prote¢ao por regime
similar aos das patentes, pelo direito autoral por formas mistas
e cumulativas, ha de tudo nas varias legislagdes nacionais. Mas,
o mais certo ¢ seguir o que dispde o artigo 25.1 do TRIPS, que
devera sempre haver algum tipo de protegio.

O direito de requerer a protegao é conferido ao autor — art.
6° e 7° da LPI, assim como as regras de apropriacio do trabalho
subordinado e autébnomo.

E ao contrario do que ocorre com as patentes, a publicagiao
e a concessao dos direitos de propriedade intelectual aos desenhos
industriais ¢ automatica, expedindo-se o respectivo certificado.
Essa éaprincipal alteragao do novo regime de desenhos industriais,
o que configurou a natureza do exame como de registro e nao
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o tipico das demais patentes, conforme aponta Barbosa (2003).
Ainda, sdo aplicadas ao registro do desenho industrial, no que
couber, as disposi¢cdes do artigo 42 e dos incisos I, II e IV do
artigo 43, os quais se referem a defini¢ao do direito oriundo da
patente, e a seus respectivos limites, prescrito no TRIPS:

Art. 26 — 1 — O titular de um desenho industrial protegido tera o direito
de impedir terceiros, sem sua autorizagio, de fazer, vender ou importar
artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma
copia, ou seja substancialmente uma cépia, do desenho protegido,
quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.

Pelo artigo 187 da LPI, é crime fabricar, sem autorizagio
do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado,
ou imitagao substancial que possa induzir em erro ou confusao.
Assim, ha de se comprovar a confusio real ou potencial, levando-
se em consideragdo o consumidor a que se destina o produto
contendo o design. B a protecao nao se resume apenas a imagem ou
a forma do desenho, pois também comete crime contra o direito
de desenho industrial quem exporta, vende, expoe ou oferece a
venda; quem tem em estoque, oculta ou recebe, para utilizagao
com fins econdémicos, objeto que se incorpore ilicitamente
desenho industrial registrado, ou imita¢ao substancial que possa
induzir em erro ou em confusao (BARBOSA, 2003).

O prazo de vigéncia do registro de desenho industrial ¢é
de dez. anos contados da data do deposito prorrogavel por trés
periodos sucessivos, de cinco anos cada. O pedido de prorrogacao
podera ser requerido durante o dltimo ano de vigéncia do
registro, com o comprovante de pagamento. No entanto, se nao
houver sido requerido o pedido de prorrogacao até o termo final
da vigéncia do registro, o titular podera realizar nos 180 dias
subsequentes mediante o pagamento de retribui¢ao adicional.

O direito de desenho industrial se extingue pela expiragao
do prazo de vigéncia; pela renuncia do seu titular; pela falta de
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pagamento da retribui¢do quinquenal; ou pela inobservancia da
regra de que o titular domiciliado no exterior devera constituir
e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no
pais.

No Quadro 6 estio apresentados os principais acordos
internacionais relacionados a prote¢ao de desenhos industriais.

Quadro 6 — Principais acordos internacionais vigentes relacionados a desenhos
industriais
Acordo Internacional Ano Organismo
Convengido da Unido de Paris para a protecio 1883 BIRPI/
da propriedade industrial (CUP) OMPI
Acordo da Haia relativo ao registo
. . . . 1925 OMPI
internacional de desenhos industriais
Acordo de Locarno que estabelece uma
classifica¢io internacional para desenhos 1968 OMPI
industriais
Acordos sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao 1994 OMC
Comércio (TRIPS)
Protocolo de Harmonizagdao de Normas
em Matéria de Desenhos Industriais sob n. 1998 Mercosul
16/98

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capitulo

Também as cultivares sio formas de prote¢io que tém
entre seus requisitos a novidade.
Protecao de Cultivares

Desde o século XIV sao propostas regras de propriedade
intelectual sobre variedades vegetais. Uma das primeiras leis foi
em 1790 nos Estados Unidos e serviu de base para a legislacio
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francesa em 1791 e, da Alemanha em 1877, usadas para proteger
inventos de uso industrial. Dessa forma, houve a necessidade de
se estabelecer mecanismos juridicos para assegurar iguais direitos
do obtentor da propriedade intelectual, a partir de normas
internacionais com os principios basicos.

Nosanosde 1950, com o objetivo de regulamentar os direitos
dos melhoristas de plantas, diversos pafses europeus iniciaram
movimento para elabora¢ido de regras para prote¢ao de novas
variedades vegetais. Capitaneado principalmente pela Alemanha,
Paises Baixos, Reino Unido e Franca o movimento resultou, com
a Conferéncia Diplomatica de Paris em 2 de dezembro de 1961,
na criacio da Unido Internacional para Protecio de Obten¢des
Vegetais e adogao do Convenio Internacional para Prote¢ao das
Obtengdes Vegetais.

No Brasil, desde a década de 1940 ja havia tentativas de
implementag¢ao do direito de melhoristas. A partir da década de
1990, comecaram novas discussdes sobre a tematica e, com o
envio de Projeto de Lei n. 1.457 converteu-se na Lei n. 9.450,
de 28 de abril de 1997, para disciplinar a propriedade intelectual
de cultivares (também conhecida como direito de melhoristas ou
Plant Breeder’s Rights).

A fonte desta legislacdo ¢é o tratado da Unido Internacional
para Protecao das Obten¢oes Vegetais (UPOV), a qual o Brasil
estava em fase de adesio. E a fonte remota, é o Cdodigo de
Propriedade Industrial de 1945 e o Decreto-Lein. 7.903 (publicado
no Didrio Oficial 29/09/1945 — com redacio do Decreto-Lei n.
8.481, de 27/12/1945) (SILVEIRA, 2014).

A Unido Internacional para Protecao das Obtengoes
Vegetais (UPOV) é uma organizagao intergovernamental com
sede em Genebra/Suica, estabelecida a partir da Convencio para
Protecao de Novas Variedades de Plantas ocorrida em 1961, em
Paris, revisada em 1972, 1978 e 1991. O objetivo do 6rgao ¢ a
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protecao dos direitos de propriedade industrial de novas cultivares
de plantas, e sua missao é fomentar um sistema eficaz para a
protecao das espécies vegetais, com a finalidade de promover o
desenvolvimento de novos cultivares para o beneficio de toda a
sociedade (UPOV, 2005a; BRUCH, 2013).

Atualmente estdo vigentes dois tratados: Ata de 1978 e
a Ata de 1991. Os paises membros da UPOV poderiam até a
promulgacdo da ata de 1991, permanecerem no ambito da UPOV
1978, ou optarem pela nova Ata. A Ata de 1978 traz protegdes
mais brandas para novos cultivares e a proibi¢ao da dupla protecio
para uma mesma espécie botanica, ou seja, uma prote¢ao por
patente e outra, concomitante, mediante um sistema su generis
que pode ser compreendida no Brasil como protecao de cultivar.
A Ata da UPOV de 1991 traz proteces mais rigidas, bem como
nao restringe a dupla protecao (UPOV, 2005a).

A revisao da Ata de 1991 foi a mais significativa, conforme
as seguintes razoes elencadas por Garcia (2004): a) Tornar claras
certas providéncias a luz das experiéncias dos sécios da UPOV
de 1961; b) Fortalecer a prote¢ao das novas variedades oferecida
ao obtentor; ¢) Adaptar-se as mudangas tecnoldgicas ocorridas

na agricultura.

A UPOV possui dois 6rgaos permanentes: o conselho
e o escritorio. O conselho é composto pelos representantes
dos Estados-membros e dos membros intergovernamentais
potenciais. Hierarquicamente, ¢ o 6rgao maximo da institui¢ao. Sua
tarefa ¢ salvaguardar os interesses e fomentar o desenvolvimento
da Unidao na adogdo de seus programas e pressupostos. Ainda,
estabeleceu trés comités: Consultivo, Administrativo e Juridico,
bem como foram criados grupos de trabalhos técnicos sobre:
plantas agricolas, automatizagdo e programas informaticos,
plantas frutiferas, plantas ornamentais e arvores florestais,
hortalicas, técnicas bioquimicas e moleculares e perfis de ADN
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em particular (esses comités seriam organismos subsidiarios, na
medida em que tratam dos temas especificos para os quais foram
criados).

O escritorio tem por fungao realizar as obrigacoes e tarefas
determinadas pelo Conselho.

A UPOV tem por funcao a uniformizagao dos instrumentos
que habilitam a prote¢do de novas variedades de plantas em
nivel mundial. Ainda, determina as caracteristicas essenciais da
legislacao de prote¢ao que devem ser incluidas nas leis domésticas
dos paises-membros visando a harmonia entre essas leis e a
operagao pratica do sistema de protecao. Entretanto, cada pais
signatario é livre para estabelecer as suas proprias normas, o que
torna suas legislacoes distintas (GARCIA, 2004).

Atualmente, sio 75 paises-membros da UPOV e o Brasil
¢ um dos pafses signatarios. O 6rgao tem como principal fungao
a uniformizagdo dos conceitos e instrumentos que habilitam
a protecdo de novas variedades de plantas em nivel mundial.
Determina as caracteristicas essenciais da legislacdo de protecao
que devem ser incluidas nas leis domésticas dos paises-membros
visando a harmonia entre estas leis e a operagao pratica do sistema
de protecao. Entretanto, cada Estado ¢ livre para estabelecer seus
proprios critérios em nivel nacional (GARCIA, 2004; VIEIRA;
BUAINAIN, 2004; BRUCH, 2013).

Entretanto, a atividade mais importante esta em estabelecer
os principios gerais para a conduta do exame de variedades de
plantas no que diz respeito a distin¢ao, uniformidade, estabilidade
e diretrizes mais especificas para as sucessivas colheitas. Esses
principios permitiram a padronizagao do conceito de variedade
entre os pafses signatarios, facilitando assim as trocas internacionais
(GARCIA, 2004; VIEIRA; BUAINAIN, 2004; BRUCH, 2013).
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Para compreender um pouco a prote¢ao de cultivares nos
acordos internacionais, fundamental compreender como se da

sua previsdao e prote¢ao nas Atas UPOV.

A Ata de 1961 estabeleceu as condi¢des de cooperagao
administrativa e técnica entre 2 UPOV e a OMPI, baseadas em um
documento elaborado pelo governo suico, que era a autoridade
supervisora de ambas as organiza¢oes. Mas com a Ata de 1978, a
UPOV foi declarada personalidade juridica propria. O escritério
da UPOV esta sob a coordenag¢ao do secretario geral (que de pelo
Acordo entre as duas institui¢oes é também o diretor geral da
OMPI). Os dois 6rgios estdo localizados em Genebra/Suica e
ambos mantém uma estreita coopera¢ao técnica e administrativa.

A Ata da UPOV/78 em seu preambulo nos dois primeiros
paragrafos ja aborda a importancia da protecao de cultivares para
o desenvolvimento da agricultura e das economias dos paises
para salvaguardar os interesses de seus obtentores (GARCIA,
2004, p. 56):

a. Estdo convencidas da importincia da protecio das obtengbes vegetais
tanto para o desenvolvimento da agricultura no seu territério como
para a salvaguarda dos interesses dos obtentores;

b.Estdo cientes dos problemas particulares que representam o
reconhecimento e a prote¢ao do direito do obtentor e, especialmente,
das restricbes que as exigéncias do interesse publico podem impor ao
livre exercicio desses direitos.

Dependendo da Ata seguida, a forma protegao ¢ facultativa
ao pals signatario ao obtentor de novas variedades vegetais,
mediante a concessio de um titulo de protecao ou de patente.
E, caso o pais signatario opte pelo patenteamento, este deve
estar de acordo com as normas internacionais pertinentes ou as
normas nacionais e regionais correspondentes (GARCIA, 2004).

Volume 11



Acordos Internacionais Relacionados a Propriedade Intelectual

Ainda, aqueles paises que ja haviam concedido patentes
para variedades vegetais anteriores a adesio, a Ata da UPOV,
estabelece:

Cada Estado da Unido pode reconhecer o direito do obtentor previsto
pela presente Convencio, mediante a outorga de um titulo especial
de protegdo ou de uma patente. Porém, um Estado da Unido cuja
legislacio nacional admita a protecdo em ambas as formas, devera
aplicar apenas uma delas 2 um mesmo género ou a uma mesma espécie
botinica. (UPOV, 1978, Ata, art. 2°)

Portanto, a partir dessa Ata, os paises signatarios da UPOV
podem ser mais restritos em sua regulamenta¢iao nacional, no
que se refere a limitacdo da aplicabilidade da norma dentro de
um género ou espécie botanica, nas variedades que detém um
sistema particular de reproducao ou multiplicacdo e, inclusive,
que possuem certa utilizagao final (art. 2.2 da Ata de 1978).

Dispde o artigo 3° que devera ser assegurado a nacionais
e estrangeiros o mesmo tratamento. O quer dizer que, se um
melhorista estrangeiro protocolar seu requerimento de prote¢ao
no mesmo dia em que um nacional o fez, no pafs onde esta sendo
requerida a protecdo, devera ser assegurado o mesmo prazo de
protecao a ambos (GARCIA, 2004).

Ainda de acordo com o mesmo artigo, um Estado pode
limitar o beneficio da protecao de uma variedade aos nacionais
ou residentes daqueles outros Estados-membros que apliquem
a Ata a esse género ou espécie. O que significa que se um pais
decide proteger um determinado género ou espécie botanica,
ele tera o direito de estabelecer qual o beneficio de protecao se
limita aos nacionais de outro Estado da Unidao que apliquem essa
mesma Ata a0 mesmo género ou espécie botanica, mas as novas
variedades obtidas seriam diferentes (GARCIA, 2004).
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O artigo 4° estabelece que a protecdo se estenda a todos
os géneros ou espécies botanicas. Os pafses que adotam a Ata
de 1978 deveriam iniciar a prote¢do com cinco espécies e, no
prazo de trés anos, deveriam ampliar pelo menos dez. géneros ou
espécies. No prazo de seis anos, esse nimero deveria aumentar
para pelo menos dezoito e, no prazo de oito anos, deveria subir
para vinte e quatro. No entanto, nio ficou estabelecido o prazo
para estabelecer normas de protecao para todas as espécies do
reino vegetal (GARCIA, 2004).

Expoe Garcia (2004) que o obtentor da prote¢ao da cultivar
tem direitos sobre a producao do material propagativo para fins
de comercializagao e venda, conforme o estabelecido no artigo
5° da Ata da UPOV de 1978. O direito do obtentor advém a
toda geracgdo, ao contrario do direito de patente que é somente
para o primeiro material. Este artigo também permite que o
obtentor autorize terceiros a produzirem ou comercializarem sua
variedade, sob suas condigdes, e ele é livre para conceder licenga
a terceiros, em troca de pagamento de royalties.

Mas, uma das principais caracteristicas apresentada por esta
Convencio ser refere ao livre acesso do agricultor e do melhoristas
na utilizagdo da nova variedade vegetal, sem a autorizagdo do

obtentor:

A autoriza¢do do obtentor nio é necessaria para a utilizacio da variedade
como fonte inicial de variacio com a finalidade de criar outras variedades,
nem para a comercializacio destas. Porém, essa autorizacdo ¢ exigida
quando a utilizagdo repetida da variedade é necessaria para a produgio
comercial de uma outra variedade. (UPOV, 1978, Ata, art. 5.3)

Esse dispositivo ¢ relevante pelo fato de demonstrar
claramente o entendimento da UPOV sobre a natureza do
processo de obtengdo das variedades de espécies vegetais; e, ainda,
por que a pesquisa de cultivares frequentemente se realiza a partir
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da evolucio de outras variedades Dessa forma, o documento
estabelece excegoes ao obtentor da protegdo, permitindo que o
pequeno produtor rural possa trocar ou doar as sementes por ele
cultivadas a outro pequeno produtor rural, desde que nao o faca
com intuito comercial. Ainda, segundo a norma, ha a permissao
para a pesquisa utilize as variedades protegidas como fonte de
varia¢do genética, desde que nao seja para o desenvolvimento de
novas variedades, o que hd a necessidade de autorizagio e/ou
pagamento de rgyalties a0 obtentor daquela variedade (GARCIA,
2004).

Ainda a Ata de 78 abre precedente, de maneira tacita, para
que se permita, em nivel nacional, proteger os direitos e privilégios
do agricultor sobre o uso de sementes e material de propagagao
em suas proprias colheitas. Ou seja, os agricultores podem, a
principio, guardar o material de reprodu¢io ou multiplicagao
vegetativa de uma variedade protegida e utiliza-las em posterior
plantio em sua propriedade, desde que o resultado nio sejaa venda
ou comercializagdo deste material. Assim, pode ser considerado
que ha o reconhecimento dos privilégios do agricultor pela Ata
(GARCIA, 2004).

O artigo 6° estabelece os requisitos como base técnica para
a protecao de novas variedades vegetais, exigindo que todos os
seus membros adotem os seguintes critérios: distinguibilidade,
uniformidade ou homogeneidade, estabilidade, novidade e
denominagao propria. Esses critérios tém por objetivo verificar
as caracterfsticas da planta, e a nova variedade deve possuir uma
denominagao propria, destinada a ser sua designagao genérica.

O prazo de protegdo estd estabelecido no artigo 8° — 15
anos de protecdo para variedades anuais e, de 18 anos para as
demais espécies. Esses prazos foram fixados considerando os
aspectos do comércio internacional de variedades vegetais, que
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envolve quase sempre longos periodos de testes, bem como

regulamentagdes fitossanitarias.

O artigo 9° estabelece os requisitos para a licenca
compulsoéria, considerado uma limitagao aos direitos do obtentor,
nos casos em que for prejudicada a manutencao do fornecimento
da cultivar no mercado, a pregos razoaveis, ou quando houver
prejuizo a qualidade da espécie. E o artigo 11 estabelece que os
obtentores sao livres para escolher em qual pais signatario deseja
apresentar seu primeiro pedido de protecao (GARCIA, 2004).

A Ata da UPOV de 1991 estabelece que os Estados-
membros devem conceder prote¢do aos obtentores por um
sistema su/ generis, ou de patentes ou a combinagao de ambos. Ou
seja, esta ata permite a dupla protecio.

O artigo 3° deste documento estabelece que a protecio deve
ser estendida a todos os géneros e espécies, durante o periodo de
transicdo de cinco anos, se o pafs ja for membro da UPOV:

Art. 3° - 1. Estados ja membros da Unido — cada parte contratante que
esta vinculada pelo Ato de 1961/1972 ou pelo ato de 1978, aplica as
disposicbes da presente Convengao,

i) na data em que passa a estar vinculada pela presente Convencio,
a todos os géneros e espécies vegetais a que ela aplica, nessa data, as
disposicoes do ato de 1961/1972 ou do ato de 1978 ¢,

ii) o mais tardar ao fim de um prazo de cinco anos a contar dessa data,
a todos os géneros e espécies vegetais,

2) Novos Membros da Unido — cada parte contratante, que ndo estd
vinculada pela ata de 1961/72 ou da ata de 1978, aplica as disposi¢oes
da presente Convengio,

i) na data em que passa a estar vinculada pela presente Convencio, a

pelo menos 15 géneros ou espécies vegetais e,

ii) o mais tardar ao fim de um prazo de 10 anos a contar desta data, a
todos os géneros e espécies vegetais. (UPOV, 1991, Ata, art. 3°).
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Para a Ata de 1991 houve modificagdo quanto a extensao
da protegdo, e possibilitou a cada Estado Membro, limita¢oes
aos direitos dos obtentores sobre as variedades. Primeiramente o
documento faculta a exce¢ao e em seguida estabelece as obrigacoes
aos HEstados Membros (art. 15.2 da Ata de 1991). Esses direitos
conferidos aos obtentores impedem que os agricultores utilizem
parte do material de reproducao de suas colheitas para iniciar
novos plantios, sem o consentimento prévio do titular do direito.

Outra caracteristica importante introduzida na Ata de 1991
foi o critério de derivagao essencial, segundo o artigo 14.5:

Variedades derivadas e certas outras variedades:
As disposi¢oes dos §§ 1 a 4 a aplicam-se também

i. as variedades essencialmente derivadas da variedade protegida, desde
que esta ndo seja, ela propria, uma variedade essencialmente derivada,

ii. as variedades que nio se distinguem claramente, segundo o art. 7°,
da variedade protegida e,

iii. as variedades cuja produgao exige a utilizacdo repetida da variedade
protegida.

Para os efeitos da sublinea (a — i), uma variedade é considerada
essencialmente derivada de uma outra variedade (variedade inicial) se

i. ela for predominantemente derivada da variedade inicial, ou de uma
variedade que ¢ ela mesma predominantemente derivada da variedade
inicial, sem perder a expressio das caracteristicas essenciais que
resultem do gendtipo ou da combinagiao de gendtipos da variedade
inicial,

ii. ela se distinguir claramente da variedade inicial e

ili. as variedades essencialmente derivadas podem ser obtidas, por
exemplo, pela selegio de um mutante natural ou induzido, ou de uma
variagdo somaclonal, pela selegio de um individuo variante escolhido
entre as plantas da variedade inicial, por retrocruzamento, ou por
transformagoes efetuadas através da engenharia genética. (UPOV,

1991, art. 14.5)

Outra modifica¢ao importante introduzida pela Ata de 1991
foi a extensiao da protecao, permitindo aos Estados-membros
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conceder aos obtentores um direito mais amplo, estendendo-o até
a comercializagdo. Dessa forma, garante a prote¢ao para o produto
final desde o cultivo, colheita, acondicionamento, importacao
ou exportacao (6leos, suco, ragdoes, etc.). E os requisitos sao os
mesmos adotados pela Ata de 1978.

Além das atas da UPOV, a protecao de cultivares se torna
um ponto de aten¢ao a partir da inclusao, no TRIPS — conforme
ja relatado, a obrigatoriedade de prote¢io de tecnologias em
todas as areas do conhecimento. como determinag¢ao do artigo 27
do TRIPS. Assim, embora a regra fosse abrangente, o item 2 do
artigo 27 estabelece certas possibilidades de exclusao de protecao
e alternativas, entre as quais se enquadra a obrigatoriedade a
protecao de variedades vegetais — que sio neste texto denominadas
cultivares, mas a op¢ao desta prote¢ao ser por meio de patentes ou
por um sistema suz generis. Assim, a prote¢ao de cultivares, embora
nao conste com esta nomenclatura em TRIPS, passa a ser uma
das alternativas de prote¢do para as plantas e, de certa forma,
a protecdo de cultivares acaba adquirindo status diferenciado a
partir desta determinagao.

Por for¢a do TRIPS, o Brasil promulgou a Lei n. 9.456,
de 25 de abril de 1997 — (Lei de Protecao de Cultivares — LPC),
que disciplina a prote¢ao de cultivares. Além disso, aderiu a Ata
de 1978, por meio do Decreto n. 3.109, de 30 de junho de 1999,
o qual Promulga a Convengao internacional para a Protecido
das Obtencoes Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em
Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978.
A partir de entdo, as cultivares desenvolvidas no Brasil nao podem
ser exploradas comercialmente nos paises filiados a UPOV sem
o pagamento de direitos aos melhoristas brasileiros. Como se
trata de uma via de mao dupla, da mesma forma sao protegidos
os direitos dos obtentores dos pafses membros. Sem a adesio
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do Brasil a UPOV, os acordos de reciprocidade teriam que ser
negociados Estado por Estado, a partir de acordos bilaterais.

Atualmente estdo em vigor os atos de 1978 e de 1991,
os quais mostram semelhan¢as quanto a alguns principios para
a prote¢do, como: novidade, distinguibilidade, homoneneidade,
estabilidade e denominagdo propria, além da chamada isengao
do melhorista, que permite a qualquer pesquisador utilizar
uma cultivar protegida para fins de pesquisa ou como fonte de
melhoramento genético (AVIANI, 2011).

O Brasil adotou alguns dispositivos presentes no Ato de
1991 na Lei de Protecao de Cultivares (LPC), como ¢ conhecida
a legislacdo referente a protecio de novas espécies vegetais,
especialmente a defini¢do de Cultivar Essencialmente Derivada.

No ambito do Mercosul, com a assinatura do TRIPS,
ja mencionada, faz-se necessaria a tratativa dos direitos de
propriedade intelectual no ambito do Mercosul. Nesse sentido, foi
firmado o Acordo de Cooperacao e Facilitacio Sobre a Protecao
das Obtengdes Vegetais nos HEstados-partes do Mercosul —
MERCOSUL/CMC/DEC. n. 01/99, firmada em 15 de junho
de 1999.

No Quadro 7 estdo apresentados os principais acordos
internacionais relacionados a prote¢ao de cultivares.

Quadro 7 — Principais acordos internacionais vigentes relacionados a protecio de
cultivares
Acordo Internacional Ano Organismo
Convengiao da Unido de Paris para a protecdo 1883 BIRPI/
da propriedade industrial (CUP) OMPI
Unido Internacional para a Prote¢do das 1961 OMPI1/
Obtengoes Vegetais (UPOV) UPOV
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Acordo Internacional Ano Organismo

Acordos sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao 1994 OMC
Comércio (TRIPS)

Acordo de Cooperacio e Facilitacio Sobre a
1999 Metcosul

Protecido das Obtencgoes Vegetais

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capitulo

As topografias de circuito integrado também tém como um
dos requisitos de protecao a novidade e serdo analisadas a seguir.

Topografia de Circuitos Integrados

Sob o ponto de vista de Rodrigues Jr. e Polido (2007), os
beneficios da microeletronica e o avanco cientifico relacionado
e na mudan¢a de comportamento do consumo na sociedade
contemporanea, os microchips e circuitos integrados de produtos
semicondutores determinaram novos modelos e valor agregado
na industria de bens eletronicos e digitais. Nesse cenario, a
evolugao da industria de semicondutores, nos EUA, UE e Japio,
transformou os direitos de propriedade intelectual, distante dos
modelos estabelecidos pela Convengao de Paris (1883) e Berna
(1886). A evolucdo da disciplina da prote¢ao das “topografias” ou
layont-designs de circuitos integrados por direitos de propriedade
intelectual no plano internacional considerou inicialmente o
desenvolvimento legislativo sobre o tema.

A OMPI comegou a estudar o problema da protecao de
chips, em 1983, apds um relatério que indicava a impossibilidade de
se obter prote¢ao eficiente aos circuitos integrados pelos sistemas
ja existentes de propriedade intelectual nos apontamentos de
Barbosa (2003).
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Diante desse cenario, foi elaborado uma minuta de um
Tratado em 1985 e, as negociagoes, inclusive com a participagao
de técnicos brasileiros, se estenderam até maio de 1989. O texto
final foi aprovado em 26 de maio de 1989 pela CEE e demais
paises participantes, mas nao aprovado pelos EUA e Japio, de
acordo com o apontado por Barbosa (2003).

O Tratado de Washington (TW) tem por objetivo, no
plano econdmico, organizar o mercado de circuitos integrados,
em particular assegurando as vantagens comparativas existentes,
historicamente determinadas. Essa situagao pode ser assegurada
enquanto um nadmero limitado de paises detiver a capacidade de
geracao de novas tecnologias e um grupo, um pouco mais amplo,
inclusive dos paises em desenvolvimento, estiver capacitado a
respectiva produgao industrial (BARBOSA, 2003).

O artigo 2° do TW estabelece que circuito integrado é
produto, em sua forma final ouintermediaria, na qual os elementos,
pelo menos um dos quais seja um elemento ativo, e alguma ou
todas as interconexoes, constituam parte integrante do corpo e/
ou da superficie de uma pega de material, e que seja destinado a
realizar uma funcio eletronica. A topografia ou layout design, por
sua vez, diz respeito a disposi¢ao tridimensional, de elementos,
expressada no circuito ou uma disposicao tridimensional
elaborada para um circuito integrado destinado a fabricagao na
indastria (RODRIGUES JR.; POLIDO, 2007).

Portanto, cada Estado Membro tema obrigacao de assegurar,
em seu territorio, a protegao da propriedade intelectual no que se
refere aos circuitos integrados e topografias em conformidade
com o Tratado de Washington. Em particular, devera assegurar
medidas adequadas para impedir atos considerados ilicitos (art.
6°) e assegurar recursos legais quando se tenham cometido tais
atos.
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Na visao de Rodrigues Jr. e Polido (2007), a experiéncia
do tema das topografias de circuitos integrados no campo da
propriedade intelectual demonstrou que a soberania dos Estados
e o principio da territorialidade no direito internacional, em
particular, justificam um papel muito mais ordenador de politicas
publicas nacionais. E, dessa forma, os paises signatarios do
TRIPS funcionaram como auténticos formuladores de direito
de propriedade intelectual, muitas vezes, desconectados da
linguagem normativa das obrigagdes substantivas do Acordo,
porém em observancia as obriga¢oes ali estabelecidas.

O Tratado, ao invés de se valer de uma teia de reciprocidade,
seu artigo 5° adota o velho principio de tratamento nacional
adotado pela Convengao de Paris, com a mesma reserva de
protegao substantiva que decorre do proprio Tratado.

A normativa geral que inspira o TRIPS sobre circuito
integrados é o da sua compatibilidade com o Tratado de
Washington sobre Propriedade Intelectual em Matéria de
Circuitos Integrados (1989). O artigo 35 determina que “[...] os
membros acordam outorgar a prote¢ao as topografias de circuitos
integrados (denominados topografias), em conformidade com os
artigos. 2° a 7° (salvo o § 3° do art. 6°)”. art. 13 ¢ § 3° do art. 16
desta norma, de acordo com os apontamentos de Basso (2000).

O TRIPS impoe aos paises signatarios aplicar as disposi¢oes
do Tratado de Washington, independentemente da adesdo e
ratificacao dos Estados ao referido documento.

No entanto, de acordo com Basso (2000), essa
obrigatoriedade é extremamente importante no que se refere ao
principio do tratamento nacional, que esta na base da protecao
dos circuitos integrados no Tratado de Washington, mas que,
devido ao inexpressivo nimero de paises que dele participam,
acabou por nio constituir um principio geral sobre a matéria.
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Os artigos 2° a 16 do TW estabelecem as obrigacGes
substantivas sobre a matéria. O artigo 35 do TRIPS manda
aplicar algumas dessas disposi¢oes, excegao feita ao § 3° do artigo
6°, para atender a reinvindicacio dos EUA quanto as causas e as
condigoes para a outorga de licengas obrigatérias (BASSO, 2000).

O TRIPS, ainda, ndo determina as condi¢bes para prote¢ao
dos circuitos integrados, nem mesmo os define, bem como o
TW apresenta tal definicio. Aponta Basso (2000, p. 243/244)
que topografia de circuitos integrados ou semicondutores sao
“portas logicas”, cujos componentes basicos sao os “diodos” e

os “transistores”, semicondutores ativos dentro de um circuito

>
eletronico, componentes analégicos com dois estados elétricos.

Determina o TW que a prote¢ao depende da combinagio de
dois critérios: originalidade e esfor¢o intelectual e que a topografia
nao deve ser lugar comum entre os criadores e fabricantes de
topografia de circuitos integrados no momento da sua criagao
(§3° (2), “a”). Ainda, nao ha qualquer vinculagao da protegio dos
circuitos integrados com os direitos de autor ou qualquer outro
sistema especifico.

O artigo 36 do TRIPS estabelece sem prejuizo do disposto
do § 1° do artigo 37, que os membros considerardo ilicitos
os seguintes atos, se realizados sem autorizagao do titular do
direito: importar, vender ou distribuir por outro modo para fins
comerciais uma topografia protegida, um circuito integrado no
qual esteja incorporada uma topografia protegida ou um artigo
que incorpore um circuito integrado desse tipo, somente na
medida em que este continue a conter uma reproducao ilicita
de uma topografia. E essa prote¢ao nao se estende apenas ao
esquema tracado e ao circuito integrado, mas ao produto que
incorpora o circuito integrado que contenha um esquema de
tracado ilicitamente reproduzido (BASSO, 2000).
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O TRIPS aumenta o prazo de duragao em relagio ao TW

de oito para dez. anos:

Art. 38 — duracio da prote¢io

1. Nos membros que exigem o registro como condicdo de protegdo: a
duracdo da protecdo de topografias nao expirard antes de um prazo de
dez. anos contados do depédsito do pedido de registro ou da primeira
explora¢io comercial, onde quer que ocorra no mundo;

2. Os membros que ndo exigem registro como condi¢do de prote¢do:
as topografias serdo protegidas por um prazo nio inferior a dez. anos
da data da primeira explora¢do comercial, onde quer que ocorra no
mundo;

3. Sem prejuizo dos §§ 1° e 2°, um membro pode dispor que a protegao
terminard quinze anos apés a criagio da topografia. (BRASIL, 1994,
art.38)

Portanto, conclui Basso (2000) que o TRIPS outorga
protecgdo as topografias de circuitos integrados em conformidade
comas principais normas substanciais do TW e adiciona obrigacoes
mais complexas, impondo maiores riscos e responsabilidades aos
importadores de circuitos integrados.

Objetivando justificar a criagio de um novo marco
regulatério a partir da execugao das Diretrizes de Politica Industrial
Tecnologica e do Comércio Exterior, em 2002, e a concretizagao
das metas do Programa Nacional de Microeletronica, promulga-
se no Brasil, a Medida Proviséria n. 352 de 22 janeiro de 2007,
que dispde sobre os incentivos as industrias de equipamentos para
TV digital e de componentes eletronicos semicondutores e sobre
a protecao de propriedade intelectual das topografias de circuitos
integrados no contexto do territoério brasileiro, estabelecendo
um regime juridico de protecao dos layouts designs de circuitos
integrados por direitos de propriedade intelectual, estabelecidos
no Acordo TRIPS (RODRIGUES JR.; POLIDO, 2007).

Volume 11



146

Acordos Internacionais Relacionados a Propriedade Intelectual

Os circuitos integrados sio um conjunto organizado de
interconexoes, transistores e resisténcias, dispostos em camadas
sobre uma peca de material semicondutor, que visam a realizar
funcdes eletronicas em equipamentos. Esses circuitos integrados,
entre outras utilidades, sao atualmente usados como memoria ou
processador de computador — os chamados “chips” (BARBOSA,
2003). Para o INPI, topografias de circuito integrado sao imagens
relacionadas, construidas ou codificadas sob qualquer meio ou
forma, que represente a configuragao tridimensional das camadas
que compoem um circuito integrado. Em outras palavras, é o

desenho de um chip.

Expoe Barbosa (2003) que o sistema constitucional
brasileiro passou a contemplar a prote¢ao as criagdes industriais,
mesmo que niao sejam invengoes patenteavels, por regime que
as submete aos limites impostos pelo interesse publico e pelo
desenvolvimento econémico e social do Brasil.

O TRIPS inclui extensa se¢ido prevendo a proteg¢ao dos
circuitos integrados designados como “topografia”. Como
resultado da ado¢ao da Rodada do Uruguali, seria a incorporagao
do Tratado de Washington alegislagao nacional se torna necessario

a avaliagdo do quanto as novas regras seriam benéficas.

Segundo a Medida Proviséria n. 352/07, o titular da
topografia de circuito integrado devera solicitar junto ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial INPI) o registro de sua obra
intelectual, para que possa obter a protecao legal. Com a aprovagao
desse registro, apos o transcorrer de processo administrativo no
INPI, o titular tera a prote¢ao da respectiva topografia pelo prazo
de 10 (dez) anos, a contar do depésito de pedido do registro ou
da primeira explora¢ao, o que ocorrer primeiro.

A protecao legal é condicionada a originalidade da
topografia, ou seja, (I) que resulte de esforco intelectual do
seu criador e (II) que ndo seja comum ou vulgar para técnicos
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especialistas em circuitos integrados. Nesse sentido, é admitida
a protecao de topografia resultado da combinagao de elementos
e interconexdes comuns, ou que incorpore, com a devida
autorizacio, a topografia de terceiros, desde que original. Portanto,
nao sera admitido o registro de qualquer topografia, mas apenas
as que cumpram os requisitos legais de originalidade.

O registro de topografia de circuito integrado confere
ao seu titular o direito exclusivo de explora-la, sendo vedado a
terceiros sem o consentimento do titular:

a) Reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por
qualquer meio, inclusive incorpora-la a um circuito
integrado.

b) Importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins
comerciais, uma topografia protegida ou um circuito
integrado no qual esteja incorporada uma topografia
protegida.

¢) Importar, vender ou distribuir por outro modo, para
fins comerciais, um produto que incorpore um circuito
integrado no qual esteja incorporada uma topografia
protegida, somente na medida em que este continue a
conter uma reprodugao ilicita de uma topografia.

A Lein. 11.484, de 31 de maio de 2007, dispoe em seu capi-
tulo I1I sobre a protegao a propriedade intelectual das topografias
de circuitos integrados. Segundo o INPI, a protecao prevista s6
se aplica a topografia que seja original, no sentido de que resulte
do esforco intelectual do seu criador ou criadores e que nao seja
comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de
circuitos integrados, no momento de sua criagao. Uma topografia
que resulte de uma combinagio de elementos e interconexdes

comuns ou que incorpore, com a devida autorizagao, topografias
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protegidas de terceiros somente sera protegida se a combinagao,
considerada, for original.

A prote¢do nao sera conferida aos conceitos, processos,
sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie ou a qualquer
informagao armazenada pelo emprego da referida protegao. A
prote¢ao da topografia de circuito integrado sera concedida por
10 (dez) anos contados da data do depésito do pedido de registro
no INPI ou da data da primeira exploragao (o que tiver ocorrido
primeiro).

A Instrucao Normativa INPI n. 10, de 18 de marco de
2013, regulamenta os procedimentos relativos ao depdsito e ao
processamento de pedidos de registro de topografia de circuito
integrado no INPI.

No Quadro 8 estio apresentados os principais acordos
internacionais relacionados a prote¢ao das topografias de circuitos
integrados.

Quadro 8 — Principais acordos internacionais vigentes relacionados a topografia de
circuitos integrados

Acordo Internacional Ano Organismo
Tratado de Washington sobre Propriedade
. — 1989 OMPI
Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados
Acordos sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao 1994 OMC
Comércio (TRIPS)

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capitulo

Esses foram os ativos que possuem na novidade seu
principal requisito de prote¢io por propriedade intelectual.
Passa-se a analisar os acordos internacionais que envolvem a

distinguibilidade como requisito de protegao.
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Distinguibilidade: histéria dos acordos
internacionais, acordos internacionais vigentes e
sua internalizagdo no Brasil®

Desde a Antiguidade os signos sao utilizados para identificar
e diferenciar a origem de bens, ou para indicar a propriedade
de um produto, sua origem comercial ou geografica. Verifica-
se que, a0 longo da histéria, tem havido avanco na construcio
e consolidacio do uso desses signos no ambito internacional.
O que todos os signos utilizados tém em comum é uma capacidade
de distinguir o bem sobre o qual eles repousam. Seja um produto,
um servigo, um site da internet, o nome de uma empresa, todos
guardam intrinsicamente este proposito. Neste item serdo
tratados os ativos intangiveis que tem como caracteristica comum
o elemento diferenciador da distinguibilidade, notadamente as
indicagbes geograficas, as marcas e os nomes de dominio.

Indicagbes Geograficas

Afinal, por que surge a necessidade de proteger Indica-
coes Geograficas (IG)? As (IGs) comegam a ganhar notoriedade
quando o nome, antes apenas utilizado para identificar a origem
de um produto, passa a ser usurpado por terceiros que, visando se
aproveitarem da reputagao construida ao longo do tempo, usam
do referido nome geografico para identificar os produtos pro-
venientes de outras localidades. F em face dessa usurpacio que
surgem as primeiras regras que buscam disciplinar o uso deste
tipo de signo.

Embora haja outros indicios de regulamentacoes
anteriores, uma das primeiras intervengoes estatais registradas
com foco na prote¢io de uma IG ocorreu em 1756, quando os

»Trechos desta se¢io foram extraidos da tese de Bruch (2011.
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produtores do vinho do Porto, em Portugal, procuraram o entao
Primeiro-Ministro do Reino, Marqués de Pombal, em virtude da
queda nas exportacdes do produto para a Inglaterra. O vinho
do Porto havia adquirido uma grande notoriedade, o que fez
com que outros vinhos passassem a se utilizar da denominagio
“do Porto”, ocasionando redugiao no prego dos negbcios dos
produtores portugueses e maculando a imagem daquele vinho.
Em face disso, o Marqués de Pombal realizou determinados atos
visando a prote¢ao do vinho do Porto: agrupou os produtores
na Companhia dos Vinhos do Porto e determinou a realizagao
da delimitagao da area de producdao — nao era possivel proteger
a origem do produto sem conhecer sua exata area de produgao.
Como também nao era possivel proteger um produto sem
descrevé-lo com exatiddo, foi ordenado o estudo deste para se
definirem e fixarem as caracteristicas do vinho do Porto e suas
regras de producdo. Por fim, o nome Porto para vinhos foi
registrado legalmente, por decreto, criando-se, uma, entre as
primeiras, Denominagoes de Origem Protegidas (MOREIRA,
1998).

Ainda hoje esses sao os passos a serem seguidos para o
reconhecimento estatal de uma indica¢ao geografica.

Nesta parte, primeiramente serd realizado o percurso
histérico dos acordos internacionais que as regularam e
regulam atualmente. Apds, sera discutido como esses acordos
internacionais influenciaram o direito brasileiro.

Percurso Historico dos Acordos Internacionais

No inicio, os signos distintivos nao eram propriamente
protegidos e, em consequéncia, havia muitas falsificacbes. Alguns
paises, como a Franga, por exemplo, criaram legislagdes nacionais
gerais para coibir o uso indevido. Mas o problema persistia
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quando se tratava do comércio internacional, muito crescente em
meados do século XIX.

Inicialmente, esses paises buscaram fazer acordos bilaterais
que protegessem reciprocamente suas 1G. Mas esses acabaram
por se mostrar muito frageis, havendo dificuldades para serem
cumpridos. As constantes guerras, especialmente as que ocorriam
entre os Estados do continente europeu, niao permitiam a
manuten¢do desses acordos, nem mesmo, por vezes, O seu
cumprimento. Todavia, inimeros foram os acordos firmados que
visavam desde a repressdao as falsas indicagoes de procedéncia
a protecao reciproca de determinados nomes ja consagrados a
época.

Os Estados produtores, especialmente de vinho, optaram,
entdo, por organizar um tratado internacional, mas do qual os
principais pafses consumidores também fizessem parte e se
obrigassem mutuamente. Nao era apenas a IG, mas também
outros direitos de propriedade industrial que precisavam desta
protecao internacional. E a troca de concessoes entre os diversos
paifses permitiu que isso se concretizasse por meio da celebragao
do tratado constitutivo da Convenc¢do Unido de Paris para a
prote¢do da propriedade industrial (CUP),em 1883 por ato
firmado em 20 de marco de 1883, entre onze Estados — Brasil,
Bélgica, Espanha, Republica Francesa, Republica da Guatemala,
Italia, Pafses Baixos (Holanda), Portugal, Republica do Salvador,
Sérvia e Suica —, tendo sido ratificado, posteriormente, pelo
Reino Unido, a Tunisia e a Republica do Equador. Por meio
dessa convencao, estabeleceram-se pressupostos que deveriam
ser respeitados por todas as partes contratantes. Em 1892, o
escritério da Unido de Paris e o escritério da Unido de Berna
(CUB) foram reunidos, criando-se o Bureau International Reunis
Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI) com
finalidade de gerir ambas as Unides.
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Posteriormente, a versio da CUP, de 1883, foi revista em
Roma, em 1885; em Bruxelas, em 1900; em Washington, em 1911;
em Haia, em 1925; em Londres, em 1934; em Lisboa, em 1958;
em Estocolmo, em 1967. Em 27 de setembro de 1979, sofreu
emendas e finalmente entrou em vigor em 2 de junho de 1984
(OMPI, 2018).

O objetivo inicial era coibir a falsa indica¢ao de procedéncia.
Mas a forma que restou definida na CUP permitia, por exemplo,
o uso de “Champagne” da Califérnia, posto que, nesse caso, a
verdadeira procedéncia estaria ressaltada. Assim, essa forma de
prote¢ao nao se mostrou suficiente para paises como a Franca, que
buscaram, entao, um Acordo adicional para obter uma prote¢ao
mais consistente contra o uso da falsa indica¢do de procedéncia.
Atualmente a versao de 1967 da CUP conta com 195 Estados-
partes™, entre os quais o Brasil, que internalizou a integralidade
desta versao por meio do Decreto n. 1263, de 10 de outubro de
1994 (OMPI, 2018).

E interessante verificar que na primeira versao da CUP, de
1886, havia apenas uma mengcao a este tema, em seu artigo 10
b > b

que determinava que:

As disposi¢oes do artigo precedente (sobre marcas) serdo applicaveis a
todo produto que tiver falsamente, como indicagdo de procedéncia,
o nome de uma localidade determinada, quando esta indicagdo estiver
junta a um nome commercial ficticio ou alheio usado com inten¢do
fraudulenta. (CUP, 1880, art. 10)

Em face disso ¢ negociado o Acordo de Madri para a
Repressao das Falsas Indicacbes de Procedéncia (Acordo de
Madyri), firmado em 14de abril de 1891 e contando, também, com
algumas revisoes: Washington, em 1911; Haia, 1925; Londres,

* Disponivel em: https://www.wipo.int/ treaties/en/ip/patis/. Acesso em: 29
dez. 2018.
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1934; Lisboa, 1958; e com ato adicional de Estocolmo, em 1967.
Sua udltima versio conta com 25 Estados-partes®’.

Também a esse tratado o Brasil aderiu originariamente, o
ratificando em 3 de outubro de 1896, e o internalizando por meio
da Lei n. 376, de 30 de julho de 1896 e do Decreto n. 2.380, de 20
de novembro de 1896. A versio original teve 36 Estados-partes
aderentes. O Brasil ainda aderiu a revisio de Haia, de 1925, € o
internalizou por meio do Decreto n. 19.056, de 31 de Dezembro
de 1929, ao qual aderiram também 18 Estados-partes, sendo que

esse tratado o Brasil nunca denunciou, mantendo a sua adesio

(OMPI, 2018).

O objetivo do Acordo era garantir uma repressio mais
efetiva contra o uso das falsas indicagdes de procedéncia,
especialmente, para produtos vinicolas. No caso do vinho, nio
se admitiam exceg¢oes e, também, determinava-se que o produto
nao poderia ser considerado genérico nem adaptado a essa
especificidade, como seria o caso de um vinho tipo “Champagne”
(BRUCH, 2012). Todavia o nimero de adesbdes foi bem menor
que o dos paises que se filiaram a CUP. Posteriormente, ocorre a
Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a Segunda (1939-1945),
intercaladas pela quebra da bolsa de valores de Nova York,
também conhecida como a Grande Depressao (1929). Apos esses
acontecimentos, as relacdes internacionais, a economia, as trocas
comerciais, eze. demonstram que o mundo ¢ outro.

Somente em 1958 um novo avanco se deu em termos
de regulacao das IG em nivel internacional. A CUP se reuniu
novamente, e os paises tradicionalmente produtores buscaram
uma nova forma de promover a prote¢io das IG. Tanto a
CUP quanto a alteragdo no Acordo de Madri ndo avangaram
suficientemente para uma prote¢ao mais efetiva. Assim, firmou-

*7 Disponivel em: https://www.wipo.int/treaties/en/ip/madrid/ Acesso em:
29 dez. 2018.
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se o Acordo de Lisboa relativo a prote¢ao das denominagdes de
origem (Acordo de Lisboa) de 1958, o qual conta, até o momento,
com 28 Estados-partes®.

Esse prevé uma prote¢dao positiva para as IG, na forma
de denominagbes de origem, bem como um reconhecimento
reciproco das IG ja existentes pelos paises signatarios, mediante
um registro internacional. (ORGANIZACAO MUNDIAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2018g)

Essa ¢ a primeira vez que se define a denominagdo de
origem como uma denominagdao geografica de um pais, uma
regiao ou uma localidade, que serve para designar um produto
dele originario, cujas qualidades ou caracteristicas sido devidas
exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluindo os
fatores naturais e os fatores humanos, conforme esta previsto
em seu artigo 2°. Também prevé a proibi¢iao do uso de qualquer
IG, mesmo que acompanhado da verdadeira origem, condena
o emprego de termos retificativos, como “tipo” ou “género”, e
determina que uma IG nao pode se tornar genérica. Assim, com
todas essas regras, poucos paises aderiram a esse Acordo, o qual
acabou por ter uma aplicagdo muito reduzida. O Brasil nio o

assinou originariamente e nao ¢ signatario do mesmo atualmente.

Importante ressaltar que em 2015 foi adotado o Ato de
Genebra do Acordo de Lisboa foi adotado pela “Conferéncia
Diplomatica para a Ado¢ao de um Novo Ato do Acordo de
Lisboa para a Prote¢ao de Denominagdes de Origem e seu
Registro Internacional”, que ocorreu em Genebra de 11 a 21
de maio de 2015. A lei estabelece um sistema internacional de
registro e prote¢do para ambas as denominagdes de origem e
indica¢des geogrificas”. Certamente a inclusdo das indica¢oes

8 Disponivel em: https://www.wipo.int/lisbon/en/. Acesso em: 29 dez. 2018.

** Disponivel em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_lisbon_
flyer.pdf. Acesso em: 29 dez. 2018.

Série Conceitos e Aplicacdes de Propriedade Intelectual



Acordos Internacionais Relacionados a Propriedade Intelectual

geograficas foi um avango, mas nao repercutiu a ponto de
aumentar significativamente o numero de novos aderentes.
O Brasil também nio é signatario deste Ato. (ORGANIZACAO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2015).

Esses acordos propiciaram que, ja em sua ultima versio,
de 1967, a CUP trouxesse explicita as indicagdes de procedéncia
e as denominacdes de origem em seu artigo 1°, embora a énfase
da protegao continue a ser no aspecto de repressio as falsas
indicagdes, conforme consta no seu artigo 10:

[-.] 2) A protecdo da propriedade industrial tem por objeto as patentes
de invencdo, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos
industriais, as marcas de fabrica ou de comércio, as marcas de servico,
o nome comercial e as indica¢Ges de proveniéncia ou denominacdes de
origem, bem como a repressdo da concorréncia desleal. (CUP, 1967,
art. 1°)

[]

1) As disposi¢des do artigo precedente serdo aplicaveis em caso de
utilizacdo direta ou indireta de uma falsa indicagao relativa a procedéncia
do produto ou a identidade do produtor, fabricante ou comerciante.
(CUP, 1967, art. 10)

Dessa forma, no seu artigo 10, a repressio as falsas
indicagdes de procedéncia fica mais objetiva, sem condicionar
que esteja associado a um nome comercial, como constava na

versao inicial.

A partir da Reuniao de Estocolmo de 1967, com a criagao da
Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), todos
esses acordos passaram a ser administrados por esta organizacao
internacional. Para participar da OMPI, os Estados nio eram
obrigados a assinar todos os tratados que ela administrava.
Muitos pafses aderiram apenas a CUP e a CUB, pois nio havia
a obrigatoriedade de aceitar o pacote fechado de tratados, como
ha, hoje, para se participar da Organizacao Mundial do Comércio
(OMC). Todavia, se essa era uma das vantagens, um dos problemas
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da OMPI ¢ que ela nao possuia um sistema que permitisse que
um Estado fosse obrigado a cumprir um tratado ou pudesse ser
punido por nao cumpri-lo (BRUCH, 2013).

Nesse mesmo periodo pds-guerra, precisamente em 1947,
também ¢é firmado outro tratado relacionado ao comércio: o
Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, também
conhecido como GATT. Esse evoluiu em um periodo de grande
prosperidade econdmica, conhecido como “anos de ouro”, que
seguiu até o final da década de 1970. Mas, mesmo ja havendo
algumas breves disposi¢oes sobre protecido de marcas e repressao
as falsas indicagbes de procedéncia no artigo IX do GATT, os
paises desenvolvidos ainda buscavam uma maior regulagao deste
tema relacionado ao comércio (BRUCH, 2011).

E nesse contexto que os paises propdem a inclusio no
GATT da discussiao sobre a prote¢ao da propriedade intelectual,
0 que se concretiza, definitivamente, com a criagio da OMC,
em 1994. No ambito dessa organizaciao, além de tratados
relacionados com tarifas e comércio, negocia-se e aprova-se o
Acordo sobre aspectos relativos aos direitos de propriedade
intelectual concernentes ao comércio (TRIPS). Obrigatério para
todos os membros da OMC — que até o presente momento conta
com 164 Membros (WTO, 2018) —, abarca o previsto pela CUP
e estabelece, entre outras regras, a protecao obrigatéria das 1G.
Deve ficar claro que o TRIPS ¢ um Acordo que prevé um nivel
minimo do que os seus Membros devem proteger ou garantir,
podendo cada um estabelecer formas mais elevadas de protecao,
desde que nao se constituam em um obstaculo ao comércio.

Concomitantemente a esses avangos internacionais, alguns
Estados criaram e aprimoraram suas legislagoes internas. Alguns
buscaram uma prote¢ao positiva, definindo as IG, estabelecendo
regras para protecao, registro e reconhecimento, criando,
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objetivamente, um direito “sobre o uso” e “ao uso” do signo®.
Trata-se de um direito voltado ao produtor, para que ele possa
impedir que outros utilizem indevidamente a IG. Esse foi o caso,
por exemplo, da Franca, da Espanha, da Itilia ¢ de Portugal.
Outros Estados optaram por uma prote¢ao negativa, voltada a
repressao as falsas indicagdes de procedéncia e a protecdo do
consumidor, buscando evitar que esse fosse induzido em erro,
bem como coibindo a concorréncia desleal. Assim procederam,
por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha, a Australia, os Estados
Unidos da América (EUA) e o Brasil (BRUCH, 2011).

Também nesse periodo, alguns acordos bilaterais foram
sendo firmados, especialmente, entre paises que defendiam a
protegao positiva, tais como entre Fran¢a e Espanha e entre Franca
e Portugal, mas também entre paises com posi¢oes diversas,
como Franca e Alemanha. Certamente, a situa¢do politica (im
da guerra) facilitou o encaminhamento das negociagdes para a
efetivacao de alguns desses acordos que tratavam, principalmente,
do reconhecimento mutuo de expressoes tradicionais e IG
protegidas, notadamente os acordos de pds-guerra firmados com
a Alemanha (PLAISANT, 1949).

Concomitantemente a isso, firmaram-se diversos acordos
regionais. Primeiramente, houve a criacio da Comunidade
Europeia (CE); depois, nasceram a Comunidade Andina de
Nacgdes (CAN), o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), o
Tratado de Livre Comércio de América do Norte (NAFTA), etc.
Nesses acordos, alguns de forma mais expressa e proativa, como
a CE e a CAN, outros como resultados de outras negocia¢oes
multilaterais, como o Nafta e o Mercosul, estabeleceram-se

padroes que, com os acordos bilaterais, foram construindo um

% Sobre a discussio do direito de uso e do direito ao uso, ver Audier (2008),
Audier (2004) Castell (1985), Dehaut e Plasseraud (1989) e Agostini (2009).
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suporte para se chegar a consensos mais proximos no ambito
multilateral.

161

No ambito do Mercosul®, com a assinatura do TRIPS,

>
ja mencionada, faz-se necessaria a tratativa dos direitos de
propriedade intelectual no ambito do Mercosul. Nesse sentido,
¢ firmado, em Assungdo, em 5 de agosto de 1995, o Protocolo
de Harmoniza¢ao de Normas sobre Propriedade Intelectual no
Mercosul, em matéria de Marcas, Indicacbes de Procedéncia
(IP) e Denominagdes de Origem (DO) (MERCOSUL/CMC/
DEC. n. 8/95). No tema especifico que envolve as indica¢oes
geograficas, regulamentadas pelos artigos 22 e seguintes do
TRIPS, o Protocolo de Harmoniza¢ao do Mercosul, em seu artigo
19,% limita-se a definir os conceitos das espécies, IP e DO, que
fariam parte do género indicagao geografica, comprometendo-se
os Estados-partes a protege-las, reciprocamente, sem, no entanto,
especificar como isso deveria ser implementado. Ademais,
o artigo 20 dispée que as IP e DO previstas nesse protocolo
nio poderiam ser registradas como marcas®. Atualmente, ha

" Em 1991 aconteceu a assinatura do Tratado de Assuncio, de 1991, entre
Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, o qual tem por finalidade a constitui¢do
de um Mercado Comum, denominado Mercosul. Esse é complementado pelo
Protocolo Adicional ao Tratado de Assuncio sobte a Estrutura Institucional do
Mercosul, também denominado de Protocolo de Ouro Preto, de 1994.

62 “Artigo 19 — Obrigacio de Protecio e Defini¢oes: 1) Os Estados-partes
comprometem-se a proteger reciprocamente suas indica¢des de procedéncia
e suas denominagdes de origem. 2) Considera-se indicagdo de procedéncia
o nome geografico de pafs, cidade, regido ou localidade de seu territério,
que seja conhecido como centro de extragdo, producido ou fabricagio de
determinado produto ou de prestagdo de determinado servico. 3) Considera-
se denominagdo de origem o nome geografico de pais, cidade, regido ou
localidade de seu territério, que designe produtos ou servigos cujas quahdades
ou caractetisticas devam-se exclusiva ou essencialmente ao meio geografico,”
incluidos fatores naturais ou humanos. Disponivel em: http://www.mercosur.
int. Acesso em: 29 dez. 2018.

83 “Artigo 20 - Proibicio de Registro como Marca: As indicagdes de procedéncia
e as denomina¢bes de origem previstas nos incisos 2 e 3 acima nio serdo
registradas como marcas.” Disponivel em: http://wwwmercosutr.int. Acesso

em: 29 dez. 2018.
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tratativas para se estabelecer efetivamente um registro regional de
indicagdes geograficas no ambito do Mercosul.

Também, no ambito do Mercosul, ¢ firmado o Regulamento
Vitivinicola, por meio da Resolu¢ao n. 46, subscrita em 21 de
julho de 1996, pelo Grupo Mercado Comum (GMC). Esta é
modificada pela Resolucio n. 103/96 do GMC e pela Resolu¢ao
n. 12/02 do GMC*. Essa Resolucio dispoe, em seu Capitulo
VII, sobre Denominagdes de Origem Reconhecidas (DOR) e
Indicagoes Geograficas Reconhecidas (IGR). O problema que
se encontra ¢ a discrepancia entre a nomenclatura utilizada no
Protocolo de Harmonizacio (DO e IP) e a dessa Resolucao
(DOR ¢ IGR). MERCADO COMUM DO SUL, 1996). Verifica-
se que a definicio do Regulamento Vitivinicola é mais rigorosa
e aproxima-se muito da regulamentacdo da CE. Ja o Protocolo
de Harmonizagao tem uma defini¢ao mais simples, ¢ ¢ essa que
se encontra na atual Lei de Propriedade Industrial do Brasil, n.
9.279/1996. De qualquer forma, esses dispositivos nao estio em
contradi¢ao com o TRIPS, apenas estipulam requisitos a mais,
especificamente, no caso de produtos vitivinicolas, por um lado,
e trazem nomenclaturas diferentes, por outro.

A regula¢io atual e sua internalizagao no Brasil sdo tratadas

em item proprio, na sequéncia.

Regulacio das Indicagoes Geogrificas no Direito Brasileiro

Com a adesao a OMC e ao TRIPS, consequentemente,
por meio do Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994,
as disposi¢Oes previstas nesse acordo passam a vigorar no
Brasil. Para colocar em pratica sua adesao, o Brasil promulga a
Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Essa define como se d4 a
protecao dos direitos de propriedade industrial e, especialmente,

% Disponivel em: http://www.metrcosur.int. Acesso em: 29 dez. 2018.
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em seus artigos 176 a 182, regulamenta as IG no Brasil. Deve-
se ressaltar que havia proteciao a IG no Brasil, anteriormente a
1996 (BRUCH e COPETTI, 2010); todavia tal protecao ocorria
conforme previsto na CUP e no Acordo de Madri, combatendo
as falsas indicagoes de procedéncia. A partir de 1996, tem-se uma
protegao positiva desses direitos. Contudo, a Lei n. 9.279, de 14
de maio de 1996 (LPI), em seu artigo 176, ao definir as indica¢Oes
geograficas por meio da explicitacio de suas duas espécies, o faz
mediante uma jun¢ao da defini¢do constante no Protocolo de
Harmoniza¢ao do Mercosul, e trazendo a tradicao (e inclusive
o nome) ja constante na CUP. Assim, o resultado ¢ o que segue:

a) indicagao de procedéncia (IP) — indica o nome geografico
que tenha se fornado conbecido pela producao ou fabricagao
de determinado produto, ou prestagao de determinado
Servico; e,

b) denominagao de origem (DO) — indica o nome geografico
do local que designa produto, ou servigo, cujas qualidades
ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio

geogrdfico, incluidos os fatores naturais e humanos.

Observa-se que a lei nao define o género IG em si. Apenas
determina as suas espécies: IP e DO. Entretanto, pode-se
compreender que a IG indica o nome geografico que tenha uma
relacdo com um produto (ou servigo) especifico, e ha notoriedade
agregada a esse, em face das suas caracteristicas ou qualidades
decorrentes dos fatores naturais e humanos relacionados com
aquela origem geografica.

O legislador brasileiro nao internalizou, de forma literal,
a definicao de IG contida no TRIPS. Este utilizou a definicao
contida no Protocolo de Harmoniza¢ao do Mercosul para tanto,
conforme citado anteriormente.
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Com relagao a defini¢ao apresentada pelo TRIPS, por um
lado, restringiu-se em determinados aspectos, como no caso do
uso de um nome geografico, tendo em vista que o TRIPS permite
o uso de qualquer nome, desde que esse nome lembre uma
localizagio geografica. Um exemplo de um nome nao geografico,
mas que ¢ reconhecido como tal por se identificar com uma regiao
¢ a IG para vinho espumante denominada Cava, espumante este
elaborado pelo método tradicional em determinada regido da
Espanha.

Por outro lado, a LPI expandiu o TRIPS, notadamente,
ao estender a protecdo de uma IG também para os servios
(CERDAN; BRUCH; SILVA, 2010). De maneira geral, nao
¢ comum, especialmente na Europa, a protecio de “‘servigos
geograficos”, mas trata-se de uma oportunidade a ser explorada,
embora apenas uma IG tenha sido concedida para servicos, até
este momento, no Brasil, que a IP Porto Digital, reconhecida
sob n. 1G201103, em 11 de dezembro de 2012 (INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2018).

Vale ressaltar que o TRIPS apenas estabelece patamares
minimos, que podem ser mais restritivos ou abrangentes, segundo

a intencao de cada pafs ao internaliza-lo.

Compreendidas as principais diferengas entre a definicao de
IG prescrita pelo TRIPS e pela Lein. 9.279/1996, cumpre analisar
como as previsdes da CUP, do Protocolo de Harmonizagio, do
Acordo de Madrid e o TRIPS refletem atualmente no direito
Brasileiro.

Importante ressaltar que a LPI, traz poucos dispositivos
relacionados as IG e nem todos os aspectos tratados pelo TRIPS
estao presentes nesta. Para regular a forma de registro e também
regulamentar complementarmente as disposi¢des do TRIPS, o
INPI que ¢ legalmente responsavel por estabelecer normas para
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registro, conforme o artigo 182, paragrafo unico, tem estabelecido

uma série de atos administrativos.

A primeira a regular isso no Brasil foi o Ato Normativo
INPI n. 143, de 31 de agosto de 1998, o qual foi substituido pela
Resolugao INPI 075, de 28 de novembro de 2000%. Este segundo,
que vigeu até 2013, estabeleceu as bases para o desenvolvimento
das IG no Brasil. Foi revogado pela Instru¢cao Normativa INPI n.
25, de 21 de agosto de 2013, que esclareceu diversos pontos nao
previstos no ato anterior. Por fim, essa Instru¢ao Normativa foi
revogada recentemente pela Instru¢do Normativa n. 95, de 28 de
dezembro de 2018, que ampliou os esclarecimentos sobre o que
pode ou nao ser registrado — internalizando diretamente varios
pontos previstos no TRIPS, bem como detalhou os requisitos
para registro de uma IP ou DO, e previu, pela primeira vez, a
possibilidade de alterar alguns pontos das IG ja reconhecidas no
Brasil, o que ¢ um significativo avango.

A CUP, o Protocolo de Harmonizacio, e o Acordo de
Madrid basicamente trazem a figura da indicacdo de procedéncia,
e mais ao final da denominagao de origem, que tem sua inspira¢ao
no Acordo de Lisboa, além de focarem sobremaneira na repressao
ao uso das falsas indicagdes de procedéncia. Ja o TRIPS e a LPI
apresentam ainda alguns dispositivos adicionais, que devem ser
analisados.

O TRIPS apresenta em sua Se¢ao 3, a regulagdo das
indicagbes geograficas. Esta se encontra dividida no artigo 22,
que trata da defini¢ao das IG em geral, no artigo 23, que aborda
a protecao adicional as indicagdes geograficas para vinhos e

% Disponivel em: http:/ /www.ufrgs.br/sedetec-intranet/pagina/ eitt/
download/indicacoes/an_inpi_143.pdf. Acesso em: 30 dez. 2018.

% Disponivel em: https://wwwwipo.int/edocs/lexdocs/laws/pt/br/br070pt.
pdf. Acesso em: 30 dez. 2018.

¢ Disponivel em: http://wwwinpi.gov.bt/legislacao-1/in_25_21_de_agosto_
de_2013.pdf. Acesso em: 30 dez. 2018.
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destilados, e no artigo 24, que trata das excegoes e das negociagoes

internacionais.

No artigo 22, ¢é trazida a defini¢ao ja debatida, no item 1,
bem como é estabelecido no item 2 como obrigatério que os
Membros do TRIPS estabelecem internamente meios legais para
que as partes interessadas possam impedir o uso indevido da
IG®. No seu item 3% e 4™ trata da obrigatoriedade de estabelecer
meios para que seja possivel invalidar o registro de uma marca
que contenha ou consista em uma IG, se este uso puder induzir o
publico em erro quando ao verdadeiro lugar de origem.

Esses dispositivos foram contemplados, no direito
brasileiro, pela LPI no artigo 124, que estabelece como nao

registraveis como marca:

IX — indicagdo geografica, sua imitagdo suscetivel de causar confusio
ou sinal que possa falsamente induzir indicacdo geografica;

X — sinal que induza a falsa indicagdo quanto a origem, procedéncia,

natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servigo a que a marca
se destina. (BRASIL, 1996, art. 124)

682. Com relagio as indicagdes geograficas, os Membros estabelecerio os meios
legais para que as partes interessadas possam impedir: a) a utilizagdo de qualquer
meio que, na designacdo ou apresentagao do produto, indique ou sugita que o
produto em questdo provém de uma area geografica distinta do verdadeiro
lugar de origem, de uma maneira que conduza o publico a erro quanto a origem
geografica do produto; b) qualquer uso que constitua um ato de concorréncia
desleal, no sentido do disposto no artigo 10bis da Convencio de Paris(1967).

3. Um Membro recusard ou invalidara, exofficio, se sua legislagio assim o
permitir, ou a pedido de uma parte interessada o registro de uma marca que
contenha ou consista em indicagdo geografica relativa a bens ndo originarios
do territério indicado, se o uso da indicacdo na marca para esses bens for de
natureza a induzir o publico a erro quanto ao verdadeiro lugar de origem.

704, As disposigoes dos parigrafos 1, 2 e 3 sefdo aplicadas a uma indicagio
geografica que, embora literalmente verdadeira no que se refere ao territorio,
regido ou localidade da qual o produto se origina, dé ao puiblico a falsa idéia de
que esses bens se originam em outro territério.
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Além disso, os artigos 192, 193 e 194, da LPI, que tratam
dos crimes relacionados a IG, também complementam esta
obrigatoriedade.

Ja o artigo 23 do TRIPS, item 1, estabelece uma prote¢ao
adicional as IG de vinhos e destilados, ao determinar que cada
membro estabeleca que ndo podera ser utilizado inclusive
elementos retificadores, como “tipo”, o que ¢ permitido para os
outros produtos. A titulo de exemplo, atualmente é possivel utilizar
em uma embalagem de queijo a expressao “tipo” roquefort, por
exemplo. Isso ndo é possivel para vinhos e destilados. No item 2
também se determina que nao possam ser registradas marcas para
vinhos e destilados que incluam uma IG, independentemente de
isso induzir o publico a erro sobre a origem do produto. Estas
proibi¢oes nao estio expressamente internalizadas na legislagao
brasileira.

Estabelece o item 3, do artigo 23 do TRIPS, a possibilidade
de se reconhecer IG homoénimas para vinhos. Isso nido estava
previsto na legislacao brasileira até a publicacio da ja referida
Instrucio Normativa INPI n. 95/2018, que agora regula esta
possibilidade, e a estende a todas as 1G.

Por fim, o item 4 do artigo 23 do TRIPS estabelece que
os Membros negociardo estabelecer um sistema multilateral de
notificagao e registro para IG de vinhos. Contudo, isso nao foi
implementado até a presente data. No caso do Brasil, apenas se
considera uma IG como reconhecida quando esta efetivamente
for reconhecida pelo INPI, aplicando-se os dispositivos ja citados
apenas nestes casos. Para IG que sejam reconhecidas no pais de
origem mas que nao tenham solicitado o seu reconhecimento
no Brasil, a protecio que pode ser aplicada ¢ a referente ao
disposto na CUP, que trata da repressao as falsas indica¢oes de
procedéncia. E o caso, por exemplo, de um processo judicial

que tem questionado a concessao de uma marca denominada
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Bordeaux para buffets do Brasil. Bordeaux nao é uma IG cujo
reconhecimento foi solicitado no Brasil e em principio nao
haveria proibicio legal para o seu uso’'.

Por fim, o artigo 24, além de prever que os Membros
acordam em estabelecer negociagdes com o objetivo de aumentar
a prote¢ao das IG de vinho e destilados — o que ainda nao
aconteceu, também estabelece as excegoes a protecao de IG.

No item 4 do artigo 24 do TRIPS, esta prevista o que se
denomina “clausula do av6” que permite que um membro nao
impeca o uso de uma IG reconhecia por outro Membro e que
venha a ser protegida, se esta ja era utilizada no territério do
Membro “[...] por, no minimo, 10 anos antes de 15 de abril de
1994 ou, (b) de boa fé, antes dessa data”. Esse é o caso, por
exemplo, de Champagne que, embora reconhecido pelo INPI,
ja era utilizado por uma vinicola brasileira e, portanto, pode
continuar a ser utilizado por esta, sem que a IG seja questionada
(BRUCH, 2012).

Além disso, o item 5 do artigo 24 do TRIPS, estabelece que
nenhum dispositivo posterior pode prejudicar o registro de uma
marca, nem seu direito a uso, com base no fato de que esta seria
similar ou idéntica a uma IG, quando essa marca foi solicitada de
boa-fé ou os direitos sobre ela tenham sido adquiridos de boa-
té antes do TRIPS ou antes que a IG tenha sido protegida em
seu pafs de origem. Isso garante, por exemplo, que uma marca ja
registrada no Brasil continue o sendo, mesmo que uma IG venha
a ser reconhecida com nome similar ou idéntico. E o caso, por
exemplo, de Salinas, cuja marca foi registrada sob n. 816669589 no
INPI, em 29/06/1993, ou seja, anteriormente ao reconhecimento
da IG Regido de Salinas, sob n. 1G200908, em 16/10/2012.
A marca nao podera impedir o reconhecimento da IG, mas este
reconhecimento também nao impede que esta marca continue a

"Ver REsp 1165655-SP e Bruch e Kretschmann (2014).
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ser utilizada enquanto o registro continuar vigente. Contudo, nao
ha nada na legislacao brasileira que explicite isso.

O item 6 do artigo 24 do TRIPS estabelece também a
possibilidade de nio se permitir o reconhecimento como IG de
um nome que tenha se tornado de uso comum. Esta previsao
foi recepcionada pelo artigo 180 da LPI, que estabelece que “[...]
quando o nome geografico se houver tornado de uso comum,
designando produto ou servi¢o, nao sera considerado indicac¢ao
geografica”. Esta previsao é complementada pelo disposto no
artigo 181 da LPI, que esclarece que “[...] o nome geografico
que nao constitua indicacao de procedéncia ou denominagao de
origem podera servir de elemento caracteristico de marca para
produto ou servi¢o, desde que nao induza falsa procedéncia”.

Ainda o referido item 6 prevé que o Membro nio esta
obrigado a reconhecer como IG um nome que seja igual a0 home
habitual de uma variedade de uva existente no territério deste
Membro na entrada em vigor do TRIPS. Esse é o caso da variedade
Prosecco, utilizada para producio de espumantes, cujo uso
remonta a década de 1970 no Brasil. Em 2008 a Uniao Europeia
reconheceu internamente esta como uma DO e apresentou um
pedido para o seu reconhecimento no Brasil (BRUCH, 2015).
Atualmente, o referido pedido encontra-se sobrestado no INPL.
Por outro lado, na Instrucio Normativa INPI n. 95/2018,
finalmente vem a prever essa exce¢ao do TRIPS, referendando
tal impossibilidade.

O item 8 do artigo 24 do TRIPS ainda prevé que nada
podera impedir que uma pessoa utilize, “[..] em operagdes
comerciais, seu nome ou o de seu predecessor no negbcio, exceto
quando esse nome for utilizado de maneira que induza o publico
a erro”. Essa previsao nao esta expressa na legislacao brasileira.

Por fim, o item 9 do artigo 24 do TRIPS estabelece que
nao ha “[...] obrigagao de proteger indica¢bes geograficas que nao
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estejam protegidas, que tenham deixado de estar protegidas ou
que tenham caido em desuso no seu pais de origem”. Esse item
também foi regulado pela Instrucao Normativa INPI n. 95/2018.

A LPI ainda preve, em seu artigo 182, que “[...] o uso da
indicagdo geografica é restrito aos produtores e prestadores de
servico estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relagdo
as denominagoes de origem, o atendimento de requisitos de
qualidade”.

No Quadro 10 sdo apresentados os principais acordos
internacionais relacionados a prote¢ao das indicagdes geograficas.

Quadro 10 — Principais acordos internacionais vigentes relacionados a indica¢oes

geograficas

Acordo Internacional Ano Organismo

Convencdo da Unido de Paris para a protecio 1883 BIRPI/

da propriedade industrial (CUP) OMPI

Acordo de Madri para a Repressao das Falsas 1891 BIRPI/

Indicag¢des de Procedéncia OMPI

Acotrdo de Lisboa relativo a prote¢do das 1958 BIRP1/

denominag¢oes de origem OMPI

Acordos sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao 1994 OMC
Comércio (TRIPS)

Protocolo de Harmonizacdo de Normas sobre
Propriedade Intelectual no Mercosul, em
matéria de Marcas, Indicacoes de Procedéncia 1995 Mercosul
(IP) e Denominagdes de Origem (DO)
(MERCOSUL/CMC/DEC. n. 8/95).

Ato de Genebra do Acordo de Lisboa 2015 OMPI

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capitulo

Volume 11



168

Acordos Internacionais Relacionados a Propriedade Intelectual

Passa-se agora para a analise dos acordos internacionais
de marcas, que também tém na distinguibilidade seu principal
requisito de prote¢ao por propriedade intelectual.

Marcas

Os artesdos livres usavam simbolos que distinguiam seus
produtos, bem como segredos de manufatura e producio de
determinados objetos que eram preservados no seio das familias
durante geragdes. Isso pode ser encontrado na cultura das mais
diversas civilizagdes da Antiguidade.

Verifica-se, ja nesse periodo, a presenca de algumas fungées
para tais signos: identificar o produto para os distribuidores e
consumidores e servir-lhes de referéncia para a compara¢ao com
mercadorias concorrentes. O que diferencia os signos antigos dos
contemporaneos é que eles, hoje, na visio de Carvalho (2009),
deixaram de constituir certificagdo de origem e de qualidade,
passando apenas a fun¢ao de distinguir produtos entre si. Talvez o
adequado seja dizer que houve uma partigdo entre as fungoes: hoje
ha signos que designam origem, signos que designam qualidade
e também signos que deixaram de fazer isso ao se associarem a
nomes ou a figuras arbitrarias — as marcas de produtos e servigos.

Grecia e Roma siao prodigas no uso de signos. Durante a
Idade Média, contudo, é que se desenvolveram os alicerces do
uso de marcas coletivas, com cariter certificativo, e também
posteriormente marcas de fabrica e comércio. Todavia, o
desenvolvimento da prote¢ao destes signos teve caminho diverso
nos paises de il law e nos paises de common law™. Contudo,
um ponto em comum, evidenciava-se: a migragdo progressiva
para a possibilidade e posterior obrigatoriedade do registro dos
signos distintivos, a fim de assegurar a garantia de sua protegio.

2Sobre esta evolugio, ver Bruch (2011).
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E ¢ em face dessa migracdo, da expansio da protecao destes
signos para todos os pafses da Europa e para a América, que se
verificar a necessidade de estabelecer bases internacionais para
essas protegoes.

A Protegio das Marcas nos Acordos Internacionais

Primeiramente, os FEstados buscaram firmar acordos
bilaterais (LADAS, 1930), geralmente, denominados de tratados
“de amizade, de comércio e de navega¢ao”, buscando um respeito
entre as partes relacionado as praticas comerciais em geral. Esses
acordos, em regra, também envolviam o combate a contrafacio,
a concorréncia desleal e, especialmente para os Estados cujas
regides ja eram conhecidas, a busca da proibi¢do reciproca do
uso inadequado desses nomes. Todavia, acordos duramente
negociados, por vezes, eram rompidos em face de disputas entre
os Estados, guerras, desentendimentos politicos, mudanga de
poder interno, entre tantos outros inconvenientes e caprichos
advindos da relagido entre Estados absolutistas e seus monarcas
(LADAS, 1930). Como se pode observar, esses entendimentos

eram, efetivamente, tratativas frageis.

Concomitante a esse movimento, ¢ na forma de uma
iniciativa plarima, surgiram as Conveng¢oes Pan-Americanas,
que foram uma espécie de acordos regionais com a finalidade
de regular as relagdes comerciais entre os Estados de todo o
continente americano. Entre os temas tratados e acordados,
estavam os direitos de propriedade intelectual. Todavia, esta
iniciativa ndo teve o éxito esperado, pois essas Convengdes
foram negociadas entre Estados de poder economico e politico,
bastante diferenciados e com objetivos dispares, o que resultou
em seu fracasso. Na pratica, nenhuma delas, efetivamente, entrou
em vigor (LADAS, 1930).
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Assim, a contemplacio de um acordo plurilateral, que
pudesse obrigar um determinado nimero de Estados — que
fossem centrais no comércio internacional e equivalentes em
poder politico e econdémico — apresentou-se como uma das
formas mais apropriadas de se regular a situagao de inseguranca
ja apresentada”. A busca por esse acordo plurilateral é, portanto,
o resultado da constatacao de que os diversos e inumeros acordos
bilaterais nao resultavam na constru¢ao de uma efetiva protecao
internacional (LADAS, 1930).

Em virtude disso, depois de um congresso ocorrido em
Viena, no ano de 1873 (PELLETIER; VIDAL-NAQUET, 1902),
durante a Exposi¢ao Universal realizada naquela cidade, iniciou-
se o concerto para criar uma Unido de Estados em torno do tema
comum que mais tocava os participantes de tais exposigoes: a
prote¢ao da propriedade industrial, especialmente, no tocante as
falsificacOes e contrafagdes (PLAISANT, 1949). Se, para alguns
Estados, o maior incomodo era causado pelo nio respeito a
titularidade das patentes de invengdes, para outros, a luta consistia
em pleitear o respeito ao uso dos nomes geograficos. Nesse
proposito, entrevia-se que uma unido multilateral, atendendo,
reciprocamente, as demandas complementares, poderia ser mais
eficaz que os acordos bilaterais que vinham sendo firmados
(MICHELET, 1911).

Com estes objetivos, foi criada a referida Unido,
denominada Convengao Unido de Paris para a Protecao da Propriedade
Industrial (CUP), por ato firmado em 20 de marco de 1883, entre
onze Estados — Brasil, Bélgica, Espanha, Republica Francesa,
Republica da Guatemala, Italia, Paises Baixos (Holanda), Portugal,

7 Acotdos plurilaterais ja vinham sendo ensaiados desde a Paz de Vestfalia,
em 1648, que nio trata, necessariamente, de um acordo plurilateral, mas de
uma série de acordos concatenados com finalidades préximas e que firmaram
principios comuns, como as concepg¢oes de soberania e Estado. Isso se repete
em 1815, no Congresso de Viena. Ver Accioly, Silva e Casella (2009).
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Republica do Salvador, Sérvia e Suica — tendo sido ratificado,
posteriormente, pelo Reino Unido, a Tunisia e a Republica do
Equador.

Por meio dessa convengao, estabeleceram-se pressupostos
que deveriam ser respeitados por todas as partes contratantes. Em
1892, o escritério da Unido de Paris e o escritério da Unido de
Berna (CUB) foram reunidos, criando-se o Bureau International
Reunis Pourla Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI)
com finalidade de gerir ambas as Unides.

Posteriormente, a versio da CUP, de 1883, foi revista em
Roma, em 1885; em Bruxelas, em 1900; em Washington, em 1911;
em Haia, em 1925; em Londres, em 1934; em Lisboa, em 1958;
em Estocolmo, em 1967. Em sua dltima versiao, em Estocolmo,
foi criada a Organizacio Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI), tendo em vista que, apds a Segunda Guerra Mundial,
mostrou-se importante a reestruturacao do BIRPI para atender
as novas necessidades e transformacgoes ocorridas na ordem
mundial. No ambito da WIPO, além da Convencao Uniao de Paris
e da Convencdao Unido de Berna, também foram acrescentadas
a sua competéncia a administracio de tratados e convengoes
que abrangem outros ramos, algumas vezes, relacionados com
propriedade intelectual, tais como circuitos integrados, nomes
de dominio, direitos conexos aos direitos autorais, etc. Interessa
particularmente apresentar os acordos geridos por esta que tratam

da protegdo marcaria, 0s quais serdo apresentados na sequéncia.

Um dos grandes entraves ao aprofundamento de seus
acordos afirma Thorstensen (2001) que se deve, em parte, a
falta de poder coercitivo para determinar a aplicacio de medidas
sancionatérias em face do descumprimento de dispositivos de
quaisquer dos tratados por ela geridos, nem havendo em sua
atua¢ao mecanismos que pudessem garantir sfandards minimos
de protecdo a propriedade intelectual nos Estados signatarios,
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determinado grupo de Estados passou a procurar alternativas
para essas fragilidades.

A opg¢ao que se mostrou mais interessante foi a inclusao
da discussdo da protegao aos direitos de propriedade intelectual
relacionados ao comércio no ambito do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio (GATT, em inglés), na Declaracio Ministerial
de 1986. Essa declaragao deu inicio a Rodada Uruguai na qual,
entre outros objetivos, encontrava-se a formag¢dao de um 6rgao
com objetivo de estabelecer solugdes de controvérsias que
viessem a surgir entre seus Estados-membros, o que viria atender
os anseios daqueles que se encontravam descontentes com as
possibilidades de atuagao da OMPI.

Apbs oito anos de discussao, a Rodada Uruguai resultou na
criacdo da OMC. Entre os acordos que compoem esta organizagao,
encontra-se o Acordo sobre os Aspectos de Direito de Propriedade
Intelectual relacionados com o Comércio (TRIPS), que forma o
Anexo 1.C do Acordo Constitutivo da OMC. Destaca-se que a
adesao 2 OMC tem uma particularidade, que implica a aceitagao
de todos os acordos obrigatétios,”* nio podendo o Estado apenas
aderir aqueles que lhe convierem. Assim, para poder participar

dos acordos que hoje regem o comércio internacional, todos os

™ A maiotia dos acordos da OMC sio resultado das negociagdes da Rodada
Uruguai de 1986 a 1994, assinados na Reunido Ministerial de Marrakesh, em
abril de 1994. No total, s3io em torno de sessenta acordos e decisdes. Mas,
desses, seis acordos sio considerados como fundamentais da OMC e sio
obrigatérios a todos os Estados-membros bem como a futuros aderentes.
Trata-se do Acordo Geral, que é o acordo que estabelece a OMC, os trés
acordos que cobrem cada uma das trés areas fundamentais da OMC, ou seja,
o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT, em inglés) que
trata dos bens e mercadorias, o Acordo Geral sobre o Comércio de Servigos
(AGCS) e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados com o Comércio (TRIPS), além do sistema de solugdo de
controvérsias e dos exames das politicas comerciais dos governos dos
Estados-membros. Outrossim, hd acordos e anexos para setores especificos,
como vestuitio. Informacgdes disponiveis em: http://www.wto.org/english/
thewto_e/whatis_e/df_e/agrml_e.htm . Acesso em: 10 jun. 2009.
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Estados foram compelidos a aderir ao TRIPS e ao Sistema de
Solugdo de Controvérsias (SSC). Esse acordo entrou em vigor,
para a grande maioria dos Estados, a partir de 1995, havendo
a possibilidade dos considerados Paises em desenvolvimento
Membros e os Paises de Menor Desenvolvimento Relativo
Membros de postergarem a implementacio deste. Ressalta-
se que a adesio ao TRIPS, conforme dispée o seu artigo 2,
item 1, determina que “os Membros cumpririo o disposto nos
Artigos 1 a 12, e 19, da Convencgao de Paris (1967)”. Assim, a
partir daquela data (1994), todos os aderentes ao TRIPS também
se comprometem a respeitar os citados artigos da CUP. Esta
disposi¢ao obrigou a paises, entre os quais o Brasil, a aderirem
plenamente a versao de 1967 da CUP, firmada em Estocolmo,
o que estes nao haviam feito até entdao, posto que a OMPI e
inclusive a CUP nao condicionava a participagdo dos paises a
aceitagao integral dos acordos.

Assim, a partir da entrada em vigor do TRIPS um novo
standard minimo é estabelecido para a protegdo da propriedade
intelectual em ambito internacional. Todavia, interessa ainda
conhecer quais acordos atualmente a OMPI gere e que estio
diretamente relacionados a prote¢ao de marcas, para depois se
adentrar nas disposi¢oes especificas estabelecidas no TRIPS.

Atualmente, a OMPI administra 26 acordos, que podem
ser classificados em acordos relativos a Prote¢ao a propriedade
intelectual, acordos referentes a Sistemas globais de protecio e

Acordos de classificacao.

Primeiramente deve-se ressaltar a CUP, que passou por
inameras revisdes, encontrando-se vigente, atualmente, a versao
de 1967, que foi integralmente internalizada no Brasil apenas por
meio do Decreto n. 1.263, de 10 de outubro de 1994. A partir
desta, no ambito marcario, podem ser identificados os seguintes
acordos referentes a protecao da propriedade intelectual.
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O Tratado de Nairobi sobre a protecio do simbolo
olimpico, firmado em 1981 e em vigor desde 1982, determina,
segundo a OMPI (1981), que todos os Estados signatarios do
Tratado de Nairobi estao sob a obrigagao de proteger o simbolo
olimpico — cinco anéis entrelagados — contra o uso para fins
comerciais (em propagandas, em mercadorias, como marca, etc.)
sem a autorizagao do Comité Olimpico Internacional (traducao
livre)™.

Atualmente, o tratado conta com 52 Estados-partes, entre

os quais o Brasil, que o firmou em 1982 e o internalizou por meio
do Decreto n. 90.129, de 30 de agosto de 1984.

O Tratado Lei de Marcas, denominado Trademark Law
Treaty (TLT), constitui-se em um tratado do tipo lei quadro, foi
firmado em 28 de outubro de 1994 ¢ entrou em vigor em 1996,
sendo que ele objetiva padronizar e agilizar as procedimentos
de registro de marcas. Segundo a Organizagao Mundial da
Propriedade Intelectual (1994), isso é conseguido através da
simplificagdo e harmonizacao de certas caracteristicas desses
procedimentos, tornando assim as aplicagdes de marcas ¢ a
administracdo de registros de marcas em varias jurisdigoes menos
complexas e mais previsiveis. (tradugao livre) ™

A maior parte das suas disposi¢oes se refere ao procedimento
perante os escritorios nacionais de registro de marcas, o qual
¢ dividido em trés fases: pedido de registro, mudangas apos o
registro e renovagao do registro. As regras buscam clareza com

7> All States party to the Nairobi Treaty are under the obligation to protect the Olympic
symbol — five interlaced rings — against use for commercial purposes (in advertisements, on
goods, as a mark, etc.) withont the anthorization of the International Olympic Committee.
Disponivel em: https://wwwwipo.int/ treaties/en/ip/nairobi/ Acesso em: 29
dez. 2018.

78 This is achieved through the simplification and harmoniation of certain features of those
procedures, thus making trademark applications and the administration of trademark
registrations in multiple jurisdictions less complex: and more predictable. Disponivel em:
https:/ /www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/ Acesso em: 29 dez. 2018.
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relagdo aos requisitos para se realizar um pedido de registro
e suas respectivas alteragcdes ou renovac¢ao. Um dos pontos
fundamentais do tratado é a nao permissao de se exigir atestado,
notarizagao, autenticac¢ao, legalizacao ou certificagao de qualquer
assinatura, exceto no caso da entrega de um registro. Este conta
atualmente com 54 Estados-partes, sendo que o Brasil ndo é seu
signatario (ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL, 1994).

O Tratado de Cingapura sobre Lei de Marcas, denominado
em inglés Singapore Treaty on the Law of Trademarks, foi firmado
em 2006 e entrou em vigor em 2009. Segundo a Organizacio
Mundial da Propriedade Intelectual (2000),

[...] o objetivo do Tratado de Cingapura ¢ criar um marco internacional
moderno e dindmico para a harmoniza¢io dos procedimentos
administrativos de registro de marcas. Com base no Tratado Lei de
Marcas de 1994 (TLT), o Tratado de Singapura tem um ambito mais
amplo de aplicag¢io e aborda desenvolvimentos mais recentes no campo
das tecnologias de comunicagio”.

Atualmente, o tratado conta com 47 Estados-partes, sendo
que o Brasil nio ¢ signatirio desta acordo (ORGANIZACAO
MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2000).

No formato de sistemas globais de prote¢io, merecem
destaque o Acordo de Madrid e o Protocolo de Madrid.

O Acordo de Madrid, referente ao registro internacional
de marcas, foi firmado originalmente em 1891. Tento sido
internaliza¢do no Brasil por meio da Lei n. 376, de 30 de julho
de 1896 e do Decreto n. 2.380, de 20 de novembro de 1896.
Importante ressaltar que este denominado “Acordo de Madrid”,
se refere a quatro protocolos que foram firmados conjuntamente.

77 Disponivel em: https://wwwwipo.int/treaties/en/ip/singapore/. Acesso
em: 29 dez. 2018.
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Entre estes estava o Acordo de Madrid referente a repressio as
falsas indica¢Ges de procedéncia e o Acordo de Madri referente
ao registro internacional de marca. Ambos foram firmado e
internalizados pelo Brasil. Todavia, em 1934 o Brasil denunciou o
Acordo de Madrid referente ao registro internacional de marcas,

continuando vigente atualmente apenas o acordo referente as

falsas indicagoes de procedéncia (BRUCH; COPETTI, 2010).

Todavia, o Acordo de Madrid referente ao registro
internacional de marcas continuou a ser aperfeicoado. Em 1991
foi firmado, o Protocolo de Madrid, que entrou em vigor em
1996. Segundo a Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual
(2018d),

[...] o Sistema Madrid ¢ uma solu¢do conveniente ¢ econdémica para
registrar e gerenciar marcas registradas em todo o mundo. Registra-
se um unico aplicativo e paga-se um conjunto de taxas para solicitar
prote¢io em até 119 paises.”

Ou seja, por meio da adesio a esse acordo, os paises
signatarios podem partilhar — para os seus cidadios — de um
registro internacional, que permite a uma empresa da Argentina,
por exemplo, solicitar o depdsito de sua marca no Japao, Unido
Europeia e EUA com um unico protocolo, pagando as taxas
referentes a cada pafs. Atualmente, o Brasil trabalha para ter
as condig¢des técnicas necessarias para aderir ao Protocolo de
Madrid, as quais implicam em um tempo maximo para analise dos
pedidos de marca. Como pode ser verificado no si#e do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (2018): “[...] reducdao do
estoque de pedidos pendentes de exame (backlpg) [...]. Os tempos

78 The Madrid Systen is a convenient and cost-¢ffective solution for registering and managing
trademarks worldwide. File a single application and pay one set of fees to apply for protection
in up to 119 countries. Modify, renew or expand your global trademark portfolio through
one centralized system. Disponivel em: https:/ /www.wipo.int/madrid/en/. Acesso
em: 29 dez. 2018.
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de exame de pedidos com oposi¢ao cairam de 48 para 13 meses e
de pedidos sem oposicao, de 24 para 12 meses”.

Esta expressiva queda, que se acentuou entre 2015 e 2018,
tem como um dos focos permitir que o Brasil possa aderir sem
prejuizos a este acordo. Sua adesdo certamente beneficiara a todos
que solicitam a prote¢ao de suas marcas no Brasil e poderao com
a mesma facilidade as proteger no exterior. Em contrapartida,
os nacionais dos atualmente 119 paises que fazem parte do
protocolo, também terdo um acesso facilitado para registro de

suas marcas no Brasil.

Por fim, no ambito dos acordos de classificacdo, devem ser
destacados o Acordo de Nice e o Acordo de Viena.

O Acordo de Nice, firmado em 1957, revisado em
Estocolmo em 1967, em Genebra em 1977 e emendada em
1979, engloba a Classificagao de Nice (NCL), constitui-se em
uma classificagdo internacional e bens e servicos, que serve como
base para o registro de marcas (OMPI, 2018¢)”. E com base
nessa classificagao que, internalizada e utilizada pelos Estados-
partes, o titular de uma marca solicita que esta seja protegida
em uma respectiva classe, de acordo com o produto ou servigo
que a referida marca ira sinalizar. E com base nesta classificacio
inicialmente que se aplica o principio da especialidade para
marcas, O que permite que um mesmo signo seja apropriado por
titulares diferentes, deste que o uso se dé em classes diferentes.
Também é com base nessa classificacao que é possivel pesquisar
se ja hda uma marca registrada contendo um signo que se deseja na
classe de interesse, tanto no ambito nacional quanto nos paises de
interesse. Sobre o tema se recomenda consultar Copetti (2010),
em seu livro Afinidade entre marcas: uma questao de direito.

7 Disponivel em: https://www.wipo.int/classifications/nice/en/. Acesso em:

29 dez. 2018.
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Os paises signatarios do Acordo de Nice, atualmente
em numero de 85, constituem uma Unido Especial no ambito
da Unido de Paris para a Protecio da Propriedade Industrial
(CUP). Cada um dos paises que fazem parte do Acordo de Nice
¢ obrigado a aplicar a Classificagao de Nice em conexao com o
registro de marcas, seja como a principal classificagio ou como
uma classificacdo subsidiaria, e deve incluir nos documentos
oficiais e publicagdes relativas aos seus registros de marca os
numeros das classes da Classificagiao as quais os bens ou servigos
para os quais as marcas estdo registradas pertencem. O uso da
Classificagao de Nice é obrigatério nao apenas para o registro
nacional de marcas em pafses que fazem parte do Acordo de
Nice, mas também para o registro internacional de marcas.
A Classificagao de Nice também ¢ aplicada em varios paises que
nao fazem parte do Acordo de Nice. Interessante ressaltar que
o Brasil nao ¢ signatario do Acordo, mas utiliza a classificagao.
Desde 2000 a classificagao conta com 45 classes, sendo 34 para
produtos e da 35 a 45 para servigos. A atual versio, que é a décima
primeira (NCL 11), entrou em vigor em 1° de janeiro de 2018
(OMPI, 2018e).

O acordo de Viena, firmado em 1973, emendado em
1985, também denominado de Classificagio de Viena (VCL),
¢ uma classificacao internacional dos elementos figurativos das
marcas. F com base nesta classificacio que ¢ possivel fazer busca
para verificar se uma marca de alguma forma utiliza-se de um
elemento ou de um conjunto de elementos figurativos de uma
marca precedente.

Segundo a OMPI (2018£)™":

% Disponivel em: https://www.wipo.int/classifications/vienna/en/preface.

html. Acesso em: 29 dez. 2018. “Structure of the Vienna Classification. The
Classification constitutes a hierarchical system that proceeds from the general to the particular,
dividing all figurative elements into categories, divisions and sections. Where appropriate,
explanatory notes have been introduced. They concern either a category as a whole or any
given division or section. There are two kinds of sections: main and auxiliary sections. The
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A Classifica¢do constitui um sistema hierarquico que procede do
geral para o particular, dividindo todos os elementos figurativos em
categorias, divisdes e se¢oes. Onde apropriado, notas explicativas
foram introduzidas. Dizem respeito a uma categoria como um todo ou
a qualquer divisdao ou secio.

Existem dois tipos de secGes: se¢bes principais e auxiliares. Estes
ultimos destinam-se a elementos figurativos que ja sdo abrangidos pelas
seccoes principais, mas que ¢ considerado util agrupar de acordo com
um critério especifico para facilitar a pesquisa antecipada.

Cada categoria, divisao e se¢ao recebeu um numero de acordo com um
sistema especial de codificagdo. Cada elemento figurativo em uma se¢dao
¢ referido por trés numeros: o primeiro, que pode ser qualquer numero
de 1 a 29, denota a categoria; o segundo, que pode ser qualquer nimero
de 1 a 19, a divisio; e o terceiro, que pode ser qualquer numero de 1 a
30, a se¢do. Por exemplo, a representacao de “uma menina comendo”
pertence a categoria 2 (seres humanos), divisio 5 (criangas), secio
principal 3 (meninas). Se se¢bes auxiliares forem usadas, o elemento
figurativo pode ser identificado adicionalmente com a Se¢do Auxiliar
18 (Criancas bebendo ou comendo, cédigo A 2.5.18). A codifica¢do
deste exemplo sera entdo indicada como segue: 2.5.3, 18. O ndmero
de divisdes e segbes varia de acordo com as categorias e divisGes a
que pertencem. Dentro das divisdes e se¢des, alguns numeros foram
deixados vagos para permitir a introducdo de novas divises ou se¢des
quando necessario. (OMPI, 2018f, tradugdo nossa)

Atualmente, ele conta com 33 Estados-partes, sendo que
o Brasil ndo ¢ signatario, mas o utiliza. Segundo a OMPI (2018),

latter are intended for fignrative elements that are already covered by the main sections, but
which it is considered useful to group according to a particular criterion for ease of anticipation
searching. Bvery category, division and section has been given a number according to a special
coding system. Every figurative element in a section is referred to by three numbers: the first,
which may be any number from 1 to 29, denotes the category, the second, which may be any
number from 1 to 19, the division; and the third, which may be any number from 1 to 30,
the section. For instance, the representation of "a little girl eating'' belongs to Category 2
(Human beings), Division 5 (Children), Main Section 3 (Girls). If anxciliary sections are
used, the figurative element can be identified additionally with the Auxiliary Section 18
(Children drinking or eating, code A 2.5.18). The codification of this example will be then
indjcated as follows: 2.5.3, 18.

The number of divisions and sections varies according to the categories and divisions to which
they belong. Within the divisions and sections, certain numbers have been left vacant in order
to permit the introduction of new divisions or sections when necessary.”
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o “[...] objetivo da Classifica¢ao ¢, essencialmente, facilitar as
buscas antecipadas de marcas registradas e evitar um substancial
trabalho de reclassificagdio quando documentos sao trocados em
nfvel internacional”. Outra vantagem ¢ que os Estados-membros
do Acordo de Viena nao precisam mais elaborar sua propria
classificacio nacional ou manter uma existente em dia. Demais
paises, como o Brasil, podem utilizar esta classificagdo para o
mesmo proposito. A oitava edi¢io do VCL entrou em vigor em
1° de janeiro de 2018.

Concomitantemente a estes acordos multilaterais, também
no ambito do Mercosul verificou-se a necessidade de estabelecer
uma harmonizagao de regulagdes no ambito da propriedade
intelectual. Para tanto, conforme ja mencionado, foi firmado
o Protocolo de Harmoniza¢io de Normas sobre Propriedade
Intelectual em Matéria de marcas, Indicacoes de Procedéncia
e Denominacio de Origem® (MERCOSUL/CMC/DEC. n.
8/95), o qual trata da regulacio de marcas nos seus artigos 5
a 20. Todavia, este acabou nio sendo internalizado no Brasil.

(MERCADO COMUM DO SUL, 1995).

Em resumo, esse é o histérico dos acordos internacionais

relacionados com o registro e protecao de marcas.

Regulagio das Marcas no Direito Brasileiro em Face dos
Acordos Internacionais

O histérico da protegao direito marcario no Brasil é muito
mais antigo que das indicag¢oes geograficas e, por isso, se diz que
ha no Brasil uma tradigao marcaria. Para esta primeira parte sera
utilizado como base o trabalho realizado por Copetti (2010), que
faz um acurado resgate da protecao de marcas no Brasil.

8 Disponivel em: http://www.sice.oas.org/trade/mrests/decisions/dec0895.
asp. Acesso em: 30 dez. 2018.
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A primeira legislacio que regula a prote¢ao de marcas no
Brasil é o Decreto n. 2.682, de 23 de outubro de 1875 — anterior
inclusive a CUP. Apés esta, 11 leis e decretos foram editados
regulando o tema no Brasil, para entao chegar a atual Lei n.
9.279/1996, também denominada LPI*~

Assim, considerando que a LPI ¢ fruto desta historia, mas
também dos acordos internacionais firmados pelo Brasil, que a
precederam, nesta parte objetiva-se analisar como os principais
dois acordos internalizados no Brasil refletiram sobre a regulacao
da protegdao de marcas no Brasil.

Importante relembrar que a CUP, desde sua versao de 1883,
criou uma unido de pafses que se comprometeram mutuamente
em estabelecer bases minimas e reciprocas para a protecao da
propriedade industrial. E isso se reflete de maneira clara na
dltima versdo, de 1967. E com base nesta versio que se trabalha
aqui, posto que a vigente. Por outro lado, o TRIPS surge de uma
demanda que visava compatibilizar livre comércio e propriedade
intelectual, bem como sua regula¢ao de maneira harmoénica em
todos os Membros da OMC. Este foi internalizado no direito
brasileiro por meio do Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de
1994.

Assim, ¢ interessante destacar o texto do item 1 do artigo
2° do TRIPS, que determina que “Com relagao as Partes II, IIT e
IV deste Acordo, os Membros cumprirao o disposto nos Artigos
1 a 12, e 19, da Convencao de Paris (1967)”. Dessa forma, o
TRIPS obrigou a todos os Membro da OMC que eventualmente
nao fossem signatarios da CUP a cumpri-la no que tange a parte
material da protecdo a propriedade industrial. Como ja destacado,
isso também foi feito com relagao a CUB, com excegao do artigo
6° bis. Desta maneira, hoje 164 paises do mundo obrigatoriamente

82 Para um estudo mais detalhado deste histérico, ver Copetti (2010).
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devem observar a CUP e o TRIPS para regular internamente a
prote¢ao a propriedade intelectual.

Importa destacar ainda que, com a adesao a OMC e por
conseguinte ao TRIPS, todos os Membros também devem
observar, para todos os direitos de propriedade intelectual,
os principios estabelecidos no referido acordo. De todos os
principios, ¢ possivel destacar: prote¢do minima; tratamento
nacional; na¢io mais favorecida e esgotamento de direitos®.

O principio da prote¢io minima, também conhecido como
de minimus, prevista no artigo 1° do TRIPS, estabelece que Os
Membros poderao, mas nio estardo obrigados a prover, em sua
legislagao, prote¢ao mais ampla que a exigida nesse Acordo, desde
que tal prote¢ao nao contrarie as disposi¢oes deste Acordo. Ou
seja, ele estabelece uma base minima de protecao, podendo os
membros protegerem mais, estabelecendo um prazo maior de
protec¢ao, por exemplo.

O principio do tratamento nacional tem sua origem na CUP,
em seu artigo 2°, item 1, o qual estabelecia que o pais signatario
do acordo deveria dar o mesmo tratamento para os titulares de
direito nacionais daquele pais e para os nacionais dos outros
paises signatarios da CUP. Ou seja, nao pode haver discriminagao
pelo fato do titular ser estrangeiro. No Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio (GATT, em inglés), que foi firmado em 1947,
conforme ja relatado, e é parte integrante do conjunto de acordo
que compde a OMC, é estabelecido também um tratamento
nacional para os direitos de propriedade intelectual. Mas este
nao ¢é para os titulares, e sim para os bens (bens intelectuais ou
ativos intangiveis) que representem ou contenham um direito
de propriedade intelectual. Assim, por exemplo, uma camiseta
com uma marca importada ndo podera ter uma tributagdo maior

8 Para uma analise mais detalhada de cada principio, ver Polido (2013), Basso
(2000) e Bruch (2011).
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que o mesmo tipo de bem (a camiseta) que contenha uma marca
nacional. Todavia, o artigo 3° do TRIPS vai além, ao estabelecer
que o tratamento que o Membro deve dar aos titulares de direito
de propriedade intelectual dos outros Membros nao podera ser
menos favoravel que o previsto no TRIPS. Isso quer dizer que,
se o pals resolver nao dar uma proteg¢ao conforme previsto no
TRIPS para os seus nacionais, mesmo assim ele devera garantir o
que esta previsto no TRIPS para os nacionais de outros Membros
que queiram, por exemplo, proteger uma marca em seu pais. Isso
praticamente obrigou os paifses a rever sua prote¢ao interna para

se equiparar ao minimo estabelecido em TRIPS.

O principio da nagdo mais favorecida foi estabelecido
também pela primeira vez no GATT de 1947, o qual continua
obrigando a todos os Membros da OMC. No seu artigo 1°, este
estabelece que uma vantagem, favor, imunidade ou privilégio,
concedido por uma parte contratante em relacio a um bem
originario de qualquer outro Estado ou a ele destinado, deveria,
imediatamente e sem qualquer condicao, ser estendida ao bem
similar que fosse proveniente do territério de todas as demais
partes contratantes ou a0 mesmo destinatario. Assim, o pafs nao
pode oferecer um privilégio a outro pais sem que este se estenda
a todos os demais paises membros da OMC. Claro que ha
excecdes, como € o caso dos acordo regionais como o Mercosul.
No caso do TRIPS, em seu artigo 4° ele também estabelece que
toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um
membro concedesse aos nacionais de qualquer outro Membro
devia ser outorgada, de forma imediata e incondicional, aos
nacionais de todos os demais Membros. Isso quer dizer que, se
por exemplo o Brasil concedesse uma isengdo de taxa para o
depdsito de marcas de nacionais de um determinado pafs, isso
deveria se estender a todos os nacionais dos demais Membros.

Volume 11



184

Acordos Internacionais Relacionados a Propriedade Intelectua
Acordos Int ionais Relaci ] Propriedade Intelectual

Por fim, com relagdio ao esgotamento ou exaustao de
direitos, o artigo 6° determina que nada nesse acordo sera utilizado
para tratar da questdo da exaustao dos direitos de propriedade
intelectual.

Assim, considerando-se esse voo panoramico sobre os
principios norteadores, passa-se a analisar o que esta previsto no
TRIPS, o que corresponde a CUP e o como foi internalizado no
Brasil. Destaca-se desde ja que essa analise ndo é exaustiva, em
face da limita¢ao de um artigo, mas apenas busca trazer os pontos
que parecem ser os mais relevantes.

No TRIPS as marcas sdo tratadas na Se¢do 2, nos artigo
15 a 21. O primeiro artigo, 15, estabelece o objeto da protecao.
Assim, o item 1 especifica que:

Qualquer sinal, ou combina¢io de sinais, capaz de distinguir bens e
servicos de um empreendimento daqueles de outro empreendimento,
podera constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras,
inclusive nomes préprios, letras, numerais, elementos figurativos
e combinacio de cores, bem como qualquer combinacio desses
sinais, serdo registraveis como marcas. Quando os sinais nio forem
intrinsecamente capazes de distinguir os bens e servicos pertinentes,
os Membros poderao condicionar a possibilidade do registro ao carater
distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderio
exigir, como condicdo para registro, que os sinais sejam visualmente
perceptiveis. (TRIPS, 1994, art. 15.1)

Jaa CUP, em seu artigo 6°, estabelece que “As condi¢des de
depdsito e de registro das marcas de fabrica ou de comércio serao
determinadas, em cada pafs da Unido, pela respectiva legislagao
nacional”. Importante ressaltar que a CUP niao obrigava ao
registro de marcas de servico, o que se torna obrigatério em

TRIPS (BASSO, 2000).

No Brasil, a previsao legal para marcas esta nos artigos 122
e seguintes da LPI. Considerando a defini¢io de TRIPS, o Brasil
optou por exigir que os signos distintivos sejam visualmente
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perceptiveis para que possam ser registrados, conforme consta
no artigo 122, nao sendo possivel o registro de marcas sonoras ou
olfativas, por exemplo. Além disso, o Brasil acolheu expressamente
a protecao de marcas de produtos e servigos, em seu artigo 123,
1, da LPL.

Nao ha referencia no artigo 15,1 de TRIPS a obrigatoriedade
de registrar marcas coletivas ou de certificagaio (BASSO, 2000).
Todavia, o artigo 7° bis, 1 da CUP determina que

Os paises da Unido se comprometem a admitir o registro e a proteger
as marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existéncia nio seja
contraria a lei do pais de origem, ainda que essas coletividades nao
possuam estabelecimento industrial ou comercial.

O Brasil escolheu, em seu artigo 123, I e 11, LPI, a protecio
de marcas coletivas e marcas de certificacdo. Indo além da CUP
e do TRIPS.

Nositens 2,3,4 e 5,do artigo 15 do TRIPS sao estabelecidos
quais motivos poderdo ser alegados para a ndo concessao de
uma marca, bem como a possibilidade de estabelecer prazo para
oposi¢ao a marcas. Adicionalmente, o artigo 6° e seguintes da
CUP detalham as condi¢des de depdsito e os motivos de recusa.
No Brasil, o artigo 124, LPI, estabelece o que nio pode ser
registrado como marca, em consonancia com estas disposicoes.
Oitem 3 do artigo 15 do TRIPS ainda possibilita condicionalidade
de uso para o registro da marca, embora determine que a prova
de nao uso ndo pode obstar o pedido de registro. O Brasil nio
internalizou esta condicionalidade.

No artigo 16,1 do TRIPS estio previstos os direitos

conferidos ao titular da marca:

O titular de marca registrada gozara do direito exclusivo de impedir que
terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operacGes comerciais
sinais idénticos ou similares para bens ou servicos que sejam idénticos
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ou similares aqueles para os quais a matca esta registrada, quando esse
uso possa resultar em confusio. No caso de utilizagio de um sinal
idéntico para bens e servicos idénticos presumir-se-4 uma possibilidade
de confusdo. Os direitos descritos acima ndo prejudicario quaisquer
direitos prévios existentes, nem afetardo a possibilidade dos Membros
reconhecerem diteitos baseados no uso. (TRIPS, 1994, art.16.1)

Em face dessa disposigao, o artigo 130 da LPI estabelece
que “[...] ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado
o direito de: I — ceder seu registro ou pedido de registro; II —
licenciar seu uso; III — zelar pela sua integridade material ou
reputa¢ao.”

Com relacido as marcas nototiamente conhecidas, o TRIPS
traz sua prote¢do a0 mencionar expressamente o artigo 6° bis da

CUP e estender sua aplicacao a servicos. Estabelece a CUP que:

Artigo 6° bis 1) Os pafses da Unido comprometem-se a recusar ou
invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do pais o permitir,
quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fabrica ou de
comércio que constitua reprodugdo, imitacdo ou traducio, suscetiveis
de estabelecer confusdo, de uma marca que a autoridade competente
do pafs do registro ou do uso considere que nele ¢ notoriamente
conhecida como sendo ja marca de uma pessoa amparada pela presente
Convengao, e utilizada para produtos idénticos ou similares. O mesmo
sucedera quando a parte essencial da marca constitui reprodugdo de
marca notoriamente conhecida ou imitagido suscetivel de estabelecer
confusdo com esta. (CUP, 1883, art. 6° bis)

No Brasil, além da marca notoriamente conhecida, que esta
prevista no artigo 126 da LPI, também ha a prote¢ao da marca
de alto renome, estabelecida em seu artigo 125, LPI: “A marca
registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada
prote¢ao especial, em todos os ramos de atividade”.

O artigo 17 de TRIPS preve os limites que podem ser
estabelecidos aos direitos do titular da marca, determinado que
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[..] os Membros poderdo estabelecer excecoes limitadas aos direitos
conferidos para uma marca, tal como o uso adequado de termos
descritivos, desde que tais exce¢oes levem em conta os legitimos
interesses do titular da marca e de terceiros.

O artigo 132, LPI, estabelece no Brasil os referidos limites

aos direitos do titular, os quais estao de acordo com o artigo 17
de TRIPS.

O artigo 18 de TRIPS trata da duracao da protecao. Este
determina que “[...] o registro inicial de uma marca, e cada uma
das renovagoes do registro, tera durag¢ao nao inferior a sete anos.
O registro de uma marca sera renovavel indefinidamente”. Trata-
se de um avanco com relagao a CUP, pois esta nio previa um
prazo minimo (BASSO, 2000). O Brasil estabeleceu em seu artigo
133, LPI, o prazo de 10 anos, indo além de TRIPS.

Com relacdo a caducidade das marcas, o artigo 19 do TRIPS
estabeleceu que um registro de uma marca “[...] s6 podera ser
cancelado ap6s transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos
trés anos de nao-uso, a menos que o titular da marca demonstre
motivos validos, baseados na existéncia de obstaculos a esse uso™.
No Brasil, a caducidade foi prevista no artigo 143, LPI, na qual
se estabeleceu o prazo de cinco anos para que caduque o registro:

Art. 143 — Caducari o registro, a requerimento de qualquer pessoa com
legitimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessdo, na
data do requerimento:

I — 0 uso da marca nao tiver sido iniciado no Brasil; ou

IT — 0 uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos
consecutivos, ou se, N0 Mesmo prazo, a marca tiver sido usada com
modifica¢do que implique alteracdo de seu carater distintivo original,
tal como constante do certificado de registro.
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No artigo 20 de TRIPS ficou previsto que

O wuso comercial de uma marca ndo serd injustificavelmente
sobrecarregado com exigéncias especiais, tais como o uso com outra
marca, o uso em uma forma especial ou o uso em detrimento de sua
capacidade de distinguir os bens e servicos de uma empresa daqueles
de outra empresa. Esta disposicdo nio impedird uma exigéncia de que
uma marca que identifique a empresa produtora de bens e servigos seja
usada juntamente, mas nio vinculadamente, com a marca que distinga
os bens e servicos especificos em questdo daquela empresa. (TRIPS,
1994, art. 20)

Isso foi estabelecido, segundo Basso (2000), porque havia
uma tendéncia das legislagdes nacionais em estabelecerem
requisitos especiais para o uso da marca pelo titular. No Brasil
nao ha qualquer disposicdo a este respeito que contrarie
expressamente o TRIPS.

Por fim, o artigo 21 de TRIPS estabelece, sobre
licenciamento de uso e cessao de marcas que:

Os Membros poderdo determinar as condi¢des para a concessio
de licengas de uso e cessao de marcas, no entendimento de que nio
serdo permitidas licencas compulsorias e que o titular de uma marca
registrada terd o direito de ceder a marca, com ou sem a transferéncia
do negécio ao qual a marca pertenga. (TRIPS, 1994, art. 21)

No Brasil, as previsdes sobre licenciamento estio nos
artigos 139, 140 e 141 da LPI, e a cessao nos artigos 134 e 135
da LPL

O objetivo dessa previsio, expressa em TRIPS, da
possibilidade de ceder a marca com o sem a transferéncia do
negodcio ao qual pertence a marca, ¢, para Basso (2000), favorecer
a comercializagao de marcas como ativos intangfveis.

No Quadro 11 estio apresentados os principais acordos
internacionais relacionados a prote¢ao de marcas.
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Quadro 11 — Principais acordos internacionais vigentes relacionados a direitos de

marcas

Acordo Internacional

Ano Organismo

Trademarks

Convengao da Unido de Paris para a protegio da 1883 BIRPI/
propriedade industrial (CUP) OMPI
Acordo de Madrid, referente ao registro 1891 BIRPI/
internacional de marcas OMPI
) BIRPI/
Acordo de Nice 1957
OMPI
Acordo de Viena 1973 OMPI
Tratado de Nairobi sobre a prote¢do do simbolo
o 1981 OMPI
olimpico
Protocolo de Madrid 1991 OMPI
Acordos sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao 1994 OMC
Comércio (TRIPS)
Protocolo de Harmonizagido de Normas sobre
Propriedade Intelectual no Mercosul, em matéria
de Marcas, Indicagoes de Procedéncia (IP) e 1995 Mercosul
Denominagoes de Origem (DO) MERCOSUL/
CMC/DEC. n. 8/95).
Tratado Lei de Marcas /Trademark Law Treaty
1994 OMPI
(TLI),
O Tratado de Cingapura sobre Lei de
Marcas/Singapore Treaty on the Law of 2006 OMPI

Fonte: Elaborado pelas autoras deste capitulo

Vé-se, portanto, que para cada ativo de propriedade
intelectual ha acordos internacionais diversos, sendo reflexo das
politicas internacionais vigentes em cada momento historico, junto

aos interesses proprios envolvendo o comércio internacional.
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Consideragdes Finais

Neste capitulo procurou-se analisar a origem e a historia
dos acordos internacionais, os acordos internacionais atualmente
vigentes, especialmente aqueles nos quais o Brasil ¢é signatario, e
aqueles que tenham maior relevancia internacional; Também se
buscou compreender como se deu a internalizacao dos referidos
acordos internacionais no ordenamento juridico brasileiro.

Para atingir esses objetivos, o capitulo foi organizado em
trés partes, utilizando como pano de fundo a teoria do Tulio
Ascarelli, que compreende que a propriedade intelectual abarca a
prote¢ao a ativos intangfveis diferenciadores que sdao suscetiveis
de utilizagdo no comércio. Ou seja, ndo abarca todos os ativos
intangiveis, mas somente aqueles que servem de elementos
de diferenciacio entre concorrentes. E ¢ diante dos ativos
intangiveis diferenciadores que este criou a classificagdo aqui
utilizada agrupando os bens intelectuais com rela¢do a novidade,
a originalidade e a distinguibilidade.

Diante do que foi exposto, primeiramente abordou-se
a histéria dos acordos internacionais, acordos internacionais
vigentes e sua internalizacio no Brasil, referente aos bens
intelectuais que tém como elemento diferenciador a originalidade:
direitos autorais e conexos, conhecimentos tradicionais e
programas de computador.

Em um segundo momento, foram discutidos sob o
mesmo enfoque os bens intelectuais que tém como elemento
diferenciador a novidade: patentes de invencdo e modelo de
utilidade, desenho industrial protecdo de cultivares e topografia
de circuitos integrados.

Por fim, no terceiro momento foram abordados sob o0 mesmo
enfoque os bens intelectuais que tém como elemento diferenciador

a distinguibilidade: as indicagdes geograficas e as marcas.
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Foi possivel verificar ao longo deste trabalho o grande
numero e a amplitude de acordos internacionais que tém como
foco os direitos de propriedade intelectual. Contudo, observou-
se especial destaque para trés: A Convengao Unido de Paris para a
Protecao da Propriedade Industrial, a Convenc¢ao Uniao de Berna
para a Prote¢ao de Obras Artisticas e Literarias e, notadamente, o
Acordo sobre Aspetos Relacionados a Propriedade Intelectual e
ao Comércio, o qual efetivamente trouxe o debate da propriedade
intelectual para os holofotes internacionais.
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