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RESUMO

A protecdo dos direitos de propriedade industrial deve ao direito internacional seu melhor
reconhecimento, desenvolvimento e prote¢do. Esta relagdo de interacdo entre a propriedade
industrial e o direito internacional é base do presente estudo. Apresenta-se uma visao geral da
protecdo dos direitos de propriedade intelectual, mais especificamente em direito industrial. A
propriedade industrial estd intimamente ligada ao comércio e, deste modo, aos contratos. Os
contratos mais utilizados nesta matéria sdo os de transferéncia de tecnologia, entre eles os de
licenciamento e cess@o de marcas e patentes. Apés uma andlise no ambito da legislacdo
brasileira, busca-se construir uma relacdo com o Direito Internacional Privado. Assim, ird se
chegar aos contratos internacionais envolvendo propriedade industrial e as regras de conflito
que se apresentam, além da questdo da arbitragem e andlise jurisprudencial acerca do assunto.

Palavras-chave: Direito Internacional. Propriedade Intelectual. Contratos. Tratados
Internacionais. Transferéncia de Tecnologia. Marcas. Patentes.
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1. INTRODUCAO

O Direito Internacional estd intimamente ligado ao desenvolvimento da
protecdo dos direitos de Propriedade Intelectual. Cada vez mais importantes nas relacdes
comerciais, os direitos de propriedade intelectual t€m um cardter essencialmente
internacional, pois tende a ultrapassar as fronteiras de um pais para outro, expandindo-se de

maneira que um bem corpdreo jamais poderia.

O presente estudo aborda uma visdo geral da protecdo no ambito da
propriedade industrial, através de um breve histérico e sua transposicao ao plano internacional
por meio de tratados internacionais, nomeadamente a Convengdo Unido de Paris — CUP e o
Acordo dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio,
conhecido como TRIPS. Com efeito, a produ¢do de normas juridicas para o comércio,
iniciado a partir do processo de globalizacdo, no campo da propriedade industrial, foi um
marco importante para a harmonizag@o e unificacdo das regras de comércio internacional.

Além disso, estes tratados tiveram grande influéncia na legislagao brasileira.

Deste modo, o contrato € um dos elementos mais importantes do comércio,
caracterizado pelo acordo de vontade das partes. No ambito da propriedade intelectual, mais
especificamente na propriedade industrial, os contratos exercem funcdo primordial no tocante

a transferéncia de tecnologia e licenga e cessdo de patentes e marcas.

Este estudo tem por objetivo demonstrar, a partir da andlise doutrindria e
jurisprudencial dos Tribunais Regionais Federais, os aspectos de Direito Internacional
Privado, mais especificamente de Contratos Internacionais envolvendo Propriedade Industrial,

na matéria de contratos de transferéncia de tecnologia.

A base para tal estudo serdo os tratados internacionais que regulam a matéria, a
constitui¢do federal e as leis brasileiras sobre propriedade industrial. Desta forma, vislumbra-
se definir os contratos desta natureza e, apds uma anélise no ambito da legislacdo brasileira,
busca-se construir uma relacdo com o Direito Internacional Privado. E desta maneira resolver
questdes relativas a lei aplicavel e jurisdicdo competente em demandas envolvendo contratos

internacionais de propriedade industrial, a possibilidade de aplicacdo da arbitragem.



2. SISTEMA INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

No sistema internacional de prote¢do dos direitos de propriedade intelectual
existem dois momentos importantes que promovem a protecdo internacional da propriedade
intelectual. O primeiro foi com o surgimento das Convengdes de Paris e de Berna', de 1883 ¢
1886, respectivamente. Num segundo momento, a criacdo da Organizacido das Nacdes Unidas
(ONU), ap6s a Segunda Guerra Mundial, da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPID), em 1967, e, posteriormente, a criagdo da Organizagdo Mundial do Comércio (OMC)2
e do acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio

(ADPIC), mais conhecido como Acordo TRIPS®.

Segundo Robert Sherwood, a predisposicdo do publico em atribuir o status de
propriedade aos produtos da mente humana é muito antiga. O termo “propriedade intelectual”
compreende tanto o conceito de criatividade privada quanto o de protecdo publica para os
seus resultados. Entdo, tem-se que a propriedade intelectual é formada por duas coisas: em
primeiro lugar, as idéias, a expressdo criativa, que corresponde a parcela da esfera privada; e,
em segundo lugar, conforme ja foi dito, existe a vontade do publico de conceder o status de

propriedade e, assim, conferir-lhes protecdo jum’dica.4

Conforme Luiz Otdvio Pimentel, a Propriedade Intelectual ¢ uma espécie de
propriedade sobre um bem imaterial, baseada em conjuntos de principios e regras juridicas
aplicadas sobre a utilizagdo, exploracio e protecdo de bens intangiveis, garantidos por cada
Estado em seu territério, para fins comerciais. E caracterizado pelos elementos da novidade,
originalidade e distinguibilidades. Deste modo, é concedido ao titular do bem imaterial
(inventor, autor, entre outros) uma exclusividade tempordria sobre a exploracdo de sua
criacdo, a fim de evitar a concorréncia desleal e fomentar a producdo intelectual e o

desenvolvimento.

" Em 1886, foi concluida a Convengdo da Unido de Berna para a Protecdo das Obras Literdrias e Artisticas, o
grande marco da prote¢do internacional do Direito Autoral. No entanto, o foco do presente trabalho sdo as regras
de propriedade industrial, mais especificamente, marcas e patentes.

2 BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre- Livraria do Advogado,
2000. p. 15.

? Sigla em inglés: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights — TRIPS.

* SHERWOOD, Robert M. Direito internacional e desenvolvimento econémico. Sdo Paulo: Editora da
Universidade de Sdo Paulo — Edusp, 1992. tradugdo de Heloisa de Arruda Villela. p. 21-22.

5 PIMENTEL, Luiz Otdvio. Propriedade intelectual e contratos: conceitos basicos, 2007. Disponivel em:
http://www.propesquisa.ufsc.br/arquivos/Pimentel-Definicoes-Ago2007.pdf. Pesquisado em: 13/08/2009. p. 2.




A Propriedade Intelectual é dividida tradicionalmente em Propriedade
Industrial e Direito Autoral, ou seja, a primeira é considerada género e seus ramos, espécie.
No presente estudo, pelo fato de os direitos de propriedade intelectual serem muito amplos e
possuirem regras distintas e especificas para cada uma de suas modalidades, restringir-se-a ao
estudo da propriedade industrial, nomeadamente, dos direitos relativos as marcas e as

patentes.

No Brasil, a propriedade industrial € regida pela Lei n® 9.279, de 14 de maio de
1996, que abrange os direitos de patentes de invencdo e de modelos de utilidade, dos registros
de desenho industrial e de marcas, bem como da repressao as falsas indicacdes geograficas e a

concorréncia desleal.®

2.1. INTERNACIONALIZACAO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Propriedade Intelectual difere das demais categorias do Direito justamente
porque seu reconhecimento € trabalhoso, sua prote¢do e a determina¢do de uma remuneracao
que reflita o mérito do autor sdo dificeis’. Restou claro que a protecio do direito de
propriedade intelectual apenas em seu Estado de origem ndo é suficiente para prover a

seguranca juridica necessdria as obras intelectuais e invencoes.

Por isto, para o estudo da propriedade intelectual deve-se considerar tanto o
direito interno quanto o internacional. Estes direitos possuem cardter imaterial e sdo
essencialmente internacionais, pois tendem a ultrapassar as fronteiras de seu pais. Os direitos
de propriedade intelectual estdo intrinsecamente ligados ao Direito Internacional porque

. - . - .. .. . 8
houve uma interagio entre o movimento de protecdo destes direitos e o Direito Internacional”.

Em relacdo a propriedade industrial foi necessaria a associacio entre 0os novos
principios trazidos pela Revolucdo Francesa com o processo de industrializacdo vigente na
Europa. No entanto, logo se viu que a prote¢cdo nos ordenamentos nacionais ndo era

suficiente. Foi a partir dai que surgiu a necessidade da criagdo de um direito internacional

® PIMENTEL, 2007. p. 2.
7 Id. Tbid. p. 20-22.

BASSO, Maristela. Fundamentos atuais do Direito Internacional da Propriedade Intelectual. 2003.
Disponivel em:

http://www.ufrnet.br/~tl/otherauthorsworks/dpr0027/cej2 1bassofundamentosinternacionaisdirautoral.pdf.
Pesquisado em 14/08/2009. p.17.
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especifico para sua protecdo, harmonizando e unificando as regras de conflitos de leis e a

regras comuns de direito material’.

No século XIX, com o crescimento do comércio internacional, muitos paises
buscaram a celebragdo de tratados comerciais bilaterais. Os resultados, porém, nio eram
satisfatérios e, no final do século, esta necessidade de se determinar regras mais precisas para
regular o comércio internacional deu origem a Convengéo Internacional para a Prote¢do da

Propriedade Industrial, mais conhecida como Convencao da Unido de Paris, em 1883.1°

Entdo, foram firmados tratados internacionais a fim de uniformizar, integrar e
coordenar as diversas legislacdes nacionais em vigor, através de um estudo de Direito
comparado, utilizado em larga escala e que, posteriormente, foram atualizados pela
Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI e pelo Acordo dos Direitos de
Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio — ADPIC, mais conhecido como Acordo
TRIPS", que faz parte do Acordo Constitutivo da Organizacio Mundial do Comércio —
oMC. *

A protecdo dos direitos de propriedade industrial deve ao direito internacional
seu melhor reconhecimento, desenvolvimento e protecdo. Resta clara a existéncia da
consolidacdo de uma reciprocidade entre o desenvolvimento do direito intelectual e o direito
internacional. Nas palavras de Denis Borges Barbosa, “os fatores que levam a globalizagio do

. : . Py 13
mercado conduzem, quase que necessariamente, a uma uniformidade de protecido juridica”.

A CUP contribui para o desenvolvimento do direito internacional publico, pois
trazem uma inovacdo significativa, que € a criagdo de tré€s instituicdes juridicas conexas,
porém distintas: convencdes entre vdrios Estados, as unides internacionais e as secretarias

internacionais'.

Esta relacdo de interagdo entre a propriedade industrial e o direito internacional
¢é base do presente estudo. No entanto, vale ressaltar utiliza-se a expressdo “propriedade
intelectual”, termo consagrado pelo direito internacional e adotado pelo TRIPS, sendo este o

género, e a propriedade industrial e os direitos de autor e conexos, espécie. Esta defini¢ao foi

’ BASSO, 2003. p. 73.

' SHERWOOD, 1992. p. 27.

' Sigla em Inglés: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights — TRIPS.
"2 BASSO, 2000. p. 22.

B 1d. Ibid. p. 7.

" 1d. Ibid. p. 110.
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feita justamente porque € evidente que dificilmente terifamos uma boa legislacdo, interna e
internacional, e uma consistente jurisprudéncia, sem uma prévia e clara definicdo

. P . ~ . s . . . . ~ 15
terminoldgica, bem como sem a fixac¢do de principios internacionais comuns de protecdo °.

2.1.1 Convencao de Paris para a Protecao da Propriedade Industrial - CUP

Apds a Revolucdo Francesa, e com o inicio da Revolucdo Industrial, os
inventores e criadores da época buscavam o reconhecimento e a prote¢do dos direitos de
propriedade industrial, ndo s6 no dmbito interno, mas também uma prote¢do internacional,
através da unificacdo das regras de conflitos de leis e firmando regras comuns de direito

. 116
material.

Assim surge um dos mais antigos tratados internacionais, de cardter
multilateral, chamado de Convencdo de Paris para a Prote¢do da Propriedade Industrial ou,
como ficou conhecida, Conven¢ao da Unido de Paris (doravante CUP), em 1883, tendo sido

revisado e atualizado até os dias atuais, conforme salienta Denis Borges Barbosa:

Cada nova revisdo da Convengdo - e foram sete até hoje - visou aperfei¢oar os
mecanismos de internacionalizac¢do da propriedade da tecnologia e dos mercados de
produtos, a propor¢do em que estes mecanismos iam surgindo naturalmente do
intercAmbio entre as nagdes de economia de mercado do hemisfério Norte. A
maneira da Convengdo conseguir isto é extremamente hdbil, o que lhe valeu a
sobrevivéncia por ja 108 anos."’

A CUP ndo surgiu para a unificagdo das legislacdes nacionais, mas para
resolver os conflitos de leis presentes, garantir o direito dos estrangeiros e tratando de normas
de direito material, estabelecer um patamar minimo de protecdo, dando liberdade legislativa
aos paises signatirios da Unido. Segundo Denis Borges Barbosa, suas contribuicdes mais
importantes foram a instituicdo de alguns principios bdsicos: o principio do tratamento
nacional, o principio do tratamento unionista, o principio da prioridade e o principio da

independéncia das patenteslg, explicados a seguir:

"> BASSO, 2000. p. 26-27.

16 1d. Tbid. p. 73.

7 BARBOSA, Denis Borges. TRIPS e as novas normas de protecdo da propriedade intelectual, 1994.
Disponivel em http://denisbarbosa.addr.com/70.doc. Pesquisado em 28/07/2009. p. 5.

'8 BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual — Aplicagdo do Acordo TRIPs. Rio de Janeiro: Editora
Lidmen Juris, 2003. p. 40-42.
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(1) Principio do tratamento nacional - significa que todo o tratamento dado ao
cidaddo de um Pais serd também aplicavel ao estrangeiro. Este principio estd presente no

artigo 2° da CUP, a saber:

Art. 2° Os nacionais de cada um dos pafses da Unido gozardo em todos os outros
paises da Unido, no que se refere a protecdo da propriedade industrial, das vantagens
que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos
nacionais, sem prejuizo dos direitos especialmente previstos na presente Convencao.
Em conseqiiéncia, terdo a mesma prote¢do que estes e 0os mesmos recursos legais
contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condi¢des e
formalidades impostas aos nacionais.

Isto significa, conforme Maristela Basso, “o tratamento nacional implica a
aquisi¢c@o de direitos, sua extensdo e exercicio, bem como a concessdo de acdes e garantia de

~ s .. 1
sangoes a todos que se encontrarem em um territério unionista” 9.

Os estrangeiros que possuem domicilio ou sede de negdcios em algum Estado
da Unido equiparam-se aos nacionais do referido Estado. Eis que surgiu a questdo se os
nacionais poderiam reivindicar os beneficios e as vantagens concedidas pela Unido nas

relacdes internas:

Para alguns, os nacionais podiam invocar as disposi¢des da Unido nas suas relacoes
reciprocas, haja vista que os autores da Convengdo haviam legislado em termos
absolutos, isto €, também para as relagdes internas. Outros afirmavam que existe
diferenca entre lei e convengdo: a primeira regula as relagdes nacionais, enquanto a
segunda, as relacdes internacionais.

Esta questdo logo se tornou ultrapassada, pois o préprio artigo 15*' da CUP
define o que posteriormente foi chamado de principio da prote¢cdo minima, que significa que
existe um minimo de protecdo que a legislacdo interna deve assegurar, ndao podendo ser menor
que as conferidas pela prépria CUP. Em outras palavras, os tratados internacionais,

devidamente ratificados, incorporam-se no direito interno, garantindo os beneficios conferidos

' BASSO, 2000. p. 45.

20 Id. Tbid. p. 75.

L Art. 15 Fica estipulado que os pafses contratantes se reservam respectivamente o direito de estabelecer,
separadamente entre si, acordos particulares para a prote¢do da propriedade industrial desde que esses acordos
ndo contenham disposi¢des contrarias as da presente Convengao.
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por eles a todos os individuos, tanto nas relagdes internas, como em outros paises

. s 22
signatarios™.

(2) Principio do tratamento unionista — traduz vantagens e direitos até entdo
desconhecidos, o direito da Unido, além de singular, ndo possui dispositivos equivalente nos
direitos internos, sondo que as disposicdes mais vantajosas devem prevalecer sobre as

. - . . 23
dlSpOSlQOCS nacionais .

(3) Principio da prioridade — significa que uma invencdo depositada em um
dos paises da Unido constitui um direito de prioridade no pedido de protecdo em outro Estado
signatdrio, durante, pelo menos, 1 (um) ano. Est4 representado no art. 4°, se¢dao A, § 1°, da

CUP:

§ 1° Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invengdo, de
depdsito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de
marca de fabrica ou de comércio num dos paises da Unido, ou o seu sucessor,
gozard, para apresentar o pedido nos outros paises, do s direito de prioridade durante
os prazos adiante fixados.

(4) Principio da independéncia das patentes — todas as patentes sdo titulos
nacionais, e permanecem em vigor, totalmente independentes das patentes de todos os outros
paises24, conforme o disposto no art. 4° - bis, § 1° e 2°, da CUP:

Art. 4° - bis

§ 1° - As patentes requeridas nos diferentes paises da Unido por nacionais de paises
da Unido serdo independentes das patentes obtidas para a mesma inven¢do nos
outros paises, membros ou nao da Unido.

§ 2° Esta disposi¢@o deve entender-se de modo absoluto particularmente no sentido
de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade sdo independentes, tanto do

ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da
duragdo normal.

Isto significa que mesmo que uma patente americana, por exemplo, seja
anulada por uma decis@o judicial das Cortes americanas, esta decisdo ndo recai ou produz

. s 125
efeitos em relagdo a patente correspondente no Brasil™.

Por derradeiro, cumpre salientar que no Brasil, inicialmente, a CUP foi

promulgada pelo Decreto n® 9.233, de 28 de junho de 1884. Posteriormente, através do

2 BASSO, 2000. p. 76.

3 Id. Thid. p. 75.

* BARBOSA, 2003.p. 41.
2 BARBOSA, 2003.p. 42.
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Decreto n° 19.056, de 31 de dezembro de 1929, que promulga as alteragcdes definidas pela
revisdo em Haia, em 1925. A CUP, revista em Estocolmo em 1967, foi ratificada através da
promulgacdo do Decreto n°® 75.572, de 08 de abril de 1975, e pelo Decreto n° 635, de 21 de
agosto de 1992, que promulgou no Brasil a adesdo aos seus artigos 1° a 12 e ao artigo 28
(CUP). E, finalmente, o Decreto n° 1.263, de 10 de Outubro de 1994, ratificou e promulgou a
Declaracdo de Adesdo aos artigos 1° a 12 e ao artigo 28, alinea “1” do Texto da Revisdo de

Estocolmo de 14 de julho de 1967.

2.1.2 Acordo dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao
Comércio - TRIPS*®

Antes de adentrar no estudo do Acordo ADPIC, ou como é mais conhecido
TRIPS, propriamente, trataremos, inicialmente, da vinculacdo dos direitos de propriedade
intelectual ao comércio internacional, passando da competéncia da Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI), para a competéncia do Acordo Geral sobre Tarifas
Alfandegérias e Comércio (GATT?’) e da Organiza¢do Mundial do Comércio (OMC), para a
producdo de normas juridicas internacionais para o comércio a serem incorporadas pelos

sistemas juridicos nacionais, conforme as palavras de Luiz Otdvio Pimentel:

O momento caracteriza-se pelas transformacdes do Direito requeridas pelos agentes
econdmicos, resultando no fato de que uma parte importante do sistema normativo
escapa do seu tradicional centro de producdo que era o legislativo nacional e passa
para o ambito das organizagdes internacionais. O campo da propriedade intelectual é
um ramo que ilustra bem este fendmeno, pois partiram do acordo constitutivo da
Organizacdo Mundial do Comércio (OMC) as normas que devem ser integradas nos
sistemas juridicos nacionais, elaboradas como preceitos minimos necessarios e

e 28
programaticos.

A inclusdao da propriedade intelectual no GATT deve-se basicamente ao
fracasso das medidas unilaterais e bilaterais entre Estados Unidos e Unido Européia, buscando
uma solucdo multilateral para a protecdo da propriedade intelectual, tratando o problema

como uma pratica comercial desleal. Além disso, e mais importante, era a incapacidade e

*% Sigla em inglés: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

*7 Sigla em inglés: General Agreement on Tariffs and Trade — GATT.

 PIMENTEL, Luiz Otévio. Comercio internacional e processo de globalizagdo: as normas juridicas da
propriedade intelectual. In: SCALOPPE, Luiz Alberto Esteves (org.). A internacionalizagdo do direito. Cuiaba:
FESMP, 2001. p .36-37.
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lentiddo para se eliminar as distor¢des causadas por uma prote¢do inadequada dos direitos de
propriedade industrial e intelectual no comércio internacional, assegurando uma protecao
minima uniforme no ambito da OMPI, 6rgdo especializado da Organizacdo das Nacgdes

Unidas (ONU)®.

O objetivo ndo era desconsiderar os trabalhos da OMPI, mas somar-se a ela no
sentido de aumentar a protecdo e agilidade das solu¢des de controvérsias, vinculando os
direitos de propriedade intelectual ao comércio internacional™. Para uma melhor compreensao

do TRIPS, € necessario explicar o GATT.

O GATT teve por objetivo principal a liberalizagcdo do comércio internacional,
que tem seu inicio em 1946, que resultaram nas negociacdes comerciais e de tarifas
alfandegdarias. As negociagdes do GATT foram chamadas de Rodadas, sendo a do Uruguai,
iniciada em 1986, a mais importante das oito, aonde se chegou a um acordo para a
liberalizagdo do comércio de mercadorias e servigos com a criagdo da OMC. Entre os anexos
desse acordo surgiu o tratamento dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados ao Comércio (ADPIC)3 ! Para uma melhor compreensdo, serd utilizado o termo

TRIPS, conforme foi explicado anteriormente.

Deste modo, as negociagdes do Acordo TRIPS comprometeram os paises
signatdrios da OMC a protegerem adequadamente a propriedade intelectual nas legislagoes
internas. Isto porque, até a constituicio da OMC, o sistema internacional de propriedade
intelectual era bastante variado, com as legislacdes internas, a CUP e a CUB, os tratado
regionais, além da OMPI, e todas as decisdes em diferentes niveis por tribunais

administrativos e comerciais®’.

O Acordo TRIPS € um conjunto de normas para assegurar o funcionamento
dos direitos de propriedade intelectual no mundo, ou seja, tinha como objetivo principal
garantir um sistema de prote¢@o minimo para os direitos de propriedade intelectual nos paises

desenvolvidos e em desenvolvimento>.

* PIMENTEL, 2001. p. 42-44.
39 BASSO, 2000. p. 155.

! PIMENTEL, Op. cit. p. 37-39.
2 1d. Thid. p. 63.

3 1d. Ibid. p. 66.
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Trata-se de uma tentativa ambiciosa de regular os bens imateriais em escala
mundial, ndo s6 pelo conteudo das novas normas, mas pela mudanca nos institutos de
propriedade intelectual. O acordo possui dois mecanismos bésicos: (1) elevou os niveis de
protecdo em todos os Estados-membros e, (2) garantia a sua eficdcia através de procedimentos

mais rapidos e efetivos®.

Foram nas discussdes conduzidas no ambito do GATT, que surgiu o novo
acordo sobre propriedade intelectual denominado TRIPS, que integra o “Acordo Constitutivo

da Organizacdo Mundial do Comércio — OMC”.

Inicialmente, vale ressaltar que a OMC ndo € um organismo ou agéncia
especializada da ONU, mas sim uma organizacdo internacional independente de cunho
. 135 ~ . . .
comercial®, que, entre outras fungdes, cuida dos Aspectos dos Direitos de Propriedade

Intelectual Relativo as Normas e Procedimentos (Anexo 1.C, da OMC).

A natureza do TRIPS ¢ de “tratado-contrato”, ao contrario da CUP e CUB, que
sdo “tratados-leis” ou “tratados-normativos”, conforme foi falado anteriormente. Os “tratados-
leis” criam regras juridicas objetivamente validas, nos quais os Estados-membros participam
como legisladores. Os “tratados-contratos” criam obrigac¢des aos Estados-membros no ambito
internacional, e ndo no interno. Deste modo, os Estados-membros se obrigam a instituir os
padrdes minimos de protecdo estipulados no acordo em seu ordenamento nacional, ou seja, os
destinatérios das normas do TRIPS sdo os préprios Estados-membros®®. Assim, os Estados-
membros, além de ratificarem o Acordo, devem criar leis para a sua aplicagéo, devido ao seu
cardter ndo auto-executorio, ou seja, que ndo podem ser invocados diretamente pelos

particulares de um determinado Estado, ao contrdrio dos “tratados-leis”.

Os objetivos do presente acordo estdo bem explicitos no Preambulo do TRIPS:

Desejando reduzir distorcées e obstaculos ao comércio internacional e levando
em consideracio a necessidade de promover uma protecio eficaz e adequada
dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e
procedimentos destinados a fazé-los respeitar ndo se tornem, por sua vez, obstaculos
ao comércio legitimo;

Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas relativas:

a) a aplicabilidade dos principios basicos do GATT 1994 e dos acordos e
convencoes internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual;

** PIMENTEL, 2001. p. 55-56.
* BASSO, 2000. p. 171.
3% 1d. Ibid. p. 174.
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b) ao estabelecimento de padrées e principios adequados relativos a existéncia,
abrangéncia e exercicio de direitos de propriedade intelectual relacionados ao
comérecio;

c) ao estabelecimento de meios eficazes e apropriados para a aplicacdo de
normas de protecio de direitos de propriedade intelectual relacionados ao
comércio, levando em consideracdo as diferengas existentes entre os sistemas
juridicos nacionais;

[...]

Desejando estabelecer relacoes de cooperacdo mitua entre a OMC e a
Organizacio Mundial da Propriedade Intelectual (denominada neste Acordo
como OMPI), bem como com outras organizacées internacionais relevantes;
(grifos nosso)

1°%7 estabelece

Além do estabelecimento dos objetivos do acordo, o seu artigo
ainda a natureza e a abrangéncia das obrigacdes, estabelecendo os padrdoes minimos de
protecdo que devem ser adotados pelos Estados-membros, em seus ordenamentos juridicos,
sem que se possa exigir protecdo maior do que aquela prevista no Acordo™. O TRIPS exige
lei interna, mas ndo € lei interna, justamente porque dita os padrdes minimos de protecdo,

sem, no entanto, definir o conteudo desses direitos.

Os Estados-membros devem incorporar estas regras nos ordenamentos

. . - L. . .. . 39 40
nacionais, observados a prote¢cdo minima e os dispositivos dos artigos 65, § 2° e 377, e 66",

37 Art. 1 - Natureza e Abrangéncia das Obrigacdes:

1 - Os Membros colocardo em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderdo, mas néo estardo obrigados a
prover, em sua legislagdo, protecdo mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal prote¢do ndo contrarie
as disposi¢des deste Acordo. Os Membros determinardo livremente a forma apropriada de implementar as
disposicdes deste Acordo no ambito de seus respectivos sistema e prética juridicos.

2 - Para os fins deste Acordo, o termo "propriedade intelectual” refere-se a todas as categorias de propriedade
intelectual que sdo objeto das Se¢des 1 a 7 da Parte II.

3 - Os Membros concederdo aos nacionais de outros Membros (1) o tratamento previsto neste Acordo. No que
concerne ao direito de propriedade intelectual pertinente, serdo considerados nacionais de outros Membros as
pessoas fisicas ou juridicas que atendam aos critérios para usufruir da prote¢do prevista estabelecidos na
Convengdo de Paris (1967), na Convengdo de Berna (1971), na Convencdo de Roma e no Tratado sobre
Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, quando todos os Membros do Acordo Constitutivo
da OMC forem membros dessas Convengdes.(2) Todo Membro que faca uso das possibilidades estipuladas no
pardgrafo 3° do art.5 ou no paragrafo 2° do art.6 da Convencdo de Roma fard uma notificacdo, segundo previsto
naquelas disposi¢des, ao Conselho para os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (o "Conselho para TRIPS").

** BASSO, 2000. p. 176-177.

39 Art. 65 - Disposicoes Transitorias: [...]

2 - Um pais em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicagdo das disposi¢des do presente
Acordo, estabelecida no pardgrafo 1°, por um prazo de quatro anos, com excec¢do dos Artigos 3,4 e 5.

3 - Qualquer outro Membro que esteja em processo de transformacdo de uma economia de planejamento
centralizado para uma de mercado e de livre empresa e esteja realizando uma reforma estrutural de seu sistema
de propriedade intelectual e enfrentando problemas especiais na preparacdo e implementacdo de leis e
regulamentos de propriedade intelectual, poderd também beneficiar-se de um prazo de adiamento tal como
previsto no pardgrafo 2°. [...]

*0 Art. 66 - Paises de Menor Desenvolvimento Relativo Membros:

1 - Em virtude de suas necessidades e requisitos especiais, de suas limitagdes econOmicas, financeiras e
administrativas e de sua necessidade de flexibilidade para estabelecer uma base tecnoldgica vidvel, os paises de
menor desenvolvimento relativo Membros ndo estardo obrigados a aplicar as disposicdes do presente Acordo,
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referentes aos periodos de transicdo para os paises em desenvolvimento ou de menor
desenvolvimento relativo. Para a sua incorporacio aos direitos internos, os Estados-membros
possuem liberdade para escolha da forma de implementagdo das disposi¢des do Acordo,

podendo até prover prote¢io maior do que o minimo estipulado®.
Maristela Basso classifica em oito os principios gerais do TRIPS**:

(1) o principio do “single undertaking”: considerado um principio
fundamental da OMC, e ndo somente do TRIPS, expresso no Acordo Constitutivo da OMC,
que estabelece a impossibilidade de aderir apenas a parte do Acordo, para ndo quebrar sua
16gica e equilibrio estrutural, com excecio dos acordos do Anexo 4. E o principio da unidade

do sistema, razao pela qual o TRIPS deve ser analisado dentro da estrutura da OMC.

(2) o principio do tratamento nacional: ja havia sido contemplado no ambito
do GATT e foi mantido no presente Acordo, extremamente importante para o presente estudo,

ja estudado anteriormente, com previsdo no art. 3°** do TRIPS

(3) o principio da nacdo mais favorecida: também presente no GATT, é um
dos pilares da OMC. No Acordo TRIPS, estd previsto no art. 4°, em que todas as vantagens,
favorecimentos, privilégios e imunidades concedidas por um Estado-membro aos seus

nacionais serdo automaticamente estendidos, sem restricdes, aos nacionais dos outros

com excecdo dos Artigos 3, 4 e 5, durante um prazo de dez anos contados a partir da data de aplicagdo
estabelecida no pardgrafo 1° do art.65. O Conselho para TRIPS, quando receber um pedido devidamente
fundamentado de um pais de menor desenvolvimento relativo Membro, concederd prorrogacdes desse prazo.

2 - Os paises desenvolvidos Membros concederdo incentivos a empresas e instituicdes de seus territérios com o
objetivo de promover e estimular a transferéncia de tecnologia aos paises de menor desenvolvimento relativo
Membros, a fim de habilitd-los a estabelecer uma base tecnoldgica sélida e vidvel.

I BASSO, 2000. p. 178.

“21d. Ibid. p. 178-188.

3 Art. 3 - Tratamento Nacional

1 - Cada Membro concederd aos nacionais dos demais Membros tratamento ndo menos favordvel que o
outorgado a seus proprios nacionais com relacio a prote¢do(3) da propriedade intelectual, salvo as excecdes ja
previstas, respectivamente, na Convencio de Paris (1967), na Convengdo de Berna (1971), na Convengdo de
Roma e no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que concerne a
artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizacdes de radiodifusdo, essa obrigacdo se aplica apenas
aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faca uso das possibilidades previstas no art.6 da
Convengdo de Berna e no pardgrafo 1.b, do art.16 da Convengdo de Roma fard uma notificacio, de acordo com
aquelas disposi¢oes, ao Conselho para TRIPS.

2 - Os Membros poderdo fazer uso das exce¢des permitidas no pardgrafo 1° em relacdo a procedimentos judiciais
e administrativos, inclusive a designacdo de um enderego de servico ou a nomeacio de um agente em sua drea de
jurisdi¢do, somente quando tais excegdes sejam necessarias para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos
que ndo sejam incompativeis com as disposi¢des deste Acordo e quando tais prdticas ndo sejam aplicadas de
maneira que poderiam constituir restricdo disfarcada ao comércio.
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Estados-membros. Importa observar também, quanto aos principios do tratamento nacional e

da nacdo mais favorecida, a excecdo prevista no art. 5° do mesmo Acordo:

Art. 5 - Acordos Multilaterais Sobre Obtencdo ou Manutencao da Protecao: As
obrigagdes contidas nos Artigos 3 e 4 ndo se aplicam aos procedimentos previstos
em acordos multilaterais concluidos sob os auspicios da OMPI relativos a obtencdo
e manutengdo dos direitos de propriedade intelectual.

(4) o principio do esgotamento internacional dos direitos (exaustdo): como
havia uma enorme divergéncia em relacio ao tema, ele foi excluido das discussdes do TRIPS,
conforme o art. 6°**. Este principio prevé que o “direito de exclusdo comercial do titular do
direito de propriedade intelectual” se esgota ao realizar a primeira comercializagdo e, uma vez
posto no comércio, poderdo ser objetos de atos de comercializagdo, de acordo com a liberdade

3

de comércio, chamadas “vendas paralelas” ou “distribui¢cdes paralelas”. Deste modo, o
Acordo permite ao legislador nacional liberdade absoluta para incluir ou excluir o principio da

exaustdo dos direitos em seus ordenamentos juridicos.

(5) o principio da transparéncia: de acordo com este principio, previsto no art.
63, §1° e 2°*, os Estados-membros se comprometem a tornar publicas todas as leis e
regulamentos relativos a propriedade intelectual, para que os outros Estados-membros, os
titulares de direitos de propriedade intelectual e o “Conselho para TRIPS” possam conhecé-

los, bem como para supervisdo da aplicacdo do Acordo, realizado pelo Conselho (art. 68*).

* Art. 6 — Exausto - Para os propdsitos de solucdo de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuizo do
disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo serd utilizado para tratar da questdo da exaustdo dos direitos de
propriedade intelectual.

3 Art. 63 — Transparéncia:

1- As leis e regulamentos e as decisdes judiciais e administrativas finais de aplicacdo geral, relativas a matéria
objeto deste Acordo (existéncia, abrangéncia, obtencio, aplicagdo de normas de proteg¢do e prevencdo de abuso
de direitos de propriedade intelectual) que forem colocadas em vigor por um Membro serdo publicadas ou,
quando essa publicag¢do ndo for conveniente, serdo tornadas publicas, num idioma nacional, de modo a permitir
que Governos e titulares de direitos delas tomem conhecimento. Os Acordos relativos a matéria objeto deste
Acordo que estejam em vigor entre o Governo ou uma Agéncia Governamental de um Membro e o Governo ou
uma Agéncia Governamental de um outro Membro também serdo publicados.

2 - Os Membros notificardo o Conselho para TRIPS das leis e regulamentos a que se refere o pardgrafo 1°, de
forma a assistir aquele Conselho em sua revisdo da operacdo deste Acordo. O Conselho tentard minimizar o 6nus
dos Membros em dar cumprimento a esta obrigacdo e pode decidir dispensi-los da obrigagdo de notificar
diretamente o Conselho sobre tais leis e regulamentos se conseguir concluir com a OMPI entendimento sobre o
estabelecimento de um registro comum contendo essas leis e regulamentos. Nesse sentido, o Conselho também
considerard qualquer acdo exigida a respeito das notificacdes originadas das obrigacdes deste Acordo derivadas
das disposi¢des do art.6 da Convengao de Paris (1967).

* Art. 68 - O Conselho para TRIPS supervisionaré a aplicagdo deste Acordo e, em particular, o cumprimento,
por parte dos Membros, das obrigacdes por ele estabelecidas, e lhes oferecerd a oportunidade de efetuar
consultas sobre questdes relativas aos aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio.
O Conselho se desimcumbird de outras atribui¢des que lhe forem confiados pelos Membros e, em particular, lhes
prestard qualquer assisténcia solicitada no contexto de procedimentos de solucdo de controvérsias. No
desempenho de suas funcdes, o Conselho para TRIPS podera consultar e buscar informagdes de qualquer fonte
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(6) o principio da cooperacdo internacional: a OMC € baseada na cooperagdo
internacional, para consecu¢@o de interesses comuns através de normas de cooperacdo mutua.
Esta cooperagdo pode ser tanto “interna”, entre os membros da OMC, quanto “externa”, entre
o TRIPS e outras organizagdes internacionais de protecdo dos direitos de propriedade

intelectual (art. 69*7).

(7) o principio da interacdo entre os tratados internacionais sobre a matéria:
conforme foi falado anteriormente, os tratados internacionais sobre a matéria ndo se excluem,
suas relacdes sdo de interacdo e ndo de conflito. Por exemplo, o TRIPS trata das regras de
propriedade intelectual relacionados ao comércio internacional, enquanto que a Convengao de
Paris ndo tem este objetivo. A segunda parte do caput do art. 68" estabelece esta relacdo, bem

como o art, 2°%.

(8) o principio da interpretacdo evolutiva: uma das caracteristicas principais do
Acordo € a sua dinamicidade, ou seja, a capacidade de a interpretacdo das suas cldusulas

mudar de acordo com a evolugdo do tema.

Em resumo, percebe-se que o Acordo TRIPS estabelece os padrdes minimos de
protecdo para incorporacdo pelos Estados-membros, ndo é auto-executdvel, ou seja, necessita
de lei interna para sua aplicacdo e mantém as bases das convengdes ji existentes, além de

. . . . . . - . . 50
introduzir novos principios ao regime internacional da prote¢do da propriedade intelectual.

No direito internacional da propriedade intelectual, a CUP, a CUB e o TRIPS,

representam os tratados mais importantes sobre a matéria. Eles representam marcos na

que considerar adequada. Em consulta com a OMPI, o Conselho deverd buscar estabelecer, no prazo de um ano a
partir de sua primeira reunido, os arranjos apropriados para a cooperacio com os 6rgdos daquela Organizagao.

7 Art. 69 - Cooperagdo Internacional - Membros concordam em cooperar entre si com o objetivo de eliminar o
comércio internacional de bens que violem direitos de propriedade intelectual. Para este fim, estabelecerdo
pontos de contato em suas respectivas administragdes nacionais, deles dardo notificaciio e estardo prontos a
intercambiar informacdes sobre o comércio de bens infratores. Promoverdo, em particular, o intercdmbio de
informacdes e a cooperagdo entre as autoridades alfandegdrias no que tange ao comércio de bens com marca
contrafeita e bens pirateados.

8 Art. 68 — [...] No desempenho de suas funcdes, o Conselho para TRIPS poderd consultar e buscar informacdes
de qualquer fonte que considerar adequada. Em consulta com a OMPI, o Conselho deverd buscar estabelecer, no
prazo de um ano a partir de sua primeira reunifio, os arranjos apropriados para a cooperagcdo com 0s Orgaos
daquela Organizagdo.

* Art. 2° - Convengdes sobre Propriedade Intelectual:

1 - Com relacdo as Partes II, IIT e IV deste Acordo, os Membros cumprirdo o disposto nos Artigos 1 a 12 e 19, da
Convengio de Paris, revisada em Estocolmo em 1960.

2 - Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogara as obrigacdes existentes que os Membros possam ter entre si,
em virtude da Convengdo de Paris, da Convencdo de Berna, da Convencdo de Roma e do Tratado sobre a
Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

9 BASSO, 2000. p. 188.
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evolucdo da protecdo dos direitos de propriedade intelectual. Contudo, ndo foram os tnicos
tratados assinados sobre a matéria. Conforme foi falado anteriormente, esses tratados
internacionais s@o independentes entre si, mas se complementam. Torna-se, assim,
extremamente importante o estudo dos outros tratados pertinentes assinados e ratificados pelo

Brasil.

2.1.3 Outros tratados internacionais ratificados pelo Brasil

Além destes tratados supra-citados, existem outros tratados internacionais

relativos a propriedade industrial em matéria de marcas e patentes. Entre eles, destacam-se:

(1) Convengdo de Estocolmo de 1967, que foi chamada de "Convencdo de
Estabelecimento da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual": esta convengdo entrou
em vigor em 1970. Um dos principais objetivos da OMPI é promover a protecdo da
propriedade intelectual no mundo através da cooperacdo entre os Estados, estimulando e
induzindo a criagdo de novos tratados internacionais e a modernizagdo das legislacdes
internas. A OMPI possui trés 6rgaos principais, estabelecidos em convencdo. O primeiro € a
Assembléia Geral que € composta pelos Estados-membros da OMPI e das Unides de Paris e
Berna e se encontra em sessOes ordinarias a cada dois anos. No Brasil, este tratado foi

ratificado e promulgado através do Decreto Legislativo n° 78, de 30 de outubro de 1974.

(2) o Acordo sobre a Classificacio Internacional de Patentes — CIP: E
aprovado, para adesdo, o Acordo de Estrasburgo Relativo a Classificacdo Internacional de
Patentes, concluido em 24 de Marco de 1971 e que entrou em vigor em 7 de Outubro de 1975,

através do Decreto n.° 11, de 19 de janeiro de 1978. Em seu preambulo estd expresso:

Considerando que a adogdo, no plano mundial, de um sistema uniforme para a
classificacdo das patentes, dos certificados de inventor, dos modelos de utilidade e
dos certificados de utilidade corresponde ao interesse geral e € de natureza a
estabelecer uma cooperacio internacional mais estreita e a favorecer a harmonizacio
dos sistemas juridicos no dominio da propriedade industrial.

[...]

Atendendo ao valor universal desta classificacio e a importancia que ela
apresenta para todos os paises partes da Convencao de Paris para a Proteccao
da Propriedade Industrial.

Conscientes da importiancia que esta classificacio apresenta para os paises em
vias de desenvolvimento, facilitando-lhes o acesso ao volume sempre crescente da
tecnologia moderna. (grifo nosso)
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. . 51 n .

Em consonéncia com o artigo 19 da CUP’", que prevé que os paises podem
firmar acordos de cooperagdo entre si, sem que contrariem os principios estipulados por ela.
Deste modo, o acordo CIP segue os mesmos principios bdsicos da CUP, uma

complementacdo, segundo o PreAmbulo supra-citado.

(3) o Tratado de Cooperacao em Matéria de Patentes: firmado em Washington-
DC em 1970, e ratificado em 1978, e também modificado em 1979, 1984 e 2001. No Brasil O

Tratado entrou em vigor no Brasil em através do Decreto n° 81.742, de 31 de maio de 1978.

O PCT’?, como é conhecido, tem como objetivo simplificar, tornando mais
eficaz e econdmico, tanto para o usudrio como para os 6rgidos governamentais encarregados
na administra¢do do sistema de patentes, o procedimento a seguir, no caso de uma solicitacio
para protecdo patentdria em varios paise553.

Deste modo, entre suas fungdes e objetivos, vale ressaltar que assegura uma
data de depésito internacional em todos os Estados contratantes, e assim, o pedido de patente
€ depositado em um unico Estado através de um tnico pedido, bastando o depositante ser
nacional ou residente num dos Estados Membros. Ele também segue um dos principios

L. . . .o .. 34
basicos da CUP, mais especificamente, o direito de prioridade™.

(4) Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas, de 1981:
referente ao Acordo, ainda ha de se falar do Protocolo de Madrid, adotado em 1989. Este
tratado € administrado no &mbito da OMPI. Tem como dois principais objetivos a facilitagio
de obtencdo da protecdo as marcas, bem como a facilitagdo da administracdo dos registros,

. . . . . . . . . 55
pois um registro internacional equlvale a um conjunto de registros nacionais.

O Brasil ainda ndo aderiu ao Acordo de Madrid, no entanto, em noticia

publicada em 27 de agosto de 2009, o processo de adesdo ao acordo, em andlise desde 2007,

>l Art. 19 Fica entendido que os paises da Unido se reservam o direito de, separadamente, celebrar entre eles
acordos particulares para a protecdo da propriedade industrial, contanto que esses acordos nio contrariem as
disposicdes da presente Convencao.

52 Sigla em inglés: Patent Cooperation Treaty — PCT.

> Instituto  Nacional de Propriedade  Intelectual — INPL  http://www.inpi.gov.br/menu-
esquerdo/patente/pasta_acordos/pasta_pct/pctl _html. Pesquisado em 13/08/2007.

> NOGUEIRA, Gisela Silva. Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes — PCT. 2008. UNICAMP/
Campinas — SP. Disponivel em:

http://www.inova.unicamp.br/site/06/download/artigos/Tratado_de Cooperacao_em Materia de Patentes PCT-
artigo.pdf. Pesquisado em: 13/08/2009. p. 16.

3 OMPL O Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de Marcas e o Protocolo referente a este
Acordo: Objetivos, Principais Caracteriticas, Vantagens. Disponibilizado em:
http://www.wipo.int/freepublications/pt/marks/418/wipo_pub_418.pdf. Pequisado em: 31/08/2009. p. 4-5.
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estd cada vez mais préoximo, de acordo com o Diretor —geral do escritério regional da OMPI,

José Graca Aranha.”®

(5) Acordo de Viena estabelecendo uma Classificacdo Internacional dos
Elementos Figurativos de Marcas: realizado em Viena, em 1973, foi atualizado em 1° de

outubro de 1985, o chamado Acordo de Viena define em seu artigo 2° que:

Art. 2° A Classificagdo de Elementos Figurativos compreende uma lista de
categorias, divisdes e se¢des nas quais sdo classificados os elementos figurativos de
marcas, acompanhada, quando necessario, de notas explicativas.

A Classificagcdo de Elementos Figurativos estd contida em um exemplar auténtico,
nos idiomas inglés e francés, assinado pelo Diretor Geral da Organizacdo Mundial
da Propriedade Intelectual (doravante denominados, respectivamente, "o Diretor
Geral" e "a Organizac¢do") e com ele depositado no momento em que este Acordo foi
apresentado para assinatura.

As modificacdes e os complementos referidos no Artigo 5(3)(i) devem estar
contidos em um exemplar auténtico, nos idiomas inglés e francés, assinado pelo
Diretor Geral e junto a ele depositado.

(6) Trademark Law Treaty — TLT: concluido em 27 de outubro de 1994, em
Genebra, ja conta com 51 paises signatarios, e € administrado no dmbito da OMPI. Tem como
principal objetivo a harmonizacdo das leis nacionais e regionais de marcas, simplificando e

padronizando os procedimentos diante dos institutos de marca nacionais e 1regi0nais.57

Diante de uma breve relacdo destes Acordos e Convencdes, percebe-se que
sd0, em sua maioria, acordos que se relacionam e complementam a CUP. No site do
Ministério das Relagdes Exteriores, na Divisdo de Assuntos Internacionais, é disponibilizado

uma tabela com todos os Atos Multilaterais em Vigor no Brasil sobre Propriedade Industrial.

% MAGALHAES, Luana Cristina de Lima. Adesdo do Brasil ao Protocolo de Madri pode estar mais préxima.
Disponibilizado em: http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1658630&path=/negocios/.
Pesquisado em: 31/08/2009.

7 TEIXEIRA, Cassiano R. Golos. Tradmark Law Treaty, 2005. Disponibilizado em:
HTTP://www.abreumerkl.com/Artigos/Art_26_out_05.htm. Pesquisado em: 31/08/2009.
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3. CONTRATOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

O comércio é considerado um dos vinculos mais antigos e importantes de
interacdo econdmica. As atividades mercantis contribuiram significativamente ao
desenvolvimento. Além disso, muitos Estados e civilizacdes se desenvolveram a partir do

. 158
controle de uma rota comercial.

Deste modo, o contrato é um dos elementos mais importantes do comércio,
caracterizado pelo acordo de vontade das partes. No ambito da propriedade intelectual, mais
especificamente na propriedade industrial, os contratos exercem func¢io primordial no tocante

a transferéncia de tecnologia e licenga e cessdo de patentes e marcas.

A principio, estudar-se-4 as nog¢des gerais dos contratos a luz do direito civil
brasileiro e da Lei 10.973, de 02 de dezembro de 2004 (Lei da Inovagao). Entdo, aprofunda-se
na matéria de contratos de transferéncia de tecnologia, licenga e cessdo de patentes e marcas,

objetivos desse estudo.

3.1 NOCAO DE CONTRATOS

O contrato € a forma mais comum e importante de se constituir uma obrigacao,
por causa das suas formas variadas e aplicacdo em varios outros ramos do direito privado e
mesmo ao direito publico. Para Carlos Roberto Gongalves, o contrato € fonte de obrigacdo,
sendo que esta é o fato que lhe d4 origem. Entdo, as condutas geradoras de obrigacdo, de
acordo com o Cddigo Civil brasileiro sdo: (1) os contratos; (2) as declaragdes unilaterais de

vontade; e (2) os atos ilicitos, dolosos e culposos.5 ?

Segundo Silvio Rodrigues, dentro da teoria dos negdcios juridicos, existe a
distincdo entre os atos unilaterais, que dependem da manifestagdo de vontade de uma das
partes, e os atos bilaterais, decorrentes de um acordo de pelo menos duas partes. Neste

sentido, os negdcios bilaterais sdo os contratos. E a diferenca entre as duas espécies do

5% AMARAL JR, Alberto do. A Solugdo de controvérsias na OMC. Sdo Paulo: Atlas, 2008. p.11.
» GONCALVES, Carlos R. Direito Civil Brasileiro — vol. I1l. 2* Ed. Sao Paulo: Editora Saraiva, 2006. p. 1
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negocio juridico consiste na necessidade de se constituir através da concordancia entre as

. 60
vontades de duas ou mais partes.

Sempre que um negdcio juridico decorrer de um acordo de vontades, tratar-se-a
de um contrato. Por isto se diz que o contrato ndo se restringe sua aplicagdo ao direito
privado, estendendo-se aos outros ramos do direito.®! Porém, de acordo com Silvio Rodrigues,

€ necessdrio atentar-se que:

“embora ndo se possa negar o aspecto contratual de muitas relagdes juridicas que se
estabelecem mediante o acordo de vontades e fora do terreno patrimonial, uma parte
considerdvel da doutrina procura limitar o conceito de contrato, em sentido estrio,
aos ajustes que constituam, regulem ou extingam relacdes patrimoniais.”®*

Os contratos se baseiam no principio da autonomia da vontade, que permite
que a partes discutam livremente as condi¢des do acordo em situacdo de igualdade. No
entanto, o Cdédigo Civil de 2002 buscou um afastamento dos principios individualistas do
codigo anterior para seguir a posicdo do direito contemporineo. Assim, limitou o referido
principio, atrelando a liberdade de contratar a chamada fungéo social do contrato, seguindo os

valores da boa-f¢ e da probidade (art. 421 e 422).63

O dispositivo do art. 421, do CC/02*, subordina a liberdade contratual 2
funcdo social do contrato. A fun¢@o social do contrato constitui um principio moderno a ser
observado pelo intérprete na aplicacdo dos contratos e complementa os principios da
autonomia da vontade e da obrigatoriedade, muitas vezes prevalecendo sobre eles. Para Silvio
Rodrigues, no entanto, este dispositivo possui certo sentido demagdgico, pois existem
principios que regem os contratos e verifica-se que o legislador tem restringido a liberdade

contratual, e esta restri¢do estd prevista na lei, e s6 nela.®

Além do principio da autonomia da vontade e da funcdo social, o contrato, uma
vez formado, liga as duas partes e estabelece um vinculo obrigacional entre elas. O

fundamento da obrigatoriedade dos contratos reside na necessidade de se garantir a

% RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Dos Contratos e das Declaracdes Unilaterais de Vontade. Vol. III. Sio
Paulo: Editora Saraiva, 2004. p. 9

' GONCALVES, 2006. p.2.

%2 RODRIGUES, Op. Cit. p. 10

% GONCALVES, Op. Cit, p. 4.

64 Art. 421. A liberdade de contratar serd exercida em razdo e nos limites da funcfo social do contrato.

% RODRIGUES, Op. Cit. p. 10.
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manutengdo da ordem. Em conseqiiéncia disto criam-se elementos compulsérios de

adimplemento, ou seja, é a lei que torna obrigatério o adimplemento do contrato.*®

Como os demais negdcios juridicos, o contrato € baseado em elementos
fundamentais, que constituem suas condi¢des de validade. Estas condicdes s@o: (1) de ordem
geral, comuns a todos os atos juridicos, como a capacidade do agente, a licitude do objeto,
possivel e determinado ou determindvel, e a forma prescrita ou ndo defesa em lei (art. 104,

CC); e de ordem especial, especifico dos contratos, ou seja, o acordo de vontades.®’

Definidos os pressupostos de validade do contrato, busca-se realizar uma breve
meng¢do aos principios bdsicos do direito contratual, que segundo Silvio Rodrigues (2004)

sao:

(1) principio da autonomia da vontade: prerrogativa estendida aos cidaddos de
criarem relagGes no ambito do direito, e € limitado apenas pela supremacia da ordem publica e

dos bons costumes;

(2) principio da relatividade das convengdes: € a idéia que os efeitos do

contrato sé se aplicam as partes, nem para beneficiar ou prejudicar terceiros.

(3) principio da obrigatoriedade das convengdes: € a idéia de que, uma vez

firmado o contrato, ele torna-se obrigatdrio entre as partes.

Além destes, Carlos Roberto Gongalves (2006) ainda cita outros quatro

principios relativos aos contratos:

(1) principio da supremacia da ordem publica: € baseado na idéia que um

interesse individual ndo deve prevalecer em detrimento do interesso da sociedade.

(2) principio do consensualismo: a concep¢do moderna € que o contrato resulta
do consenso, do acordo de vontades, para seu aperfeicoamento, sem a necessidade do

formalismo que vigorava.

(3) principio da revisdo dos contratos ou da onerosidade excessiva: opde-se ao
principio da obrigatoriedade, e permite as partes recorrerem ao Judicidrio para alteragdo de

clausulas e convengdes em determinadas situacdes.

% RODRIGUES, 2004. p. 13-14.
7 GONCALVES, 2006, p. 12-13.
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(4) principio da boa-fé e da probidade: o dispositivo do art. 422 do CC define
que “os contratantes sdo obrigados a guardar, assim na conclusio do contrato, como em sua
execucdo, os principios de probidade e boa-fé”. O principio da boa-fé exige que as partes
devam portar-se de maneira correta em todas as fases do contrato. E o principio da probidade

¢ considerado um dos aspectos objetivos do principio da boa-fé.

Além das defini¢des do direito civil, hd de se levar em conta que na area da
propriedade intelectual, a Lei 10.973, de 02 de dezembro de 2004, conhecida como Lei da
Inovagdo, possui importancia especial. Em primeiro lugar, a lei trata de questdes sobre
protecdo da produgdo intelectual, advindos dos resultados de pesquisas. Em segundo lugar, e
mais relevante ao presente estudo, a Lei de Inovacdo trata a respeito dos instrumentos legais
para realizar procedimentos de transferéncia de tecnologia e licenciamento de patentes para

exploragdo comercial.

De acordo com Luiz Otavio Pimentel (2007, p. 20), os grupos de contratos
previstos na Lei de Inovacdo sdo: (1) prestagdo de servigos ou encomenda de pesquisa, no seu

o68.
8%

art. (2) parceria ou cooperacio de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), no seu art. 9°°; e

N . . . 70
(3) transferéncia de tecnologia e licenciamento, em seu art. 6°".

Neste sentido, os contratos de transferéncia de tecnologia, nomeadamente os
relativos a licenga e cessdo de patentes e marcas, sdo o foco principal do presente estudo. Suas

modalidades e previsdes legais sdo tratadas a seguir.

3.1.1 Contratos de transferéncia de tecnologia

A exploracdo dos direitos de propriedade industrial pode ocorrer de forma
direta ou indireta. Na primeira, é o proprio titular da patente ou do registro que assume a
atividade empresarial e utiliza o objeto inventado ou usando a marca nos produtos ou servigos

que oferece. Ja a segunda forma decorre da outorga de licenca de uso, pelo titular da patente

%% Art. 8 E facultado 2 ICT (Instituicio Cientifica e Tecnoldgica) prestar a institui¢des puiblicas ou privadas
servicos compativeis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas a inovag@o e a pesquisa cientifica e
tecnoldgica no ambiente produtivo.

% Art. 9° E facultado a ICT celebrar acordos de parceria para realizacio de atividades conjuntas de pesquisa
cientifica e tecnoldgica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituicdes publicas e
privadas.

7% Art. 6° E facultado a ICT celebrar contratos de transferéncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de
direito de uso ou de exploracdo de criag@o por ela desenvolvida.
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ou do registro, bem como de cessdo em favor de terceiro. E comum também a exploracio

) . . 71
direta e indireta do bem simultaneamente.

O INPI, desde sua criacdo, tem atuado incisivamente para os registros de
contratos de transferéncia de tecnologia, licenca e cessdo de direitos. Esta atuacgio
historicamente incluiu: (1) a autoridade registral especializada quando a titulos de propriedade
industrial e dos respectivos contratos; (2) por delegacio, autoridade como ente especializado,
para andlise substantiva dos contratos para efeitos de cumprimento da legislagdo cambial e de
capital estrangeiro; (3) igualmente por delegacdo, e depois por competéncia legal, autoridade
para verificar ex ante as condicdes de dedutibilidade fiscal e de atribuicdo de beneficios
fiscais as partes dos contratos de tecnologia e de propriedade industrial; e (4) Autoridade de

: ~ .. A . ;T2
intervencdo no dominio econdmico para regular os fluxos de tecnologia para o Pais.

Segundo Denis Borges Barbosa, os contratos propriedade industrial e de
transferéncia de tecnologia s@o regulados por um conjunto de normas esparsas, nao
espelhadas num unico normativo. Entre estas normas, s@o citadas: (1) A legislagdo de
Propriedade Intelectual relevante, e as normas de direito comum, especialmente o Codigo
Civil, que a complementa; (2) O corpo da legislagdo tributaria, especialmente a do Imposto
sobre a Renda, cuja complexidade e mutabilidade merecem estudo proprio; (3) A legislacdo
relativa ao Direito do Concorréncia, especialmente a que did competéncia ao Conselho
Administrativo de Defesa Econdmica — CADE para analisar contratos que possam afetar a
concorréncia; (4) A lei 4.131/62, no que regula aspectos da remissibilidade das importancias
relativas aos contratos de tecnologia; (5) Os arts. 62, 140 e 211 do Cddigo da Propriedade
Industrial, Lei 9.279/96, que submetem a averbacao ou registro no INPI tais contrat0s73, assim
como o Ato Normativo no. 135, de 15/4/97, que dispde sobre o respectivo procedimento; (6)
Os eventuais efeitos internos do tratado OMC/TRIPs; e (7) Outros dispositivos relevantes de

legislacdo esparsa, por exemplo, o Cédigo do Consumidor. “

Ele ainda cita os tipos de contrato de propriedade industrial e transferéncia de

" ULHOA COELHO, Fabio. Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 12* Ed. Sdo Paulo: Editora Saraiva, 2008. p.
170.

> BARBOSA, Denis Borges. Contratos de licengca e de tecnologia — a intervengdo do INPI, 2002-a.
Disponibilizado em http://denisbarbosa.addr.com/85.doc. Pesquisado em 31/08/2009. p. 1-2.

73 Art. 211. O INPI fard o registro dos contratos que impliquem transferéncia de tecnologia, contratos de franquia e similares
para produzirem efeitos em relacdo a terceiros. Paragrafo tnico. A decisdo relativa aos pedidos de registro de contratos de
que trata este artigo serd proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro

" BARBOSA, Denis Borges. Tipos de contratos de propriedade industrial e transferéncia de tecnologia, 2002-
b. Disponibilizado em http://denisbarbosa.addr.com/130.doc. Pesquisado em 27/07/2009. p. 2.
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tecnologia, pois sdo muitos os objetos do comércio de propriedade industrial e de tecnologia:
(1) contratos de propriedade intelectual (licencas, autorizagdes, cessdes, etc.), objeto do
presente estudo, ao qual se dard &nfase; (2) contratos de segredo industrial e similares; (3)
contratos de projeto de engenharia; e (4) contratos de servicos em geral. Conforme foi

mencionado, tratar-se-4 dos contratos de licenga e cessdo, tanto de patentes quanto de marcas.

A licenga é o contrato que em que o titular da patente ou registro (licenciador)
autoriza a outra parte contratante (licenciado) a explorar o objeto em questdo, sem a
transferéncia da propriedade intelectual. Essa autorizacio pode ser exclusiva ou ndo, e admite
limitacdes quanto ao tempo ou territdrio, segundo for avengado pelas partes. Uma das
condicdes de validade desta modalidade de contrato é que ele possua eficicia perante
terceiros, como o fisco e as autoridades monetarias. Por isto, o contrato de ser averbado no

Instituto Nacional de Propriedade Industrial — INPL.”

Ja o contrato de cessdo € o contrato de transferéncia da propriedade industrial,
de patente ou registro, concedido ou depositado. Ao contrario do contrato de licenca, o
contrato de cessdo ndo possui limitacdo temporal, pois a cessdo € a transferéncia da
propriedade e ndo a mera autorizacio de uso, conforme foi falado.”® Deste modo, Fabio Ulhoa
Coelho conclui que “a licenga de direito industrial estd para a cessdo, como a locacdo estd
para a venda”.”’ A partir destas defini¢des bésicas, inicia-se um estudo mais aprofundado

desta modalidade de contrato, em relacdo a patentes e marcas.

3.1.1.1 Licenciamento e cessao de patente

De acordo Denis Borges Barbosa, uma licenga pode ser simples ou exclusiva.
A primeira é a autorizagdo de exploragdo simples, sem que o licenciador assuma o
compromisso de ndo mais explorar direta ou indiretamente o objeto em questdo. Ja a licenga
exclusiva implica em rentincia do direito de exploracdo por parte do licenciador, e assim ja se
aproxima economicamente da venda do direito, embora juridicamente o licenciador continue
como titular do privilégio. Além destas modalidades existem, igualmente, licencas parciais,

que se limitam a autorizar a exploracdo de parte do direito.”®

7 ULHOA COELHO, 2008. p. 171.

®1d. Tbid. p. 172.

77 1d. Tbid. p. 173.

8 BARBOSA, Denis Borges. Licengas e Cessdes na Propriedade Industrial, 2002. Disponibilizado em
http://denisbarbosa.addr.com/102.doc. Pesquisado em 31/08/20009. p. 3.
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Vale ressaltar ainda que de acordo com o principio da independéncia das
patentes, cada Estado emite suas proprias patentes, que tém validade apenas dentro do
territério, de acordo com o art. 4°-bis, da Convencao de Paris. Nao ha patente internacional, e
nem tem qualquer valor a patente estrangeira. Assim, a licenca tem de se referir a cada uma
destas patentes nacionais, sem que uma concessiao para um pais implique em licenca parcial.
A caracteristica das patentes, de impedirem o uso da tecnologia mesmo por quem dela ji

disponha, faz da licenca um instrumento primordial para a concentra¢do e coordenacio

industrial.”

2

Entre as partes também ¢ aplicdvel, além das disposi¢des da legislacdo de
propriedade industrial, o regime juridico do contrato de locacdo de bens mdveis (art. 565 a
578, do CC), comparando o licenciador ao locatdrio e o licenciado ao locador. Além disso, a
licenca geralmente decorre de um ato voluntario, porém a Lei de Propriedade Industrial — LPI
(Lei n® 9.279/96), em seus artigos 68 a 71, prevé situacdes em que a licenga de uso em favor
de terceiros € obrigatdria para o titular da patentego. Séo os casos de licenga compulsoéria a

saber:

Art. 68 - O titular ficard sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se
exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar
abuso de poder econdmico, comprovado nos termos da lei, por decisdo
administrativa ou judicial.

§ lo.- Ensejam, igualmente, licenga compulsoria:

I - a ndo exploracdo do objeto da patente no territério brasileiro por falta de
fabricacdo ou fabricacdo incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do
processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econdmica, quando serd
admitida a importag@o; ou

II - a comercializacdo que ndo satisfizer as necessidades do mercado.

§ 20.- A licenga sé poderd ser requerida por pessoa com legitimo interesse e que
tenha capacidade técnica e econdmica para realizar a exploragdo eficiente do objeto
da patente, que deverd destinar-se, predominantemente, ao mercado interno,
extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do pardgrafo
anterior.

§ 30.- No caso de a licenca compulséria ser concedida em razdo de abuso de poder
econdmico, ao licenciado, que propde fabricagdo local, serd garantido um prazo,
limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder a importacdo do objeto da licenga,
desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu
consentimento.

§ 40.- No caso de importacdo para exploracdo de patente e no caso da importagdo
prevista no pardgrafo anterior, serd igualmente admitida a importagdo por terceiros
de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que
tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu
consentimento.

7 BARBOSA, 2002-c. p. 4.
% ULHOA COELHO, 2008, p. 171-172.
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§ 50.- A licenca compulséria de que trata o Pardgrafo lo. somente serd requerida
apo6s decorridos 3 (trés) anos da concessdo da patente.

Art. 69 - A licenca compulsdria ndo serd concedida se, a data do requerimento, o
titular:

I - justificar o desuso por razdes legitimas;

II - comprovar a realizagio de sérios e efetivos preparativos para a exploragdo; ou

III - justificar a falta de fabrica¢do ou comercializacdo por obstdculo de ordem legal.
Art. 70 - A licenga compulsdéria serd ainda concedida quando, cumulativamente, se
verificarem as seguintes hipdteses:

I - ficar caracterizada situacdo de dependéncia de uma patente em relag@o a outra;

IT - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em
relacdo a patente anterior; e

III - o titular ndo realizar acordo com o titular da patente dependente para exploragdo
da patente anterior.

§ lo.- Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja
exploracdo depende obrigatoriamente da utilizacido do objeto de patente anterior.

§ 20.- Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderd ser considerada
dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto
poderd ser dependente da patente do processo.

Paragrafo 3o0.- O titular da patente licenciada na forma deste artigo terd direito a
licenca compulséria cruzada da patente dependente.

Art. 71 - Nos casos de emergéncia nacional ou interesse publico, declarados em ato
do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado ndo
atenda a essa necessidade, podera ser concedida, de oficio, licenga compulsoria,
tempordria e ndo exclusiva, para a exploragdo da patente, sem prejuizo dos direitos
do respectivo titular.

Pardgrafo dnico - O ato de concessdo da licenga estabelecerd seu prazo de vigéncia e
a possibilidade de prorrogacao.

Pela licenca, o titular do direito exclusivo autoriza o uso e o gozo do objeto de
sua patente e sinal distintivo, ou, como o quer parte da doutrina, compromete-se a ndo exercer
o seu poder de proibir o uso. Pela cessao, por sua vez, repassa a titularidade do direito, como

R . 81
ato voluntdrio inter vivos.

No dispositivo do art. 58 da Lei 9.279/96, esta explicitado que o pedido de
patente ou a patente, ambos de conteddo indivisivel, poderdo ser cedidos, total ou
parcialmente. Esta indivisibilidade de contetido €, nas leis de patentes, decorrente do principio
da unidade de inven¢do. Deste modo, entende-se que a patente ou o pedido ndo poderdo ser
cedidos parcialmente. Mas o contetdo juridico pode ser cedido parcialmente em determinadas

o 82
condigdes.

O contrato de cessdo é um acordo entre partes com objetivo de alterar o titular
dos direitos sobre a patente, marca, entre outros. A Lei da Propriedade Industrial ndo define o

regime juridico de qualquer das duas modalidades e indica, apenas, quanto a segunda, que i

8181 BARBOSA, 2002-c. p.3-4.
82 1d. Ibid. p. 5-6.
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propriedade do privilégio ou da marca pode ser transferida por ato inter vivos, ou em virtude

~ o <. 83
de sucessio legltlma ou testamentaria.

3.1.1.2 Licenciamento e cessao de marca.

As marcas sdo bens imateriais suscetiveis de registro e, portanto, objeto de
propriedade. Deste modo, elas poderdo ser cedidas ou transferidas a qualquer titulo, tanto por
ato inter vivos, quanto por ato causa mortis, em sucessio legitima ou testamentdria. A cessdo
de marca deverd compreender todos os registros, de marcas iguais ou semelhantes, relativos a
produtos ou servigo idéntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento de todos os

- 84
registros ou pedidos.

Pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido de registro quanto o préprio
registro poderdo ser cedidos, desde que o cessiondrio atenda aos requisitos legais para
requerer tal registro. Assim, a Lei 9.279/96 mantém o principio da universalidade da cessdo
segundo o qual, no caso de transferéncia, todos os registros e pedidos de marcas iguais ou
semelhantes relativas & mesma atividade deverdo ser repassadas em bloco. O motivo é a
impossibilidade de conviver modalidades da mesma marca, concedidas apenas em atengao a

unicidade do titular, em condi¢des que se presumem concorrenciais.®

A transferéncia do pedido ou do registro é efetivada por anotagcdo no registro,
através de requerimento ao INPI. Desta mesma maneira, proceder-se-4 quando se tratar de
anotacdo referente 2 mudanca de nome ou de sede do titular da marca. A transferéncia s6
produzird efeitos, contra terceiros, depois da publicacdo do deferimento da anotacdo. Neste
sentido, o art. 136, a Lei 9.279/96 estabelece que as anotagdes ficam a cargo do INPI em
cessdo do pedido ou do registro da marca, sobre qualquer limitagdo ou 6nus que recaia sobre o

pedido ou registro e a alteracio do nome, sede ou endereco do depositante ou titular.*

O caso da licenca de uso da marca ocorre quando o titular do registro nédo
queira se desfazer dele. Segundo o art. 139 do CPI/96, o titular de registro ou o depositante de
pedido de registro podera celebrar contrato de licenga para uso da marca, sem prejuizo de seu

direito de exercer controle efetivo sobre as especificagdes, natureza e qualidade dos

% BARBOSA, 2002-c. p. 6.

84 REQUIAO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Vol. I. 27* Ed. Sdo Paulo: Editora Saraiva, 2008. p. 272.
% BARBOSA, Op. cit. p. 12.

8 REQUIAO, Op. cit. p. 273.
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. . 87
respectivos produtos Ou Servigos.

O contrato de licenca devera ser averbado no INPI para que produza efeitos
contra terceiros, podendo também o licenciado agir em defesa da marca, quando assim for
acordado, sem prejuizo dos direitos do titular. Nesta modalidade, o contrato de franquia € o
exemplo mais comum de exploragdo da marca, embora possa englobar obrigacdes de outra
natureza, sendo que a franquia também € regulada pela Lei n°® 8.955, de 15 de dezembro de

1994 %8

Segundo Denis Borges Barbosa, a averbagdo prevista no artigo 90 do CPI de
1971 tinha outros pressupostos e outros efeitos do que a exigida sob a lei de 1945. Sendo que,
em primeiro lugar, a averbacdo ndo se destinava a dar eficicia absoluta ao contrato. Isto
porque, de acordo com o CPI 1971, a eficécia ja existia antes da averbagdo, e assim somente
faltava a eficdcia relativa a terceiros, ou oponibilidade. Entre as partes, vale a licenga, ndo
para com terceiros. Em segundo lugar, a doutrina, a pratica administrativa regulamentada e até
a jurisprudéncia passaram a exigir que a licenca estivesse averbada para ensejar prova de uso.
E por fim, ndo se averbava a licenga de marcas se esta ndo satisfizesse certos requisitos, que
ndo eram de simples legalidade estrita. S6 se averbaria a licenca que contiver a obrigagdo de o
licenciante exercer controle de qualidade, cuja remuneragdo seja fixada de acordo com a
legislacdo monetaria e cambial, e que ndo imponha quaisquer restricdes a comercializacdo e

: e . ~ 89
industrializacdo, inclusive a exportagao.

Por fim, a Lei 9.279/96 manteve a averbagdo em seu efeito de oponibilidade
contra terceiros, mas eliminou o requisito de que seja feita a averbagdo para efeitos de prova

de uso.

87 BARBOSA, 2002-c. p. 13.
% REQUIAO, 2008. p. 273.
% BARBOSA, Op. cit. p. 13-14.
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4. CONTRATOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PELA PERSPECTIVA DO
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO

O Direito Internacional Privado em matéria de Propriedade Intelectual ainda é
um tema pouco desenvolvido, tanto em literatura nacional, quanto internacional. Apesar disto,
o direito internacional foi, e permanece até hoje, fundamental para a protecdo e
reconhecimento dos direitos de Propriedade Intelectual. Até a assinatura do acordo
OMC/TRIPS varios movimentos de internacionalizacdo destes direitos ocorreram, como a
CUP e a CUB, sendo que cada um deles representou um importante marco na histéria do
direito internacional da propriedade intelectual®.

No ambito da propriedade industrial é que se tem maior aplicabilidade de
normas internacionais no ordenamento pdtrio. O titular dos direitos de propriedade industrial
estard sempre inter-relacionando as normas internas com as normas internacionais, tornando
indispensdvel o estudo sobre as regras de internalizacdo, interpretacdo, integracdo e

destinacdo das normas internacionais’.

Existem intimeros tratados assinados e ratificados pelo Brasil, tanto em matéria
de propriedade industrial quanto em matéria de direitos autorais e conexos. Para se proceder a
interpretacdo destes tratados e concilid-los com outras normas de direito internacional, deve-
se utilizar as disposi¢des da Convengdo de Viena, vigente na maioria dos Estados-membros
da OMC??, tornando mais claras as regras de interpretag@o dos tratados restringindo-se ao seu

texto efetivamente.”

Entretanto, sua relacdo com a propriedade intelectual surgiu somente em
meados dos anos 70 e 80, quando se reconhece que a protecdo internacional da propriedade
intelectual estd intimamente ligada ao comércio internacional. Foi a partir deste momento que
os bens imateriais se tornam cada vez mais importantes para o desenvolvimento industrial,

.o . . . ~ L, . 4
envolvendo aos direitos de propriedade intelectual uma importancia estrateglca9 .

Para compreender a relagdo da propriedade intelectual com o comércio

internacional, € necessdrio, num primeiro momento, definir os contratos internacionais e as

% BASSO, 2000. p. 16.

’ BARBOSA, 2003. p. 13.

92 O Brasil ainda nio ratificou a Convencio de Viena.
% BARBOSA. Op. cit. p. 31.

% BASSO, Op. cit. p. 160.
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regras de jurisdicdo competente e lei aplicavel, para depois analisar a aplicagdo destas regras

aos contratos envolvendo direitos de propriedade industrial, foco do estudo.

4.1 CARACTERIZACAO DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS

Inicialmente, cabe ressaltar que os estudos sobre os contratos internacionais
sao definidos na parte especial do Direito Internacional Privado. Na definicdo do direito civil,
os contratos sdo acordos de vontade entre duas ou mais partes, com a finalidade de criagao,
modifica¢do ou extingdo de um direito, bem como troca de um bem por dinheiro ou outra
prestacao previamente estipulada. Nesse sentido, Nadia de Araujo explica:

[...] o que caracteriza a internacionalidade de um contrato é a presenca de um

elemento que o ligue a dois ou mais ordenamentos juridicos. Basta que uma das
partes seja domiciliada em um pafs estrangeiro ou que um contrato seja celebrado

em um pafs, para ser cumprido em outro.

A partir deste conceito podem-se extrair dois critérios bdsicos para

determinagdo da internacionalidade de um contrato:
(1) a nocao domicilio ou estabelecimento em dois Estados-membro;
(2) a presenga de um vinculo objetivo com mais de um ordenamento.

Deste modo, o principio da autonomia da vontade na determinacdo da

. ~ . . .. . . 96
legislacdo aplicavel € um dos elementos mais importantes do contrato internacional. Na
celebracdo de um contrato internacional, as partes podem estabelecer regras para resolucio de
situacdes futuras que podem vir a ocorrer, e, através de cldusulas de eleicdo de foro e

arbitragem, determinar onde e como o litigio serd julgado.

O principio da autonomia da vontade ganhou destaque no DIPr por causa da
falta de um acordo geral que regulasse as normas materiais e de conflito em relagdo as
obrigagdes internacionais. Ressalta-se que o principio da autonomia da vontade ndo
representa uma vontade ilimitada, tdo somente indica a possibilidade dos contratantes

elegerem a lei mais adequada as suas necessidades, dentro dos limites previstos em lei e em

%> ARAUJO. 2003. p. 346.
% 1d. Ibid. p. 345.
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conformidade com a ordem publica. O fato de a escolha ser possivel ndo significa que ndo ha

uma lei aplicével, ou que se poderia eleger qualquer direito aplicdvel.”’

Nos paises do Mercado Comum do Cone Sul (MERCOSUL), por exemplo,
também ndo existe uma posi¢do definida, nem em relacdo a autonomia da vontade, nem
quanto as regras de determinacdo da lei aplicavel aos contratos internacionais. No Brasil, as
divergéncias também sdo muitas, de forma que existem basicamente trés correntes a respeito.
A primeira é contrdria ao reconhecimento do principio; a segunda admite a presenga do

principio com alguns limites; a terceira defende uma aplicagdo mais ampla da autonomia da

vontade.”®

Apesar existir controvérsias a respeito deste assunto, a doutrina majoritdria
considera que todo contrato internacional serd regido por uma lei nacional, escolhida a partir
das regras de Direito Internacional Privado do Estado em que o litigio for julgado. No Brasil,
a regra geral é a do local da celebracdo do contrato, segundo o art. 9°, caput, da Lei de
Introducdo ao Cédigo Civil (LICC), in verbis: “para qualificar e reger as obrigacdes, aplicar-

se-4 a lei do pafs em que se constituirem.”

A LICC repetiu o disposto no Cédigo Civil de 1917, porém suprimindo a
expressdo “salvo disposicio em contrdrio”, acarretando na supressio do principio da
autonomia da vontade. Alguns autores sustentam que a auséncia da expressdo nao significa a
eliminacdo do principio, embora ndo exista certeza juridica da sua permissdo, tanto na lei

oo A . 199
quanto na jurisprudéncia nacional .

No plano internacional, a doutrina também ndo € pacifica em relagdo aos
limites da aplicacdo do principio da autonomia da vontade. As posicdes divergentes ocorrem
em virtude de objetivos econdmicos diferentes, uma vez que os paises mais ricos defendem
ampla liberdade na escolha da lei aplicdvel, para se submeterem a uma lei mais flexivel aos
seus interesses, a fim de maximizar os lucros. J4 os paises em desenvolvimento defendem um

controle maior, com objetivo de equilibrar a balanca comercial.'”

7 FLORES, Nilton César. O principio da autonomia da vontade do direito internacional privado aplicado aos
contratos de know-how. In: BARRAL, Welber. MOTA, Carlos Esplugues. PIMENTEL, Luiz Otévio. (org.).
Direito Internacional Privado — Unido Européia e o Mercosul. Florianépolis: Fundacdo Boitex, 2007. p. 392.

% Id. Tbid. p. 395-396.

% ARAUJO, 2003. p. 350.

' FLORES, 2007. p. 393.
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Logicamente, estas regras variam entre os paises, tornando necessidria uma
harmonizacdo pela criagdo de regras conflituais internacionais uniformes, que indicam o
método para solucdo do conflito de leis, aumentando, assim, a seguranca juridica das relagdes
internacionais. A tendéncia, nos casos de uniformizacdo, é justamente permitir as partes
escolher a lei aplicévelml.

Deste modo, uma vez conceituado o contrato internacional, torna-se necessario
o estudo dos seus elementos mais importantes. Tratar-se-4 adiante dos tratados internacionais
de comércio internacional e, especialmente, das regras de conflito, que determinam a
competéncia e a lei aplicdvel, de acordo com o principio da autonomia da vontade e suas

limitacgdes.

4.2 LEI APLICAVEL E JURISDICAO COMPETENTE ENVOLVENDO PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Deste modo, uma vez conceituado o contrato internacional, torna-se necessario
o estudo dos seus elementos mais importantes. Tratar-se-4 aqui das regras de conflito, que
determinam a competéncia e a lei aplicdvel, de acordo com o principio da autonomia da

vontade e suas limitagdes.

Conforme foi falado anteriormente, o que caracteriza um contrato internacional
€ a presenga de elementos estrangeiros, que o vinculam a mais de um ordenamento juridico.
Existem casos em que os contratantes podem estabelecer no prdprio contrato regras para
solucdo de possiveis litigios, através de cldusulas de eleicdo de foro e de arbitragem.'®* Em

outros casos, no entanto, a sujei¢do do contrato a uma lei nacional € inevitavel.

Os direitos de propriedade industrial, segundo Maristela Basso, sdo regidos

pelo principio da territorialidade'® e da independéncia dos direitos'™. Estes principios ndo s6

1" ARAUIJO, 2003. p. 346-347.

102 ARAUJO, Nadia. Contratos Internacionais: Autonomia da Vontade, MERCOSUL e Convencgoes
internacionais. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1997. p 19.

1% O territério é considerado como o espago limitado onde um determinado Estado exerce suas competéncias e,
portanto, a existéncia de varios Estados leva a uma divisdo de competéncias no espago. No caso dos direitos de
propriedade intelectual, a determinacéo da lei aplicdvel depende da andlise da natureza especial desses direitos
para, entdo, demonstrar que eles sdo regulados por leis territoriais, sob a ética do DIPr (vide LUCHESI, 2007)

104 Ag criagdes intelectuais, ao safrem do ambito do pafs de origem e se inserirem no de outro, encontram uma
nova realidade, diferente da de origem, e deste modo, devem ser regulados pela lei do pais onde estdo
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determinam a lei aplicdvel, mas também a jurisdicdo competente para julgar o caso. Conforme
disposto no art. 8 da Lei de Introdugdo ao Cédigo Civil - LICC'®, em razdo do caréter
imaterial, intelectual, intangivel de seu objeto, o lugar da localizagdo desses direitos é aquele
onde foi cumprida a formalidade necessdria a sua apropriacdo. Os modos de aquisi¢do dos

direitos reais sdo, em efeito, definidos nacionalmente.'*

Cada sistema juridico atua de maneira autdnoma em relacdo aos sistemas

N

estrangeiros no que concerne a propriedade industrial.'”” Tsto porque os direitos de

propriedade industrial dependem do registro realizado em 6rgéo oficial competente.

Por esse motivo, o artigo 8° da LICC deve ser relacionado ao artigo 89 do

1108

Cédigo de Processo Civil ), que trata da regra de competéncia absoluta. Por forca destes

z

dispositivos, somente a Justica brasileira é competente para julgar as acdes sobre bens

registrados no pafs, e a lei aplicdvel é, necessariamente, a lei do local desse registro.109

No Brasil, as regras de competéncia internacional estdo contempladas nos
artigos 88 a 90'"°, do no Cédigo de Processo Civil (CPC), bem como do artigo 12, da LICC.
Esses dispositivos legais permitem a propositura de uma ac¢ao judicial referente a um contrato
internacional no Brasil. No entanto, eles sdo regras da chamada competéncia concorrente.
Assim, basta que ocorra qualquer das situagdes previstas na lei para que a agdo possa ser
submetida a jurisdi¢do brasileira, porém sem uma obrigatoriedade:

Afirmar que determinadas regras de competéncia internacional sdo concorrente ao
invés de exclusivas significa dizgr que tais regras sdo relativas, havendo alguma
flexibilidade na sua aplicacdo. E por este motivo que, em principio, aceitam a

suposta autonomia da vontade das partes como elemento suficiente para excepciona-
111
las.

adentrando. Assim, garante a aplicagdo da lei do pais da protecdo independentemente das leis do pais de origem.
(vide BASS0,2000)
195 Art. 8°. Caput, da LICC: “Para qualificar os bens e regular as relagdes a eles concernentes aplicar-se-d a lei
do pais em que estiverem situados”.
1% BASSO, Maristela. Direito internacional privado e lei aplicdvel ao regime juridico dos direitos patentdrios,
In O direito internacional contempordneo — Estudos em homenagem ao Professor Jacob Dolinger TIBURCIO,
Carmem. BARROSO, Luis Roberto (org.). Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 694.
"7 1d. Tbid. p. 695.
1% Art. 89. Compete 2 autoridade judiciaria brasileira, com exclusio de qualquer outra:
I - conhecer de acdes relativas a iméveis situados no Brasil;
II - proceder a inventdrio e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da heranga seja estrangeiro e
tenha residido fora do territério nacional.
1% BASSO. 2006. p. 695.

Art. 88. E competente a autoridade judiciaria brasileira quando:

I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;
"L AMY, 2005. p. 425.
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No Brasil, esta posi¢do ndo € totalmente aceita, ilustrada pela decisdo proferida
pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justica (Recurso Especial n.° 804.306 — SP), que
concluiu que contratos internacionais que sejam executados no Brasil estdo sujeitos a
competéncia da autoridade judicidria brasileira, ainda que as partes tenham pactuado
livrtemente a escolha de foro estrangeiro.112 O proprio Supremo Tribunal Federal ja se
posicionou em favor da autonomia da vontade, na sua Simula n°® 335: “E valida a clausula de

eleicdo de foro para os processos oriundos do contrato”.

J4 as regras da chamada competéncia absoluta estdo contempladas no artigo 89,
do CPC'"® , bem como no art. 12, § 1° da LICC"* Nestes casos, a regra da territorialidade é
absoluta e ndo se flexibiliza. Uma vez que ocorrer algum dos casos previstos neste
dispositivo, a lei prevé que somente podera conhecer do litigio o Poder Judiciario brasileiro,

excluindo automaticamente qualquer outra.

Esta regra é baseada na no¢do de que nenhum pais pode questionar a validade
de um ato soberano praticado por outro pal’s.115 Isto ocorre porque as regras de competéncia

internacional respeitam a soberania dos Estados

Além de tratar das regras de competéncia, a LICC rege o conflito entre as
normas especificamente, coordenando a aplicacdo das leis, quanto ao tempo de vigor da lei,
aos seus efeitos e a validade. Ou seja, ela rege a aplicagdo da regra de conflito e a indicacdo

do direito aplicdvel. Segundo a definicdo de Maria Helena Diniz:

Nao rege relacdes de vida, mas sim as normas, uma vez que indica como interpretd-
las ou aplica-las, determinando-lhes a vigéncia e eficacia, suas dimensdes espacio-
temporais, assinalando suas projecoes nas situacoes conflitivas de ordenamentos
juridicos nacionais e alienigenas, evidenciando os respectivos elementos de

~ . 116
conexdo.(grifo nosso)

"2 LILLA, Paulo Eduardo. Autonomia de vontade nos contratos internacionais, 2008. Disponivel em:
http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=71902. Pesquisado em: 29/08/2009.

5 Art. 89. Compete a autoridade judicidria brasileira, com exclusdo de qualquer outra:

I - conhecer de acdes relativas a iméveis situados no Brasil;

II - proceder a inventdrio e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da heranga seja estrangeiro e
tenha residido fora do territério nacional.

M AR 121

§ 1° S6 2 autoridade judicidria brasileira compete conhecer das agdes, relativas a iméveis situados no Brasil.

"3 LUCHESI, 2007. p. 381.

1% DINIZ, Maria Helena. Lei de Introducdo ao Cédigo Civil Brasileiro Interpretada. 9* ed. Sio Paulo — Ed.
Saraiva, 2002. p. 4.




40

Para se proceder a determinagdo da lei aplicavel, segundo as regras de Direito
Internacional Privado, é necessario adotar o principio da autonomia da vontade. No caso do
direito internacional da propriedade intelectual, as regras para determinacio da lei aplicavel as
solugdes de controvérsias tendem a impor limitagdes a este principio, em virtude da natureza

especial destes direitos.

As regras de DIPr estdo codificadas na LICC e, no tocante as obrigacdes
internacionais, especificamente, estd consagrado em seu art. 9°, in verbis:
Art. 9° Para qualificar e reger as obrigagdes, aplicar-se-4 a lei do pais em que se
constituirem.
§ 1° Destinando-se a obrigac@o a ser executada no Brasil e dependendo de forma
essencial, serd esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto
aos requisitos extrinsecos do ato.

§ 2° A obrigacio resultante do contrato reputa-se constituida no lugar em que residir
0 proponente.

A lei atual aponta claramente o direito aplicavel, segundo o principio da lex
loci celebrationis, ou seja, o elemento de conexdo € o local da celebragdo do contrato, em
detrimento da teoria da lex loci executionis, que seria o local de execucdo do contrato,
presente na antiga Lei. Deste modo, a LICC € o instituto legal que determina de que maneira

se da resolucdo de conflitos de leis.

Pode-se perceber, a partir do estudo das regras de conflito, que ha intimeras
controvérsias tanto na questdo da cldusula de elei¢do de foro, quanto na questdo da escolha da
lei aplicavel. Nesse contexto, a arbitragem se apresentaria como uma das possiveis maneiras
de solugéo de litigios internacionais. Mais adiante serd abordado o tema da arbitragem e suas

possibilidade de aplicag@o.

4.3 ANALISE JURISPRUDENCIAL

Nesta parte, inclui-se a andlise de alguns Acoérddos e Decisdes do Tribunal
Regional Federal da 2* Regido - TRF2. No Brasil, os julgados sobre a matéria de solugéo de
conflitos de contratos internacionais envolvendo propriedade intelectual ainda é escasso.
Também vale salientar que a busca-se andlise das decisdes posteriores a Lei n® 9.279/1996 e

as demais regras de propriedade industrial, relativas a marcas e patentes.
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O tema da propriedade industrial ainda é cercado de controvérsias e, deste
modo merece uma andlise jurisprudencial a respeito da matéria. Patricia Luciane de Carvalho,
em artigo intitulado “O Direito da Propriedade Intelectual pela jurisprudéncia do Supremo

Tribunal Federal”, afirma que:

Demonstra-se, desta forma, que a propriedade intelectual, nacionalmente, em que
pese a sua multidisciplinariedade, encontra-se predominantemente amparada na
Constituicdo Federal. Esta incorporou a constru¢cdo da ordem internacional e por
isto, em termos gerais, além do ambito nacional, possui fundamento no direito
internacional da propriedade intelectual.'"’

N

Primeiramente, tratar-se-4 de um caso relacionado a marcas, sendo a mais
comum os casos de concorréncia desleal e o conflito entre marcas nacionais e estrangeiras,

registradas em outro pais. Segundo explica Patricia Luciane Carvalho:

A concorréncia desleal ocorre pelo uso abusivo da propriedade intelectual pelo seu
titular (causando prejuizo a outrem) ou por terceiro que procure causar prejuizo ao
titular. Estes s@o atos praticados por particular, mas que cabe ao Estado, diante da
gravidade para a ordem social e econdmica, tutelar, com destaque para a drea
criminal. Nesta hd a competéncia da Unido por meio da Justica Federal e da Policia
Federal. Para tal necessario que se demonstre a afronta a livre concorréncia, que € o
que caracteriza a concorréncia desleal.''®

Além disso, a protecdo de marca estrangeira ndo estd condicionada a obtengao
do registro em todos os paises. O Acordo TRIPS protege as marcas, denominagdes e
invencdes ja registradas em outro pafs, mesmo que os tratados internacionais sejam

. . . 119
posteriores ao registro do bem intelectual.

Neste sentido, o direito da propriedade intelectual exige a fundamentagcdo no
direito internacional da propriedade intelectual pelo seu cardter multiterritorial, e goza de
protecdo nos outros Estados signatarios. Isto ocorre porque a propriedade intelectual é uma
das poucas areas do Direito que relaciona a esfera publica com a privada, e exige, assim, uma
conjugacio dos valores.'*® No Acérddo do TRF da 2* Regido, apresentado a seguir, fica clara

a regra supracitada:

"7 CARVALHO, Patricia Luciane. O Direito da Propriedade Intelectual pela jurisprudéncia do Supremo

Tribunal Federal. 2008. Disponivel em:
http://www.apdi.pt/ APDI/DOUTRINA/O%20Direito%20da%20Propriedade %20Intelectual %20pela%20jurispru
d%C3%AAncia%20d0%20Supremo%20Tribunal%20Federal.pdf. Pesquisado em 15/08/2009. p. 1.

"8 1d. Ibid. p. 58-59.

"9 1d. Tbid. p. 70.

2014, Ibid. p. 69.




42

Acoérdao

Origem: TRF-2 Classe: AC - 254486

Processo: 2000.02.01.070221-7 UF : RJ Orgao Julgador: SEGUNDA TURMA
Data Decisao: 07/12/2004 Documento: TRF-200135166

Fonte DJU - Data::17/01/2005 - Pagina::63

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDENCIA ENTRE MARCA
E NOME COMERCIAL. ART. 65, ITEM 17, DA LEI N° 5.772/71. ARTIGO 8° DA
CONVENCAO DE PARIS.

I — No caso vertente, a marca que a autora pretende registrar — “THE GAP” — reproduz em
parte o nome comercial da empresa “THE GAP, INC”, pelo que somente seria admissivel a
convivéncia entre ambas, em tese, caso se destinassem a setores de atividades completamente
diversos, o que ndo é o caso. Il — A afinidade mercadoldgica entre ambas empresas é bem
grande, até porque a empresa “THE GAP, INC” tem notéria atuagdo no ramo de vestudrio em
geral, inclusive na comercializacdo de 6culos de sol, que, por sinal, € a especialidade da
empresa cuja marca teve o registro cancelado. III — O nome comercial “THE GAP, INC” foi
registrado anteriormente pela segunda ré, que exerce atividades em ramo de negdcios bastante
semelhante ao da autora, utilizando-se, por vezes, apenas a parte “THE GAP” de seu nome
comercial para identificar seus produtos. IV - H4 de se respeitar a legislagdo pertinente a
matéria, mormente o disposto no art. 8° da Convencgdo de Paris (e suas posteriores revisoes),
que impede o registro de marca que reproduza o nome comercial de empresa situada em pais
signatdrio, independentemente de registro ou depdsito nos demais paises. V —Apelacdo
improvida.

Relator Desembargador Federal ANTONIO CRUZ NETTO

Decisdo: Por unanimidade, negou-se provimento a apelacdo, na forma do voto do Relator.

Referencia Legislativa ***#* CPI-71 CODIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL LEG-F
LEL-5772 ANO-1971 = - = = = = = = oo oo e LEG-F TRT-
000000 CONVENC!O DE PARIS

Na questdo das patentes, os casos mais comuns sio relativos aos pedidos de
aumento no prazo de vigéncia da patente. Pois, quando foi promulgada a Lei 9.279/96, de
acordo com o disposto no TRIPS, o prazo de vigéncia da patente foi aumentado de 15
(quinze) para 20 (vinte) anos. Com isso, os titulares de patentes buscavam o direito a
prorrogacgdo do registro da patente. Inicialmente, o Superior Tribunal de Justica — STJ decidiu
a favor da prorrogagdo, porém, posteriormente foi modificado o entendimento desta Corte. O
TRF também seguiu a mesma tendéncia, e optou por ndo conceder a prorrogacio baseado no
principio da seguranca juridica, alegando que também seria caso de enriquecimento sem

causa.
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Acoérdao

Origem: TRF-2 Classe: AC - 422628

Processo: 1999.51.01.024120-0 UF : RJ

Orgao Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA

Data Decisao: 30/06/2009 Documento: TRF-200209457
Fonte DJU - Data::10/07/2009 - Pagina:: 155
Ementa

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENCAO. PRAZO DE VIGENCIA.
PRORROGACAQ. ACORDO TRIPS.

1. Curvando-me ao entendimento da 1* Secdo deste Tribunal (Embargos infringentes em
Apelacdo Civel n° 1999.51.01.063690-5, Sessdo de julgamento do dia 29/11/2007),
reconsidero o meu anterior juizo sobre o assunto, passando a entender pela inadmissibilidade
da prorrogacdo do prazo de patentes concedidas sob a égide do antigo CPI, restringindo o
ambito de aplicagdo dos arts. 33 do TRIPS e 40 da Lei n° 9.279/96, ao argumento primordial
de preservagdo do principio da seguranca juridica, nos termos do art. 6° da Lei de Introducdo
ao Codigo Civil, que estabelece que “a lei em vigor terd efeito imediato e geral, respeitados o
ato juridico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. 2. Além de a postulada
prorrogacdo de prazo representar violacdo ao ato juridico perfeito consubstanciado na
concessdo da patente, que traz insita um termo pré-fixado, na forma do artigo 6° da Lei de
Introdugdo ao Cddigo Civil e do inciso XXXVI do artigo 5.° da Constituicdo da Republica,
igualmente afronta o principio da vedacdo ao enriquecimento sem causa, pois o titular da
patente empreendeu esfor¢os para a exploragdo da patente pelo prazo de 15 anos, recebendo
de volta o proveito referente a tal periodo, desejando, de forma ulterior, a exclusividade de
sua exploragdo por prazo maior, acima dos investimentos empreendidos, isto é, obtencdo de
lucro sem nenhuma contra-prestagdo de gasto. 3. Apelacdo desprovida.

Relator Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO

Relator Acorddo Desembargadora Federal LILIANE RORIZ

Decisdo: A Turma, por maioria, negou provimento ao recurso.

ApOs esta breve andlise do posicionamento da jurisprudéncia nacional, busca-
se um breve estudo dos métodos alternativos de solugdo de controvérsias, mais

especificamente a arbitragem em relag@o aos contratos de propriedade industrial.

4.4 ARBITRAGEM APLICADA AOS CONTRATOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A arbitragem constitui um instrumento muito utilizado para a solugdo de

controvérsias no ambito internacional. A promulgacio da Lei de Arbitragem brasileira (Lei n°
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9.307/96) foi determinante para a insercdo do Pais no contexto internacional de solugdo de

e L. 121
litigios comerciais ~ .

Além do seu alcance especifico, regulando o instituto da arbitragem no Brasil,
a Lei n. 9.307/1996, instituiu a possibilidade da escolha da lei aplicavel nestas questdes
através do principio da autonomia da vontade. “Deste modo, confere-se a autonomia da
vontade das partes, em matéria arbitral, extensdo irrestrita, com abrangéncia muito maior e
regulacdo diversa do aplicdvel as contratacdes nas quais se opte por cldusula judicial de

eleicdo de foro”.'*

Atualmente, os litigios sobre comércio internacional vém se tornando cada vez
mais freqiientes e, muitas vezes, envolvem os Estados. No plano da propriedade intelectual, a
sua importancia para o desenvolvimento do comércio e da globalizagdo faz com que sejam
partes de indmeros litigios no dmbito internacional. Deste modo, o recurso da arbitragem
passa a ser utilizada também para a solu¢do de controvérsias relacionadas aos direitos de

propriedade intelectual. 123

Para Raul Loureiro Queiroz, a possibilidade de utilizacdo da arbitragem é
interessante, justamente porque o comércio internacional busca uma forma de solugdo de

conflitos que seja célere e de facil compreensio para as partes. E complementa:

A arbitragem como meio de solugdo de controvérsias é, antes de tudo, uma
manifestacdo de vontade das partes. Sem que haja concordancia prévia dos litigantes
ndo ha como se conceber que uma decisdo arbitral possa produzir efeitos sobre as
partes.'**

12l VERCOSA, Fabiane. Arbitragem interna v. Arbitragem internacional: Breves contornos da distingdo e sua
repercussdo no ordenamento juridico brasileiro face ao principio da autonomia da vontade. In: O direito
internacional contempordneo. TIBURCIO, Carmen, BARROSO, Luis Roberto (org.). Rio de Janeiro: Renovar,
2006. p 422.
122 CASELLA, Paulo Borba. Autonomia da vontade, Arbitragem Comercial Internacional e Direito Brasileiro.
In: O direito internacional contempordneo. TIBURCIO, Carmen, BARROSO, Luis Roberto (org). Rio de
Janeiro: Renovar, 2006. p. 742.
'3 QUEIROZ, Raul Loureiro. Arbitragem Internacional na Solucdo de Controvérsias em Propriedade
Intelectual. Porto Alegre: UFRGS, 2008. 105 p. Dissertagdo (Mestrado) — Programa de Pés-Graduacdo em
Bireito, Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. p. 44.

Id. Ibid. p. 45.
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Vale ressaltar, também, que a cldusula de arbitragem nos contratos
internacionais traz mais segurangas para as partes, evitando discussdes sobre a lei aplicavel e

o foro.'?

Nos dltimos anos, a arbitragem vem sendo adotada cada vez mais e inimeros

. A Co 126 .
paises a t€m incorporado em seus ordenamentos juridicos =°. No entanto, nem sempre foi
assim. Em 1958, foi assinada a Convengdo sobre o Reconhecimento e a Execugdo de

Sentencas Arbitrais Estrangeiras, mais conhecida como Conveng¢do de Nova Iorque.127

A Convencdo de Nova lorque de 1958 foi um grande passo a institui¢do desta
modalidade de solucdo de controvérsias. O Brasil incorporou a arbitragem de maneira mais
efetiva com a promulgacdo da Lei n°. 9.307/1996 e, segundo Adriana dos Santos Silva, esta
lei simbolizou “o comeco de uma nova fase do instituto. Assim, velhos problemas foram

abandonados, mas, em contrapartida, novos surgiram e novas solu¢des foram reclamadas de

. S . . . 128
um sistema juridico com pouca tradi¢do na drea da arbitragem”.

Inicialmente, sobre a Lei de Arbitragem brasileira, Selma Lemes estabelece

dois principios basicos contidos no artigo 1° da Lei n. 9.307/1996:

O artigo 1° da Lei estabelece que “as pessoas capazes de contratar poderdo valer-se
da arbitragem, para dirimir litigios relativos a direitos patrimoniais disponiveis”.
Quando menciona pessoas capazes de contratar estamos diante do conceito
denominado “arbitrabilidade subjetiva”. Refere-se as pessoas maiores e no dominio
de suas faculdades mentais, suscetiveis de firmar contratos (capazes). O segundo
conceito que deflui deste enunciado legal denominamos de ‘“arbitrabilidade
objetiva”, que é o nosso tema. A Lei refere-se a direitos patrimoniais disponiveis,
que em definicdo generalizada seriam aqueles direitos que possam ser objetos de
transagdo, e, portanto, também objetos de contratos, tudo que esteja no mundo dos
contratos pode ser solucionado por arbitragem.'*’

A chamada arbitrabilidade objetiva refere-se aos litigios passiveis de solugdo
por arbitragem. Seu objeto deve possuir um carater patrimonial disponivel, ou seja, deve ser

divisivel, passivel de ser comercializado, ser objeto real e passivel de determinacdo de valor

123 QUEIROZ, 2008. p. 47.

126 SILVA, Adriana dos Santos. Os principios do Foro e da lex rei sitae como limitadores da Arbitragem
Internacional. In: Direito Internacional Privado — Unido Européia e o Mercosul. (org. PIMENTEL, Luiz
Otavio. MOTA, Carlos Esplugues. BARRAL, Welber). Floriandpolis, Fundagido Boiteux, 2007. p. 283.

27 QUEIROZ, Op. cit. p. 47.

"2 SILVA, 2007. p. 284-285.

' LEMES, Selma Ferreira. Arbitrabilidade de Litigios na Propriedade Intelectual. Disponivel em:
http://www.cacb.org.br/mediacao_arbitragem/artigos/Arbitralidade%20em%20Lit%EDgios %20na%?20Proprieda
de%?20Intelectual %20-%20Por%20Selma%20Lemes.pdf. Pesquisado em 15/07/2009. p. 2.




46

monetario e, assim, ndo podera ser algo fora do comércio, sobre direito de familia ou de

130
estado da pessoa.

Feitas as constatacdes preliminares em relacdo as regras gerais sobre
arbitragem, inicia-se o estudo sobre a sua aplicabilidade nas questdes envolvendo propriedade

intelectual.

Sobre as matérias passiveis de arbitragem na questdo especifica de litigios
relacionados a propriedade intelectual, estdo as controvérsias obrigacionais, tais como
contratos em geral, com &nfase aos contratos de licenca e cessdo de uso de marca e de patente,
objeto do estudo. As controvérsias envolvendo efeitos patrimoniais decorrentes de obrigacdes
assumidas podem ser solucionadas através da arbitragem.13 A exce¢do fica por conta das

questdes que envolvam interesse publico, regra do artigo 2°, § 1°, da Lei 9.307/1996:

Art. 2° A arbitragem poderd ser de direito ou de eqiiidade, a critério das partes.

§ 1° Poderao as partes escolher, livremente, as regras de direito que seriao
aplicadas na arbitragem, desde que nao haja violacdo aos bons costumes e a
ordem publica. (grifo nosso)

No caso da propriedade industrial, conforme meng¢éo anterior, a sua vinculagdo
ao principio da territorialidade ¢ um dos fatores que limitam a submissdo a arbitragem, pois
depende de registro publico, e, portanto, é de competéncia exclusiva da Justica brasileira. Nos
casos que tratam de patentes, concessdo de licenca proviséria e validade de um direito, Selma

Lemes indica tr€s motivos pelos quais se impediria a utilizacdo da arbitragem:

A primeira seria que a decisdo que declara a validade ou ndo de um direito tem
efeito “erga omnes”, e a arbitragem sé repercute perante as partes envolvidas. A
segunda seria que os direitos de propriedade industrial sdo exclusivamente
outorgados pelos Estados. E, por fim, a terceira seria a existéncia de um interesse
publico relacionado com a matéria.'

Uma vez que € constatada uma controvérsia, ao se submeterem a Corte arbitral,
esta, verificando a existéncia da cldusula compromisséria no contrato envolvendo propriedade
intelectual, ird analisar se a matéria é realmente passivel de arbitragem. Geralmente, quando

uma questdo é levada a arbitragem nesta drea e o demandado alega em preliminar que o

B0 SILVA, 2007. p. 286.
1 LEMES, 2003. p. 2.
B21d. Ibid. p. 3.
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contrato, apesar de ser uma cessdo, uma questio eminentemente patrimonial, aquela clausula
arbitral ndo é valida para resolver a matéria, pois ao se tratar de uma questio de propriedade
intelectual, caracterizaria uma questdo de ordem publica e, por isso, insuscetivel de ser

S 133
submetida a arbitragem.

No plano internacional, a eficicia e a validade das cldusulas arbitrais dos
contratos internacionais sobre propriedade intelectual dependem da sua compatibilidade com
a legislacdo do pais ou de onde a decis@o poderd ser executada. A propria Convengdo de Nova

Iorque de 1958 estipula, em seu artigo 5°, § ol

, as condi¢des para reconhecimento e
aplicabilidade das sentencgas arbitrais. Além da necessidade de verificar a legislagdo do outro
pais para saber se a questdo € suscetivel de solucdo por arbitragem. Por isso, é importante
salientar que € facultado a cada pais, em seu ordenamento juridico interno, determinar as

matérias suscetiveis de apreciagdo por arbitragem.13 >

Esta matéria € bastante controversa. Por isso, uma avaliagdo prévia para
verificar se a matéria € passivel de arbitragem € essencial, mesmo porque, de nada adiantaria a

136 C oA
1.7° A resisténcia em

vontade das partes se ndo puderem submeter a questdo ao juizo arbitra
permitir a solucdo de controvérsias sobre propriedade intelectual através da arbitragem é
agravada justamente “por preocupagdes sob a égide da soberania nacional em face de

. . . 137
interesses estrangeiros e do controle do Estado sob a ordem privada.”

Mesmo assim, a arbitragem em matéria propriedade intelectual € uma
alternativa vidvel contra a morosidade dos sistemas judicidrios. A Lei de Arbitragem
brasileira € uma lei nova, e bastante flexivel, que permite a escolha da lei aplicavel. O arbitro
escolhido pelas partes, por sua vez, solucionard a controvérsia, nos casos passiveis de

arbitragem.

33 LEMES, 2003. p. 4.

3 Artigo 5°

2. O reconhecimento e a execucdo de uma sentenga arbitral também poderdo ser recusados caso a autoridade
competente do pais em que se tenciona o reconhecimento e a execugdo constatar que:

a) segundo a lei daquele pafs, o objeto da divergéncia ndo € passivel de solugdo mediante arbitragem; ou

b) o reconhecimento ou a execugdo da sentenca seria contrario a ordem puiblica daquele pais.

"3 LEMES, Op. cit. p. 5.

13 QUEIROZ, 2008. p. 60.

3T MERKL, Mircio. Arbitragem e Propriedade Intelectual. Curitiba: PUC/PR, 2005. 94 p. Dissertacdo
(Mestrado) — Programa de Mestrado em Direito Econdmico e Social do Centro de Ciéncias Juridicas e Sociais da
PUC/PR, Curitiba, 2005. p 83.
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5. CONCLUSAO

O cardter especial dos direitos de propriedade intelectual, ou seja, cardter
imaterial, supranacional, intangivel e ndo localizdvel, é a razdo pela qual o seu
reconhecimento foi tardio. Mas é também gracas ao seu cardter cosmopolita que ensejou a
necessidade de uma maior interacdo entre os paises e sua incorporagdo ao direito

internacional.

Em 1883, a CUP trouxe grandes novidades, instituindo os principios do
tratamento nacional, dos padrdes minimos de protecdo e da independéncia das patentes. Apds
a Segunda Guerra Mundial, o comércio internacional se intensificou e exigiu uma maior
cooperagdo entre os paises para se uniformizar as legislagdes existentes. Surgiram entdo

indmeros tratados internacionais, tanto no &mbito mundial, quanto no regional.

Em razdo das dificuldades encontradas na solugdo de controvérsias entre
particulares dos Estados em relagdo a propriedade intelectual, a regulamentacio dessas regras
passou para o ambito da OMC, mais especificamente com o Acordo TRIPS. Este acordo
trouxe mais seguranca nas relacdes juridicas internacionais. Além disso, estabeleceu padrdes

minimos de prote¢do a serem adotados pelas legislacdes dos paises.

No ambito da Propriedade Industrial, as regras das rela¢des contratuais diferem
das regras gerais do Direito. Neste sentido, os contratos de transferéncia de tecnologia,
nomeadamente os relativos a licenca e cessdo de patentes e marcas, sdo o foco principal do
presente estudo. Suas modalidades e previsdes legais foram trabalhadas com mais

especificidade.

Os contratos de transferéncia de tecnologia sdo os principais na matéria de
propriedade industrial. Entre eles, os contratos de cessdo e licenga de patentes e de marcas sao

os mais utilizados no dmbito nacional e internacional.

Os contratos internacionais envolvendo Propriedade Intelectual possuem
algumas limita¢des para a aplicacdo do principio da autonomia da vontade, em relacdo a
clausula de eleicdo de foro e na determinacdo da lei aplicavel. Isto porque os direitos de
propriedade intelectual possuem um cardter de ambigiiidade: apesar de possuirem cardter
essencialmente internacional, também estdo intimamente ligados ao principio da

territorialidade.
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Foi estudada também a questdo de arbitragem na envolvendo litigios
relacionados a propriedade intelectual. As controvérsias obrigacionais, tais como contratos em
geral, contratos de licencga, cessdo de uso de marca, entre outras, sdo passiveis de submissdo a
arbitragem. A soluc@o de controvérsias pela arbitragem no direito de autor e conexos tem tido

boa aceitacao.

Como a Lei de Arbitragem brasileira prevé a possibilidade disputas sobre
direitos patrimoniais disponiveis, somente os direitos patrimoniais do autor sdo passiveis de
submissdo a arbitragem. J4 os direitos morais do autor ndo serdo passiveis de julgamento de
cortes arbitrais, por se tratarem de direitos inaliendveis, previsto no artigo 27, da Lei 9.610, de

19 de fevereiro de 1998.'

A excecdo fica por conta das questdes que envolvam interesse publico, pois sua
vinculagdo ao principio da territorialidade é um dos fatores que limitam a submissdo a
arbitragem, pois depende de registro publico, e, portanto, é de competéncia exclusiva da

Justica brasileira.

A intencdo deste estudo foi analisar alguns pontos importantes sobre o direito
internacional privado da propriedade intelectual, mais especificamente na matéria de contratos
internacionais. Este tema ainda permanece bastante controverso e pouco explorado, inclusive
na jurisprudéncia nacional. No entanto, com o aumento do comércio internacional e da
globalizacdo, essas regras serdo discutidas e aperfeicoadas com o tempo, pois nenhuma das
solugdes atuais € absoluta. Como em todas as dreas do Direito, as regras estdo sempre se
atualizando e, a cada atualizacdo, novos problemas surgem, ensejando novas discussdes.

Essas controvérsias, entdo, trazem novas regras e solucdes, e o ciclo reinicia.

138 .. . o~ . . . .
Art. 27 Os direitos morais do autor sdo inalienaveis e irrenunciaveis.
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