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RESUMO: Sob os auspicios da Organizacdo Mundial do Comércio e,
retotnande os compromissos assumidos quando das negociacdes da Rodada
Uruguai do GATT, novas perspectivas se apresentaram em razdo do
desequilibrio economico global, na década de 80. A preocupagdo em
proceder ajustes legais sobre alguns aspectos, ampliou a discussio para
temas como: o coméreio de servigos ¢ a propriedade intelectual. A
propriedade intelectual fez nascer um novo ordenamento com contornos
proprios de um direito de cunho internacional de cardter eminentemente
hibrido, e como tal, deve ser protegido. O presente trabalho aborda,
inicialmente a conceituacdo e legislagdes internacionais e nacionais
aplicaveis, para em seguida tecer algumas consideracdes acerca da

propriedade intelectual, em especial, no Mercosul.

ABSTRACT: Under the World Trade Organization's ruling and taking
up the agenda set when of the GATT's Uruguay Round negotiations, new
perspectives have been presented due to the global economic imbalance in
the 80s. The concern about carring out legal adjustments has broadened
the discussion over matters such as the trade of services and the
intellectual property. The latter gave tise to a new order with very
particular characteristics of the Internacional Law, with a hybrid nature
and as such, should be protected. The present study, initially, deals with the
applicable national and international concepts and laws following a few

considerations on the intellectual property, in special, within Mercosul.

ZUSAMMENFASSUNG: Unter  der  Herrschaft der
Welthandelsorganisation und durch den Richgriff auf die anlasslich der
Uruguay — Runde eingegangenen Verpflichtungen haben sich in den 80er
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Jahren aufgrund des weltweiten wirtschaftlichen Ungleichgewichts neue
Perspektiven ergeben. Die Bemithungen um eine rechtliche Anpassung hat
die Diskussion um Themen erweitert wie: der Handel mit Dienstleistungen
und das geistige Eigentum. Das geistige Eigentum hat eine neue Ordnung
entstehen lassen, welche die Figenarten des internationalen Rechis
aufweist, in besonderem Mass Mischformen enthalt und deshalb des
Schutzes bedarf. Die vorliegende Arbeit erdrteriert zundachst die Begriffe
und die Gesetzgebung im nationalen und internationalen Recht; hieran
knapfen sich einige Uberlegungen zum geistigen Eigentum an,

insbesondere im Mercosul.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Intelectual. TRIPs. GATT/OMC.
Direitos hibridos. Mercosul. Internalizacdo de normas internacionais.
Concorréncia desleal.

KEY-WORDS: Intellectual property. TRIPs. GATT/WTO. Hybrid
laws. Mercosul. Internalization of internacional regulations, Unfair

competition.

SCHLUSSELWORTER: Geistiges Figentum. TRIPS. GAT/WTO,
rechtliche Mischformen. Mercosul. Transformation Internationaler
Normen in nationales Recht. Unlauterer Wetthewerb.

1. Introdugdo

A delinicdo de Propriedade Intelectual é dada pela Organizacio
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) como a soma dos direitos relativos
as obras literarias, artisticas e cienuﬁcas, as interpretagles dos artistas, intérpretes
¢ as execucoes dos artistas executantes, aos fonogmmas ¢ as emissdes de
radiodifusao, as invencoes em todos os dominios da atividade humana, as
descobertas cientificas, aos modelos e desenhos industriais, as marcas industriais,
comerciais e de servicos, bem como as firmas comerciais e denominacoes
comerciais, a protecdo contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos
inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literdrio e

artistico,
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SCIERTIA

Inicialmente, necessario se faz ressaltar a dualidade de sistemas
existente entre direito do autor e direito do inventor, pelo fato de que ambos
sdo considerados modos de prote¢do e a partir dai o Estado vem adotar um
sistema duplo de protecdo: direitos de autor e direitos conexos, mais os
decorrentes da concessio de patentes de invencdo, marcas e correlatos.

A andlise vem merecer consideracdes das teorias desenvolvidas tanto
na eslera do direito publico como no direito privado.

Para os publicistas, e em especial PAUL LABAND”, o estudo desses
direitos tem por base trés instituices altamente importantes: monopdlio,
delito ¢ reflexo. Nesse sentido, o direito do autor constitui-se num
moenopolio pois, implica na restricdo & liberdade geral do comércio, ja que a
colocacao em valor comercial do trabalho intelectual ¢ veservada exclusivamente
ao autor e aqueles a quem o autor confere seus direitos, conseqiientemente a
violacdo dessa regra ensejaria aplicacdo de pena, indenizacdo por perdas e
danos ou multa.

A partir do instante em que haja uma reproducao ou uma contrafagéo
estaria caracterizado o delito. Quanto ao reflexo, implica na consagracéo dos
direitos de liberdade protegidos no ambito constitucional dos paises
inclinados a consagrar os direitos de liberdade. Esses direitos seriam pura e
simplesmente reflexos do direito estatal, ou seja, do direito objetivo.

Na esfera do diveito privado vamos encontrar teorias que colocam os
direitos de autores e inventores dentre as categorias convencionais do direito
privado. Por outro lado, autores defendem a colocagfio desses direitos numa
categoria especilica.

Na categoria tradicional do direito privado temos a classica divisdo
dos direitos em a) pessoais, ligados a pessoa do titular, b) reais, referentes aos
bens materiais e ¢) obrigacionais, na sujeicdo do sujeito passivo ante ao
direito do sujeito ativo. Contudo, a tltima classificacdo ndo se aplica ao
campo dos direitos intelectuais.

Assim sendo, as principais teorias do direito privado acabam por

3 Traié du droit public de ['Empire aflemand. apud. Marisiela Basso. O direito internacional da proptiedade
intelectual. Porto Alegre:Livearia do Advogado, 2000, p, 28-32,
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abranger o direito pessoal e o direito real, sendo que a maioria dos autores
consideram direitos de autores e inventores legitimos direitos de
propriedade. Entao, se a propriedade pertence ao autor (idealizador), natural
que possa utilizar e dispor desse direito. Indagando acerca da natureza
juridica da propriedade intelectual, chega-se a um posicionamento unanime
de tratar-se de um direito real.

Importante destacar que os direitos oriundos da produgédo intelectual
possuem cardter imaterial, de caracteristicas internacional e cosmopolita.
EDMOND PICARD?, mesmo antes da Convencido de Berna de 1886 veio
colocar:  a producdo do espirito, objeto do direito intelectual, destina-se
naturalmente a expandir-se a todos os lugares onde vai a civilizacao, FEla ¢
divisivel ao infinito, mais permanece sempre una. O autor de um lvro, o inventor
de um processo industrial, aquele que produziu uma obra musical ou uma obra
suscetivel de ser divulgada por nao importa qual arte ou desenho, certamente ndo
trabalhou unicamente para seu pequeno mundo, no qual ele vive, nem mesmo para
a nagdo a qual ele pertence. Seu desejo, sua esperanca, ¢ de ver seu trabalho
expandir. Sua intensidade nao se perde, mas, ao se expandiv, adquire um vigor
nove. O que, para uma coisa material, implicaria  em impossibilidade ou

destruicdo, se torna, para uma coisa intelectual, uma oportunidade de forca e de
celebridade.

A protecdo da Propriedade Intelectual tem suas origens na Convencao
da Unido de Paris para a Protecdio da Propriedade Industrial de 1883.
Referida Convencao nio propugnou pela uniformizagao das leis nacionais,
nem tampouco veio condicionar um tratamento nacional reciproco.

Na verdade, buscou estabelecer ampla liberdade legislativa para cada
pais, respeitando-se a paridade. Pois, até bem pouco tempo, no contexto
internacional néo se dispunha de um conjunto de normas dotadas de sangao
que, excepcionalmente, pudesse ser aplicado contra um Estado que se
negasse a cumprir em seu territdrio as normas internacionais de protecao
propriedade intelectual.

A partir de 1993, com o advento da Organizacio Mundial do

4 Embryologie juridique, nouvelle classification des droits, in Journal de Drott Privé de Clunet, 1.X, 1883, p.366. apud,

Op.cit., p. 19-200
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Comeércio, referida protecdo ganhou uma nova dimenséo com a criacdo de
instrumentos de sancéo internacional nas relacdes entre os Estados, que veio
a se efetivar com a assinatura do Acordo TRIP'S (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights), com os mesmos objetivos estabelecidos naquela
Convengéo.

2. Rodada Uruguai

Com a Rodada do Uruguai (1986), em Punta del Este, considerado o
maior evento em termos de volume de comércio do planeta, cuja realizacio
contou com a participacdo da maioria dos paises do mundo; iniciou-se a
oitava Rodada de Negociacdes Comerciais Multilaterais patrocinadas pelo
GATT.

Tiés fatores basilares foram decisivos:

@) os desequilibrios globais do sistema econdomico durante a década de 80;

b) as questdes ndo solucionadas na Rodada de Toquio, ou seja, os diversos

vazios legais do sistema do GATT, que permitem transgressdes a seu

espirito, ainda que ndo & suas letras, segundo palavras de Alberto Isgut,

dentre os quais pode-se citar o exemplo das salvaguardas, que tenderam a

agravar-se durante os anos 80;

¢) a introducde de novos temas, como o comércio de servicos, a

propriedade intelectual, as medidas de investimento relacionadas ao

comércio ¢ o Conflito Norte-Sul’.

Levando em consideracdo esses trés elementos, bem como detectados
0s pontos sensiveis da Instituicdo, na Rodada do Uruguai foram instituidos
15 Grupos Negociadores. E dentre eles, o grupo negociador n® 11 - que trata
dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, inclusive
o Comércio de Bens Contraleitos; cujas negociacoes acerca dos aspectos da
propriedade intelectual, buscavam a prote¢io desta no ambito da OMC.

Ditas negociacdes objetivavam atender os interesses dos paises
industrializados, assegurar protecdo mais rigida para os direitos dos

7 SIVA, Roberto Luiz. Direito economico internacional e direito comunitario. Belo Horizonie:Del Rey, 1995, p.87-
88,
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produtores de tecnologia; e ao mesmo tempo proteger os paises em
desenvolvimento e mais industrializados na busca de tecnologias para maior
incremento de suas industrias.

Assim, considerada a maior e mais longa negociacdo na histéria do
comércio mundial, com a duraco de sete anos e meio e participacio de 125
paises, a Rodada Uruguai, embora parecesse fadada ao fracasso, provocou a
maior reforma no sistema comercial mundial desde a criagdo do GATT pois,
este nao tinha poder para solucionar as controvérsias comerciais ou impedir
que seus membros descumprissem suas regras.

Ao final da Rodada do Uruguai foi assinado o acordo ADIPIC - Acordo
sobre Aspectos Relacionados ao Comércio dos Direitos a Propriedade
Intelectual, Inclusive o Comércio de Bens Contrafeitos, visando a protecdo
desse direito, recomendando um periode de transi¢ao para internalizagdo de
suas medidas.

No ambito do Mercosul houve a aprovacio do Protocolo de
Harmonizagdo e Procedimento sobre Propriedade Intelectual, assinado em
agosto de 1995 - Decisdo 8/95 do CMC - submetido a consideracdo do
Congresso Nacional pela Mensagem n® 681, de 1996. No entanto, a
Mensagem MSC 1.872, aprovada em 18/05/2000, veio suspender a
tramitagao do Decreto Legislativo n® 475/97 - contendo proposta para
incorporacgio do referido Acordo.

Apés a devida ratificacdo dos Estados-Partes, referido Protocolo
devera integrar o Tratado de Assuncao.

3. O contetdo do Acordo TRIP'S - Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights

Considerada na atualidade como principal instrumento internacional
sobre Propriedade Intelectual, surgiu do Acordo de Marraquech (Anexo 1C
que instituiu a Organizacdo Mundial do Comércio).

O Acordo TRIP'S preserva, com algumas ressalvas, principios ja
existentes para regulamentacdo do comércio internacional, constantes do
Acordo primitivo - GATT de 1947 - a saber:
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a) principio do tratamento nacional, que consiste na proibigio de

tratamento discricionario a membros nio nacionais;

b) principio da nag¢do mais favorecida, estendendo de forma
incondicional a concessao automatica de vantagem, favor, privilégio
ou imunidade concedido por um membro a nacional de outro
membio, aos demais membros da OMC. Assim, sera dado tratamento
igualitario a todos os membros da organizacdo, mesmo aos que nio
tenham participado das negociagoes;
¢) possibilidade de excecdes, permite-se aos Estados que adotem medidas
necessdrias para proteger a saude e nutricdo publicas para promover o
interesse publico em setores de importdncia vital para seu desenvolvimento
sdcio-economico e tecnologico, desde que estas medidas sejam compativeis
com o disposto neste Acordo(..) e para evitar o abuso de direitos de
propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a praticas
que limitem de maneira injustificdvel o comércio ou que afetem
adversamente a transferéncia internacional de tecnologia (art. 8°,
pardgrafos 1° e 2°).

Convém ressaltar que no seu ambite ainda prevalece uma série de
acordos e tratados, dentre os quais o Acordo de Madri, de 1891 - registro
internacional de marcas; no mesmo ane o Acordo de Indicacdes de
Procedéncia ainda em vigor no Brasil na sua revisio de 1925; o Acordo de
Haia de Patentes de Desenho e Modelo Industrial; o Acordo de Nice -
classificacdo de marcas; o Acordo de Estrasburgo - classificacdo de patentes;
o Patent Cooperation Treaty de Washington de 1970; o Tratado de Viena -
Signos Tipograficos; Tratado de Praga para Depositos de Microorganismos.

Além da Convencao existem tratados de contettdo peculiar, como o
Registro de Descobertas Cientificas; a Convencao de 1961 sobre Protecao de
Cultivares, ou Variedades de Plantas (UPOV); bem como o Tratado de
Washington sobre Topogralias de Circuitos Integrados, ainda ndo vigente.

Para o Professor LUIZ OTAVIO PIMENTEL®, o Acordo TRIP'S - dada
a sua caracteristica de globalidade externa e portanto vinculado de forma
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integral a Organizacdo Mundial do Comércio, - estabelece a estrutura
juridica a ser observada pelos seus membros. Isso significa que - no ambito
interno, ou como denominou, globalidade interna - ndo podem ser
elaboradas reservas a qualquer dos dispositivos daquele sem o
consentimento dos demais membros.

Entende ainda que, o baixo nivel juridico do Acordo TRIP'S se deve a
auséncia de rigor na formulacdo dos conceitos técnico-juridicos, e que sua
manutengdo no tempo se fez em razdo da incorporacdo em seu seio de
convencdo internacionais anteriores. Caso contrario, nao-teria sobrevivido.

Resta-nos entdo, o problema doutrinario do Acordo TRIP'S: seria ele
auto-executdvel ou ndo? LUIZ OT4aVIO PIMENTEL na mesma esteira de
GOMEZ SEGADE entende que o acordo em seu conjunto ndo ¢ auto-executivo,
porque as obrigagoes se impdem diretamente aos membros, quer dizer aos Estados
que o subscreveram. A circunstancia de que os direitos de propriedade intelectual
sejam reconhecidos pelos TRIPS como direitos privados nao determina considerd-
los auto-executivos nas relagdes onde um dos sujeitos é uma pessoa de direito
privado’.

3.1. Marcas

De modo geral, define-se a Marca como sendo qualquer sinal
distintivo que possa identificar um produto ou servico. Ao comerciante
detentor de seu registro representa a possibilidade da formacgédo de sua
clientela. Para o consumidor, constitui-se num referencial para a compra de
um determinado bem a partir da consideracio de alguns fatores, como
procedéncia, qualidade e desempenho.

Sob o ponto de vista econoémico, a Marca desempenha dupla funcéo:

no campo publico, constitui-se num eficiente mecanismo de defesa do
consumidor, ante a possibilidade de confusao no momento da escolha do

O Propriedade intelectual. In: BARRAL WELBER (QOrg.) O Brasil ¢ a OMC: os interesses brasileiros ¢ as futuras
negociagoes multilaterais. Florianopolis: Editora Diploma Legal, 2000, p. 71.

7 Ibid., p.72.
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produto; na esfera privada, possibilita ao seu titular o enfrentamento da
concorréncia desleal.

Para MARISTELA BASSQ®, o art. 151 do TRIPS vem referir-se &
matéria objeto de prote¢io no campo das marcas:
Qualquer sinal, ou combinacao de sinais, capaz de distinguir bens e servigos
de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderd
constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes
praprios, letras, numerais, elementos figurativos ¢ combinagdo de cores,
bem como qualquer combinacdo desses sinais, serdo registraveis como
marcas. Quando os sinais ndo forem intrinsicamente capazes de distinguir
s bens e servigos pertinentes, os Membros poderdo condicionar a
possibilidade do registro ao cardter distintivo que tenham adquirido pelo seu
uso. Os Membros poderdo exigir, como condicdo para o registro, que 0s
sinais sejam visualmente perceptiveis.
Da analise do Acordo TRIPS verifica-se a ampliagdo da protecao dada
pela Convengdo de Paris, ao incluir os “servicos” no rol da protecdo e
conseqliente compromisso dos Estados-Partes no registro das marcas de
SeTVigos.
No art. 16.1 do Acordo encontram-se os denominados DIREITOS
EXCLUSIVOS:
O titular de marca registrada gozard de direito exclusivo de impedir que
tercefros, sem seu consentimento, utilizem em operagdes comercidis Sindis
idénticos ou similares para bens ou servicos que sejam idénticos ou similares
aqueles para os quais a marca estd registrada, quando esse uso possa
resultar em confusdo. No caso de utilizacde de um sinal idéntico para bens
¢ servigos idénticos presumir-se-d uma possibilidade de confusdo. Os direitos
descritos acima ndo prejudicardo quaisquer direitos prévios existentes, nem
afetardo a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no

uso”,

8 BASSO, Maristela O direito internacional da propriedade intelectual. Foro Alegre:Liviaria do Advogade, 2000,
o 209,
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3.1.1. Marcas coletivas

Historicamente, as primeiras referéncias as marcas coletivas aparecem
na idade média, entre os romanos. Segundo Ladas Corporacoes de Artes ¢
Oficios possuiam marca coletiva para todos os seus membros ¢ estes tinham o
direito assegurado de as adotar™,

Na era moderna, o desenvolvimento industrial propicia o surgimento
de associacdes, uniodes e federactes de classes, produtores ou industriais que,
objetivando garantir a qualidade de seus produtos, por meio da divulgacao
dos métodos empregados na fabricagio dos mesmos e indicacio de
procedeéncia, vém propugnar pela criagéo da marca coletiva.

Dessa forma, conceitua-se a marca coletiva como a marcd de toda uma
comunidade, de um agrupamento de pessoas juridicas de natureza privada ou
publica, destinada a assinalar ¢ distinguir os produtos e/ou mercadorias oriundas
de uma cidade, regido, como se fora o selo de garantia, autenticidade, exceléncia e
qualidade. A marca coletiva, embora pertenga a toda comunidade, em realidade,
visa aos interesses dos produtores ou industriais que, ndo obstante a utilizem de
per si, tem conjunto a sua chancela de comunidade. A titular desses direitos e na
salvaguarda daqueles outros, dos seus integrantes, detém para si nao sé o controle

da qualidade como, também, da defesa contra os possiveis infratores'’.

Como se vé, a importancia da adogdo da marca coletiva - identificando
produto ou servigo como originarios de um certo pafs, regiao ou localidade
- tende a facilitar em muito a circulacdo dos referidos bens.

Assim sendo, o seu uso € mais do que justificavel e necessario dentre
0s paises economicamente integrados, dando-lhes sustentabilidade de
mercados para seus produtos por meio da garantia sobre a procedéncia e
qualidade por eles atestada.

9 Ibid., p. 213

1o SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, marcas e direitos conexos — Lei 9,279 ~ 14/05/1996, Editora
Revista dos Tribunais, 1997, p. 238,

11 SOARES, José Carlos Tinota. Estudo e Regime das Marcas Coletivas e de Certificacio ¢ Denominactes de
Origem — Conveniéncia de sua Adogdo. Revisia dos Tribunais, Sao Panle, n. 562, p. 09-27, ago.1982.
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3.1.2. Marcas de certificacdo

A Marca € elemento caracterizador de um produto ou servico, de
forma a tornd-lo distinto de outro idéntico, semelthante ou afim.

Considera-se Marca de Certificacio sinais ndo s¢é distintivos do
produto ou e de servico, mas os sinais que possam atestar sua procducio em
conformidade com normas e especificacdes técnicas, dando-lhe carater de
confiabilidade pela qualidade, natureza, material e metodologia empregados
na sua elabhoracéo.

A principal finalidade da marca de certificacéio é dar ao consumidor a
garantia de que o produto objeto de consumo foi fabricado dentro da mais
rigorosa técnica, e da altissima qualidade dos servigos.

Muitos paises se utilizam da marca de certificacéo para distinguir seus
produtos e servigos dos similares existentes no mercado, assegurando, ao
mesmo tempo, as condicoes de qualidade de sua producdo. Alguns deles
adotam a marca de certificagio como instrumento a ser utilizado pelas
pessoas juridicas, que permite estabelecer uma conexdo de seus produtos ou
servicos, servindo para indicar sua procedéncia, qualidade entre outros,

No atual estagio do processo de globalizagdo econdmica, evidencia-se
urna crescente preocupacao dos paises em relagdo as Marcas de Certificacdo
com o propésito de se conquistar novos e fiéis mercados.

Dessa forma, a certificaciio deverd ser concedida a marca que tenha o
seu reconhecimento pelos orgdos de pesquisa ou entidade, que possam
afirmar a preferéncia do consumidor pelo produto ou servico, levando-se em
conta os padroes de qualidade resultantes da tecnologia empregada na sua
elaboracao. Consequentemente, o detentor dessa marca, além de distinguir
seus produtos ou servigos dos similares no mercado, tera asseguradas, ao
mesmo tempo, as condigdes de qualidade de sua producéo.

Do exposto, resta evidente o entendimento da doutrina
(especificamente da doutrina estrangeira), de que a marca de certilicacdo
representa uma outorga de direito, de prémio ou equivalente e como tal ndo
deveria ser submetida a pedido de registro, mas sim a consagracdo'’.

Para tanto, sdo indispensavels, para aquisicdo desse direito, as
caracterfsticas do produto, em conformidade com a especificacio das
chamadas medidas de controle adotadas pelo interessado na certificagéo.

389



A propriedade intelectual e seus aspertos no dmbito

do Meveosul Flelena Aranda Barrozo / Mareia Toshima

Ha, ainda, um outro entendimento, esse no sentido de que a
certificacdo seja concedida a marca que tenha o seu reconhecimento pelos
orgaos de pesquisa ou outra entidade que possam confirmar a preferéncia do
consumidor pelo produto ou servigo, levando-se em conta os padroes de
qualidade adotados na sua elaboracéo, de sorte a angariar total preferéncia
da clientela.

Ocorrendo a padronizagéio legislativa entre os Estados-Membros do
bloco, parece nio estar muito distante a possibilidade de criacdo da Marca
MERCOSUL, como indicagdo de procedéncia e certificacdo de qualidade, a
exemplo do que ja ocorre na Unido Européia.

3.1.3. Marca notoriamente conhecida

O art. 6.-bis (1) da Unido de Paris vem conferir protecao especial a
marca notoriamente conhecida, estabelecendo que os paises comprometem-se
a recusar ou invalidar o registro de marca de fabrica ou de comércio que constitua
reproducdo, imitacdo ou traducdo, suscetivel de estabelecer confusdo, de uma
marca que a autoridade do pais do registro ou do uso considere que nele é
notoriamente conhecida.

Observa-se, entdo, limitacdo ao uso da marca notoriamente conhecida
no territorio do pais de registro, e ndo em qualquer parte do mundo.

O referido dispositivo nao faz mengao aos servigos. Ja o Acordo TRIPS
vem explicitar melhor o assunto em seu art.16.2, abaixo transcrito:

o disposto do Artigo 6 bis da Convengdo de Paris (1967) aplicar-se-q,
mutatis mutandis, a servicos. Ao determinar se wma marca ¢ notoriamente
conhecida, os Membros levardo em consideracdo o conhecimento da marca no
setor pertinente do publico, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele
Membro; como resultado de promocao da marca.

No que tange aos servicos, ha que se considerar os que “ndo sejam
similares aqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso
dessa marca, em relaciio aqueles bens e servicos, possa indicar uma conexao
entre aqueles bens e servicos e o titular da marca registrada e desde que seja

12 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, marcas e direitos conexos — Lei 9.279 — 14/05/1996. Editora
Revista dos Tribunais, 1997, p. 148,
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proviavel que esse uso prejudique os interesses do titular da marca
registraca” .

3.1.4. Esgotamento do direito **

O registro de uma marca ndo podera impedir a livre circulagdo dos
produtos no mercado. Os Estados-Partes se comprometem a prever, em suas
respectivas legislacoes, medidas que estabelecam o esgotamento do direito
conferido por esse registro.

Maristela Basso", aborda o tema dentro do principio do esgotamento
internacional dos direitos ou exaustio de direitos, onde o direito de exclusdo
comercial do titular do direito de propriedade intelectual se esgota (exaure,
termina) no momento em que introduz o produto patenteado no comércio ou
consente que isso seja feito por terceiro. Ao realizar a primeira comercializacao; o
direito do titular se esgota de tal forma que os produtos introduzidos no comércio
poderdo ser objeto de atos, ulteriores ¢ sucessivos, de comercializagdo, ndo mais
poderd proibir ou restringir que terceiros comercializem, ulteriormente, produtos
com a tal marca, o que denomina “vendas paralelas” ou “distribuictes paralelas”.

Para Raquel Flanzbaum, o local onde se tenha colocado o produto no
comércio pela primeira vez ndo interessa a disposicao legal, pois o que
importa ¢ que o direito de propriedade industrial nao impeca a livre
circulagio dos produtos. Como se trata de uma norma de cardter regional
logicamente tende a que, dentro do territério do Mercosul, o vegistro nacional de
uma marca ndo venha trazer obstdculos & livre circulacdo dos produtos que a
utilizem licitamente. Se bem que, nem Argentina ¢ nem o Brasil tratem
especificamente do tema em suas legislacdes, deve-se entender que o Brasil se

13 BASSO, Maristela, O direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre:Livraria de Advogado, 2008,
p. 214,
0 ermo esgotamente de direito é adotado por indmeros autores ao se referirem a

o principio da exausido de direiios.

it
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incling mais pelo esgotamento regional e a Argentina pelo esgotamento
internacional. Jd o Paraguai introduziu essa figura em sua legislacao adotando o
sistema internacional, da mesma forma que o Uruguai. Quanto ao Chile, ainda
ndo existe qualquer legislacao.'®

Defende ainda que, o marco da integracdo regional e as fronteiras
nacionais fazem com que, necessariamente, o esgotamento doe direito deva
ser observado sob trés possibilidades territoriais: esgotamento nacional,
regional ou internacional, principalmente em razio do Mercosul, pois o
Protocolo prevé que o registro de uma marca ndo poderd impedir a livre
circulagdo dos produtos marcados introduzidos legitimamente no comércio
pelo seu titular ou com a autorizacdo do mesmo.

3.2. Patentes

Denomina-se sistema de patentes o conjunto de regras que se destina a
protecio das invencoes direcionadas a industria.

A Patente ¢ definida como uma outorga do Estado a uma pessoa da
exclusividade na exploracdo do objeto resultante de uma invengdo, de um
modelo de utilidade, por um determinado tempo em todo territério
nactonal.

A adoc¢io de um sistema de patentes justilica-se ndo so pelo aspecto
de direito, mas também pelo da técnica, da economia e do desenvolvimento
dos paises.

Juridicamente, ha que se proteger a pessoa do inventor pelo direito da
propriedade origindrio do bem imaterial, resultante de sua invencao. Muito
embora a importancia da invencao esteja diretamente ligada a sua divalgacao
— sem o que o inventor deixaria de ganhar notoriedade, o direito de
propriedade ficaria prejudicado em sua esséncia caso nao se concedesse ao
inventor o beneficio do privilégio.

A defesa da propriedade imaterial ja constava da Ordem de Patentes
Venezianas, elaborada na cidade de Veneza em 1474, Referencial histérico,

o
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com repercussdes nos sistemas vigentes, é a Convengdo da Unido de Paris
para Protecdo da Propriedade Industrial que, progressivamente, viabilizou a
globalizacdo da matéria.

No campo da técnica, a patente se revela como instrumento altamente
estimulante para o emprego de novos métodos que venham ao encontro das
expectativas da sociedade, acelerando o desenvolvimento. Por isso, justifica-
se a adoc¢do do sistemna por todas as nacoes do mundo, ndo importando seu
grau de desenvolvimento.

No contexto do Acordo TRIPS, constata-se certo detalhamento quanto
as regras das patentes, em razdo das dificuldades ocorridas no momento das
negociagoes da Rodada Uruguai, ante as imposicoes colocadas pelos paises
mais desenvalvidos. A matéria vem regulada na Se¢éo 5 da Parte 11 — arts. 27
a 34, além das disposi¢oes das Partes VI e VIL.

No artigo 27 — primeira parte, encontram-se alinhados os requisitos
minimos para concessdo de patente, quais sejam:

qualquer invencdo, de produto ou de processo, em todos o0s setores

tecnologicos, serd patentedvel desde que seja nova, envolva um passo

inventive e seja passivel de aplicacao industrial

Assim ndo sera passivel de patenteabilidade o que estiver contido na
esfera do 6bvio e que ndo possa servir a producio industrial.

A 2% Parte do mesmo artigo vem estabelecer a inclusdo no sistema da
Organizacio Mundial do Comércio da cldusula de nao discriminacdo,
permitindo a concessio de patente a todos os tipos de invencdo, ndo
importando a que setor industrial ou tecnologico pertencam, e se a producao
é local ou importada. Excecéio a regra consta do paragralo 4 do art. 65, do
paragralo 8 do art. 70 e do paragrafo 3 do art. 27 {periodo de transitoriedade
para os paises Membros em fase de desenvolvimento, e excecdes de
patenteabilidade).

No que concerne as excecdes a patentabilidade, € facultado aos
Membros desconsiderarem a protegéio da patente quando esta atentar contra
a moral e a ordem publica do seu territério, ou ainda, para proteger a vida
ou saude humana, animal ou vegetal, como também para evitar danos ao
meio ambiente.
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Poderdo os Membros considerar como nio patentedveis:

a) métodos diagnosticos, terapeuticos e cirtirgicos para tratamento de seres

humanos ou de animais;

b) plantas ¢ animais, exceto microorganismos e processos essencialmente

bioldgicos para a producdo de plantas ou animais, excetuando-se os

processos ndo bioldgicos e microbiologicos. Nao obstante os membros
concederdo protecdo a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja
por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinagdo de

ambos. O disposto neste subpardgrafo serd rvevisto quatro anos apds a

entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

Sdo igualmente mencionadas no art. 27-a as excecdes relativas aos
métodos médicos utilizados na formulacie de diagnodsticos, e que sdo de
somenos importancia para a eslera econdmica e comercial.; na letra b,
encontram-se as exclusdes que muita polémica tém causado entre os paises,
por ser de real interesse a Comunidade Européia. Tratam- das variedades de
plantas e racas animais, e os processos biolégicos para a producao de plantas
e animais.

Os microorganismos e os processos microbiolégicos e nao biologicos
de reproducido sao patenteaveis, inclusive os transgénicos (resultantes da
acdo direta do homem sobre seu estado natural).

3.2.1. Direitos Conferidos Pela Patente

O art.28.1 do TRIPS estabelece que:

uma patente conferird a seu titular os seguintes direitos exclusivos:

a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem

sew consentimento produzam, usem, coloquem a venda, vendam, ou

importem com esses propositos aqueles bens;

b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem

seu consentimento usem o processo ¢ usem, coloque a venda, vendam, ou

importem com esses propositos pelo menos o produto obtido diretamente por

aquele processo.

Os titulares de patente ndo estdo impedidos de ceder ou transferir seus
direitos, quer por via de sucessdo ou celebracdo de contrato especifico para
sua exploracdo.
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O Acordo TRIPS distingue patentes de produto das patentes de
processo. As primeiras veém proibir — a terceiros ndo autorizados - a
fabricacao, uso, oferta para venda, venda ou importacéo com esses fins do
objeto da patente. As segundas, proibem a utilizacio do processo, para os
mesmos fins, o que leva a concluir que a protecéo dada a patente do processo
nao se desvincula do produto resultante do processo ja patenteado.

O art. 29.1.1% parte consagra o principio da revelacao ou divulgacdo da
invengdo, como condicio para solicitagio de patente. Veja-se na sequéncia:

Os Membros exigirdo que um requerente de uma patente divulgue a
invencdo de modo suficientemente claro e completo para permitir que um
técnico habilitado possa realiza-la".

Tal disposicao nio se refere as invencdes bioldgicas que, pela propria
natureza, ndo podem ser descritas. Os Estados-Partes deverao fixar as regras,
ndo s6 quanto a forma de descricdo dessas invencoes, como também do
depésito dos materiais necessarios a descricdo, indicando as possibilidades a
terceiros para acessd-las.

O conjunto dessas disposicoes permite concluir que a patente se refere
a um tipo especial de propriedade privada sobre bem imaterial, para proteger
juridicamente a tecnologia, concedida apds o exame do cumprimento de certos
requisitos pela autoridade administrativa, tendo cardter temporario e real'™,

Quanto a caducidade das patentes, o Acordo remete aos Estados-
Partes a incumbéncia de analisar as causas substantivas ou processuais de
nulidade ou caducidade da patente, de acordo com as disposicdes do Art.32
{(possibilidade de interposicdo de recurso judicial contra qualquer decisdo de
anular ou caducar wma patente).

Consoante o art.33 do TRIPS, a protecio de uma patente dar-se-d por
um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depésito.

17 BASSO, Maristela, O direito internacional da propriedade intelectual. Poro Alegre:Livraria do Advogado,
2000, p. 234,
it PIMENTEL, Luiz Cravio. Direito Industrial - As fancoes do Direito de Patentes. Porto Alegre:Sintese, 1999, p. 218,
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3.3. Desenhos industriais

Num conceito  genérico, o desenho industrial representa a
conliguracdo ornamental de um objeto que possa ser reproduzido em escala
industrial.

A expressio design envolve conceitos relativos 4 forma plastica, linhas
e cores de um objeto bidimensional ou tridimensional. No contexto
internacional, as expressoes desenho industrial e modelo industrial estdo
contidas no conceito de design®.

No direito comparado, verifica-se que a protecdo do desenho
industrial se d4 pela adoc@o de sistemas especificos entre a maior parte dos
paises. Assim sendo, alguns ordenamentos baseiam-se nos procedimentos de
registros; outros, vém exigir a observancia de determinados requisitos, tais
como novidade, originalidade, aspecto estético ou carater distintivo.

Apesar das diferencas de tratamento, fica evidente uma caracteristica
comum & maior parte das legislacoes, quando admitem uma protecio

20

coexistente ou cumulativa®. Num primeiro instante ¢ dado ao criador do
desenho industrial a faculdade de optar sob qual regime ficard protegido. Em
seguida, dar-se- a a protecdo concorrente, cumulativa, entre os regimes de
protecdo dos desenhos industriais e dos direitos de autor, ou dos desenhos
industriais e dos direitos de propriedade industrial.

Em seu art. 25.1, estabelece para os Estados-Partes a obrigatoriedade
da protegio dos desenhos industriais quando atenderem aos requisitos da
novidade e originalidade. Contudo, nao traz a devida interpretagio para
esses critérios, de forma a distinguir o que realmente seja novo e original,
deixando para que os Estados-Partes o facam em suas legislacoes .

Os direitos sobre desenhos industriais estdo albergados no artigo 26.1
do Acordo, conlorme se segue:

o titular de um desenho industrial protegido terda o direito de impedi

terceiros, sem sua autorizacdo, de fazer, vender ou importar artigos que

ostentem ou incorporem um desenho que constitud uma copia, ou seja

18y BLASL, Gabriel, GARCIA, dario & & MENDES, Pawlo Parente M. Propriedade Indusirial. O sistema de Marcas,
Patentes ¢ Desenhos Industriais Analisados a partir da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Forense, 2000, p.189.

20

BASSO, Marisicla. (¢ direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre:Liviaria do Advogado, 2000, p
224,
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substancialmente uma copia, do desenho protegido, quando esses atos sejam

realizados com fins comercias.

Observe-~se que ao titular do registro do desenho industrial & dado o
“direito de impedir”, e ndo um direito de exclusividade, como aquele
conlerido aos direitos de autor, e a titularidade de marcas e patentes. Fato
esse que nao impede ao Estado-Parte estender o campo da protecio ao
cumular o direito de impedir ao direito de produzir, usar, vender etc.

Admite-se a interposicio de excecdes a protecdo dispensada aos
desenhos industriais quando: a) ndo forem injustificaveis em relacao 2
protecio dada; b) quando disserem respeito aos atos estritamente comerciais.

Considerando-se as divergéncias no tratamento da questio, o Acordo
TRIPS veio estabelecer padroes minimos de uniformizacio para protecdo dos
desenhos industriais.

3.4. Transferéncia de Tecnologia

O know how trata-se de um bem imaterial de natureza distinta de
outros bens imateriais como a criacdo intelectual, quer sob o prisma da
estética {(Direito Autoral), ou da utilidade/funcionalidade (Direito de
Propriedade Industrial). Refere-se ao conhecimento ou técnica de cunho
secreto, que se desenvolve na realizacio de uma atividade, com objetivo
eminentemente utilitario,

Tendo em vista a necessidade de manutencdo do sigilo, o know how
é protegivel na concorréncia desleal, no intuito de se preservar o interesse de
seu titular | bem como o curso natural e honesto dos negécios. Tanto assim,
que sua violacdo configura-se como delito contra o sisterna da propriedade
intelectual.

No ambito do Direito de Propriedade Industrial, sua protecao
conligura-se in concreto desde que consubstanciado nos elementos materiais
desse direito: patentes, desenhos, marcas e outros sinais,

Quanto ao Direito Autoral, desde que contido no campo cientifico,
literario ou artistico, preservando o seu carater de segredo.

Atualmente, por forca do processo mundial de integragdes
econdmicas, multiplicam-se os meios que possibilitam trocas de tecnologias
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através cle tratados e contratos. Destaque-se que os tratados envolvem a
transferéncia de tecnologia entre Estados; enquanto que os contratos sio
celebrados entre pessoa fisica ou juridica e o Estado, ou empresa interessada.

Os tratados ou acordos (bi ou multilaterais) regem-se pelas
disposi¢oes estabelecidas no momento das negociagdes. Conformes ao
direito internacional publico, as regras estabelecidas baseiam-se nos
costumes, sendo que outras decorrem de resolucdes internacionais, néo se
prescindindo do carater de segredo.

Ja os contratos, denominados de transferéncia ou de comunicacdo de
know how, regem-se por dispositivos especiais do poder publico. Sdo os
contratos de natureza hibrida (contratos-padrdes ou contratos-tipos), e
poderdo ter por objeto uma cessdo, prestacao de servico ou locacdo. Dentre
os mais comuns estio os celebrados para prestagdo de assisténcia técnica,
fornecimento de mao de obra ou material, exploracao de patente etc.

Em seu art. 40 (Secdo 8 da Parte 1), o Acordo TRIPS regulamenta o
controle das praticas de concorréncia desleal em licencas voluntdrias. O
paragrato | do referido artigo trata do reconhecimento dos Estados-Partes de
que:

algumas prdticas ou condicoes de licenciamento, relativas a direitos de

propriedade intelectual, que restringem a concorréncia, podem afetar

adversamente o comércio e impedir a transferéncia de tecnologia.

Pelo disposto no paragrafo 2, ndo hd qualquer impedimento para que
os Membros especifiquem, em suas respectivas legislacdes, condicoes e
praticas para o licenciamento, adotando, inclusive, medidas de controle
quanto a concorréncia desleal.

3.5. Protecdo de informacdo confidencial

A informacao néo divulgada ou confidencial é regulada pelo art.39 do
Acordo TRIPS. No paragrafo 1 desse artigo, assegura-se a protecio efetiva
contra a concorréncia desleal, seguindo disposi¢des do art.10 bis da
Convencio de Paris (1967).

O paragralo 2 do Art. 39 vem estabelecer que pessoas fisicas e
juridicas terdo a possibilidade de evitar que informacoes Jegalmente sob seu
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controle sejam divulgadas, adquiridas ou usadas por terceiros, sem seu
consentimento, de maneira contrdria a praticas comerciais honestas, desde
que:

a) seja secreta, no sentido de que ndo seja conhecida em geral nem

facilmente acessivel a pessoas de circulos que normalmente lidam com

o tipo de informagio em questdo, seja como um todo, seja na

configuracdo e montagem especificas de seus componentes;

b) tenha valor comercial por ser secreta; e

¢) tenha sido objeto de precaugoes razodveis, nas circunstancias, pela

pessoa legalmente em controle da informacdo, para manté-la secreta

(art.39.2, “a” e “b").

A expressio informacdo, contida no Acordo TRIPS, ha que ser
entendida como informagao de qualquer natureza e que tenha valor
comercial, podendo ser técnica, comercial ou industrial.

Para concessdo da protecdo, a informacédo devera atender aos seguintes
requisitos: ) ser secreta e desconhecida; b) ter valor comercial; ¢ ter gozado
de prote¢do através medidas razoaveis adotadas para tal fim e solicitadas por
quem tenha, legalmente, seu respectivo controle.

Reza aquele Acordo, ainda, que os Estados-Partes, quando da
adaptacdo de suas regras de direito interno, devem procurar manter o equilibrio
entre os interesses daquele que possui legalmente a informacdo secreta e os
interesses da sociedade de conhecer a teenologia ndo divilgada. Interpretacdes
rigorosas ou complacentes devem ser descartadas.

4. Os direitos hibridos

Atualmente, constatamos a existéncia de dois lenomenos de real
importancia no campo da propriedade intelecrual:

a) a utilizacdo do direito autoral, nas chamadas indastrias culturais,

primordialmente come meio de protecdo ao investimento ¢ ndo da

criatividade estética ou cientifica; e
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b) o do surgimento de novos objetos de protecao, alvo de novas
modalidades de direito, ditas 'protecdes hibridas’, nem patentes, nem
direitos autorais, como o software (protecdo pelo copyright ou droit d'auteur
madificados) ou as topografias de semicondutores (por um regime
especifico)®’.

Considerando-se as fases da evolugdo humana, € possivel identificar o
desalio imposto para a ciéncia do direito no regramento de condutas ante a
velocidade das transformacées tecnolégicas e sociais. A atual era da
informatica e o surgimento dos computadores pessoais, Internet, as redes on
line, www e seu uso cada vez mais crescente, faz com que os Orgaos
jurisdicionais venham se defrontar com situacoes antes inimaginaveis, e que
pareciam estar melhor alocadas no campo da ficgéo,

O surgimento dessa nova cultura leva a indagaciao acerca da
sobrevivéncia do direito autoral ante os seguintes desalios:

a) a lacilidade com que poderdo ser produzidas e distribuidas cépias

ndo autorizadas;

b) a ocorréncia de execucao publica de obras devidamente protegidas,

sem prévia € necessaria autorizacio dos seus titulares;

¢) o surgimento de obras derivadas (obras originais digitalizadas);

d) que textos e imagens disponibilizados por servicos on line sejam

passiveis de apropriagao indevida®.

Tais obstaculos deixam de existir a partir do momento em que sejam
solicitadas, previamente, licencas para os titulares desses direitos. Mas, na
pratica, o processo de autorizagdo € extremamente moroso, envolvendo
gastos com servicos especializados e pagamento de royalties, criando uma
situagio propicia a violagao dos direitos autorais. Nesse contexto, verifica-se
a necessidade da protecio de tecnologias autoduplicativas, como € o caso do

21 wnwnbhcom by

22 GANDELMAN, Henrique, De Gutenberg 2 Internet — Dircitos Autorais na era digital. 2. ¢d., Editora Record,
1997, p. 158,
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software, produtos de biotecnologia, onde a reproducdo desprende-se de
uma operagdo intelectual, tornando-se apenas uma operacao objetiva.

No campo internacional, o GATT trouxe significativo avanco sobre a
questdo ao considerar a propriedade intelectual (p. ex. um software) como
um produto, e ndo um servico, passivel de apropriacio. Considerando-se a
propriedade um bem econdmico, deve {luir no mundo em conformidade
com os parametros legais, para ndo prejudicar as economias, quer sejam

fortes ou [racas.

5. O Acordo TRIP'S no Brasil

Com vigéncia em nosso pais a partir da promulgacao pelo Decreto n®
1.355, de 31 de dezembro de 1994 (Diario Oficial da Unido, de 31/12/94).
Em sua constituigdo encontram-se 0s seguintes textos:

Parte 1 - Disposicoes Gerais e Principios Basicos;

Parte 1l - Padroes Relativos a Existéncia, Abrangéncia, e Exercicio de
Direitos de Propriedade Intelectual;

Parte Il - Aplicacio de Normas de Protecic dos Direitos de
Propriedade Intelectual;

Parte 1V - Obtengdo e Manutencio de Direitos de Propriedade
Intelectual e Procedimentos "Inter Partes" Conexos;

Parte V - Prevencao e Solucio de Controvérsias;

Parte VI - Arranjos Transitérios;

Parte VII - Arranjos Institucionais: Disposicdes Finais.

Fm que pese a promulgacio do Decreto legislativo n. 30 de 15/12/94
e promulgado pelo Decreto 1.2 1.355, de 31/12/94, as seguintes disposicoes
do Acordo ndo se encontram em vigor no pats, por for¢a das disposices
transitorias do mesmo: art. 65, pavagrafo 4° - Na medida em que um pais em

desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender protecao
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patentdria de produtos e setores tecnoldgicos que ndo se protegia em seu territorio
na data geral de aplicacao do presente Acordo, conforme estabelecido no pardgrafo
2°, ele poderd adiar a aplicacao das disposicdes sobre patentes de produtos da
Segdo 5 da Parte If para tais setores tecnoldgicos por um prazo adicional de cinco
anos.

No que diz respeito ao Brasil, além dos quatro tratados sobre
propriedade industrial em vigor, temos a sua participacdo em dois acordos
bilaterais (Panama-Brasil e Uruguai-Brasil); Convencéo Interamericana de
1911 - Buenos Aires - sobre Patentes de Desenhos ¢ Modelos Industriais:
Convengao Interamericana de 1923 - Santiago do Chile - sobre Marcas e
Nomes Industriais.

Pode-se alirmar que ¢ no campo da Propriedade Intelectual, mais
precisamente da Propriedade Industrial, que se verifica uma maior
interferéncia no direito nacional com relagio a aplicacdo direta de normas
Internacionais.

De sorte que, por intermédio dos depdsitos internacionais (por
exemplo: aplicacéo extraterritorial de marcas) fatalmente ocorrera conflito
entre as normas internas e as internacionais, fendomeno este, tendente a se
repetir de forma constante, A partir de entdo, taz-se necessaria a revisao dos
termos: internalizacio, interpretacdo, integracdo e destinagéo das normas
internacionais.

A medida ¢ necessaria em razdo das mudancas oriundas do fendmeno
da globalizacdo, ora em curso. E como tal, exige reflexdo, adaptacdo e
interpretacdo dos conceitos tradicionais, ajustando-os, se necessario for, de
maneira a permitir o efetivo engajamento dos vérios setores nos processos de
integracdo, pois a complexidade ¢ os rumos do mundo em que vivemos torna
inadidavel a compreensdo das reais dimensoes destes impactos sobre paises, regioes,
continentes, populacdes mais frdgeis™.

Ademais ¢ preciso ter em conta que, nos dias atuais, a propriedade
intelectual deixou de ser uma questfio restrita apenas ao direito privado dos

231 TMA, Marcos Cosla. A cabxa de pandora da globalizacdo: o futwre do comércio internacional ¢ o mercosul. T
TIMA, MARCOS COSTA; MEDEIROS, MARCELO DE ALMEIDA. (Org.}. O Mercosul no limiar do século XXI.
Buenos Aires: CLACSO, 2000, p.93.
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nacionais dos Estados, para também, ser um assunto que interessa ao direito
pablico, principalmente em termos de relagdes internacionais, face as
tendéncias de liberalizacdo do comércio mundial.

No Brasil existem intmeros tratados, acordos e convencdes sobre
propriedade industrial, dentre os quais o Acordo sobre os Aspectos da
Propriedade Intelectual relativas ao Comércio (TRIPs) - no ambito da
Organizagdo Mundial do Comércio. Ha que se mencionar ainda a Convengio
da Unido de Berna de 1886, para a protecdo do Direito Autoral.

O Acordo TRIP'S - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights ¢ resultado de um longo processo de discussao no ambito do
GATT. Apesar de ser considerado como conjunto de regras minimas de
protecdo, o TRIPs vem repetir principios de real importancia como o do
Tratamento Nacional e da Nacdo mais Favorecida insitos ao GATT.

Nessa esteira, o TRIP'S vem proibir tratamento diterenciado entre os
participantes do acordo deixando também de estabelecer desigualdade entre
nacionals e estrangeiros.

6. A concorréncia desleal

A preocupagdo em estabelecer meios de protecdo em relacdo aos atos
alentatérios contra marcas, patentes e propriedade intelectual, fez nascer no
seio da Convengdo de Paris (1883) a definigiio de concorréncia desleal. Em
seu artigo 19, dispde que:

Constitui ato de concorréncia desleal todo o ate de concorréncia contrdrio

as praticas honestas em matéria industrial ou comercial.

Partindo-se da premissa de que a concorréncia desleal constitui uma
conduta inadequada do empresdrio no sistema de competicao, que fere 0s
principios da boa-fé ¢ de naemene laedere, a concorréncia efetiva constitui um
ataque ao proprio regime de livre concorréncia, afetando, desse modo, a “ordem
publica economica’. A ‘ordem publica econdomica’ é o conjunto de normas bdsicas
estruturantes do ordenamento juridico sobre a producdo ¢ a circulacdo de riqueza
em wma sociedade™, temos entéo que, praticas suscetiveis de criar confusao
com os produtos de um determinado concorrente, seja com alegacoes lalsas
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no sentido de fazer desacreditar o mesmo, sdo atos vedados no exercicio do
comércio.

O direito de concorréncia objetiva a protecdo da liberdade de
concorréncia em seu sentido amplo. Abrangendo ainda, esse conceito duas
espécies: a protecao contra a concorréncia desleal e a protegdo da
concorréncia efetiva, dado o principio informador comum a ambos, bem
como o interesse prblico na tutela da livre concorréncia.

Nesse sentido, vejamos a decisdo jurisprudéncial do Supremo
Tribunal Federal:

CONCORRENCIA COMO LIBERDADE. A livre concorréncia, como toda
liherdade, nao ¢ irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros
concorrentes pressupondo um exercicio legal e honesto do direito proprio, expresso
da probidade profissional. Excedidos esses Timites surge a concorréncia desleal.

Procura-se no dmbito da concorréncia desleal os atos de concorréncia
[fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou
normal no mundo dos negocios, ainda que ndo infrinjam diretamente patentes ou
SINAJS DISTINTIVOS REGISTRADOS. (RT]. 56/453-5)

No contexto atual, a velocidade da informacio constitui-se em um
poderoso instrumento no processo de globalizacdo, ndo apenas em termos
de comércio internacional atrelado a busca incessante e eficaz de tecnologias,
que objetiva incrementar as trocas de mercadorias entre os paises; mas
também, em termos de prote¢do da producdo intelectual.

Tanto assim que, se fez necessaria a sua inclusdo no GATT em razdo
do lracasso das medidas unilaterais e do bilateralismo impostos pelos paises
da Unido Européia ¢ Estados Unidos. Acresce a esse fato, o
descontentamento dos pafses ricos ante a lentiddo de se conseguir a
efetividade das medidas de protecie da propriedade intelectual no ambico da
OMPIL, pois. conciliar os interesses dos paises desenvolvidos com os em
desenvolvimento, ¢ tarela ardua, posto que cada qual — ocupando posicoes
distintas entre si - tem objetivos e necessidades diferentes.

24 STIVEIRA, Pavlo Antanio Caliendo Vellosa, Defesa da concorréncia no Mercosul: acordos entre empiesas,
abuso de posicio dominante e concentragoes. Sio Paulo: LTr, 1998, p.33.
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7. A propriedade intelectual no MERCOSUL

No contexto do Mercosul, a partir da Decisao CMC 9/95 teve inicio as
primeiras negociacdes para a elaboragdo de acordos - a partir das normas
internacionais vigentes na matéria - que protegessem adequadamente os
direitos de propriedade intelectual no Mercosul.

Assim, foi criade em 1995 o Protocolo de Harmonizacdo de Normas
sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em Matérias de Marcas,
Indicacoes de Procedeéncia e Denominacoes de Origem, como forma de
evitar praticas desleais e eventuais obstéaculos ao comércio, uma vez que cada
pals possui uma estrutura propria para cuidar da aplicacao da legislacao de
propriedade intelectual.

Na Argentina, encontramos: Leis sobre Patentes n® 24.481/95 e
24.572/95, ambas regulamentadas pelo Decreto n® 260/96. Esta
regulamentacdo substituiu a antiga Lei 111, de 11/10/1864. Nao existe
legislacdo especifica sobre modelo de utilidade, mas sobre modelos e
desenhos industriais, existe o Decreto-lei 6.673 de 9.8.63, ratificado pela Lei
16478.

A Lei 22.362 de 26.12.81, dispde sobre Marcas, Denominacoes
Comerciais e Releréncia as Indicacdes Geograficas. As denominagtes de
origern nao se encontram legisladas, a tnica mengao feita 4 elas, se encontra
na lei de marcas, a qual em seu artigo 3°, ¢, proibe o registro das -
denominagdes de origem como marca.

O Protocolo de Harmonizagao de Normas sobre Propriedade
Intelectual no Mercosul, em Matérias de Marcas, Indicacées de Procedéncia
e Denominacdes de Origem, estd em tramite administrativo, pendente ainda
de aprovacio legislativa.

No Brasil entrou em vigor em 15.5.97, a Lei 9.279, de 1/05/96,
dispondo sobre invencoes, modelos de utilidade, desenhos industriais,
marcas, indicagdes geograficas e concorréncia desleal. A Lei 9.279 substituiu
alei 5.772/71.

A tramitagdo do Protocolo no Congresso Nacional estd suspensa,
sendo o texto retirado pela Mensagem n® 1.872, de 9/12/99.

405


http:26.12.81

A propriedade intelectual ¢ sens aspectos no dmbito

do Mereosul Helong Aranda Barroze / Marcia Tosbima

No Paraguai, sobre patentes de invencdo, encontra-se em vigor a Lel
773, de 03/10/95. Ha que se observar que aquela época havia projeto de lei
visando sua modificacdo. Os Modelos e Desenhos industriais estdo regulados
na Lei 868, de 02/11/81, enquanto que as Marcas e as designacoes
comerciais, segundo a Lei 751, de 20/10/79, essencialmente modificada pela
Lei 1258, de 13/10/87.

O Protocolo de Harmonizacdo de Normas sobre Propriedade
Intelectual no Mercosul, em Matérias de Marcas, Indicacdes de Procedéncia
e Denominagoes de Origem foi aprovado pela Lei n® 912, de 01/08/96, ¢ o
instrumento de ratificacio foi depositado em 15/11/96.

No Uruguai, as patentes de invencao séo reguladas pela Lei 10089, de
12/12/41, regulamentada por um Decreto de 04/09/42. Os modelos de
utilidade e modelos ou desenhos industriais se encontram no Decreto-lei
14.549, de 29/07/76.

Ja a Lei 9.956, de 04/10/40, com seu decreto regulamentar de
29/11/40, tratam das marcas de fabrica. Convém ressaltar que o Uruguai
desde 1967, possufa um Decreto especifico tratando das marcas de servico,
é ¢ Decreto 6.499/07, de 28/09/67.

O Protocolo [oi incorporado no ordenamento interno pela Lei 17.052,
de 14/12/98, publicada no Diario Oficial de 08/01/99, cujo instrumento de
ratificac@io estd ora em fase de deposito.

Apesar do Tratado de Assunc¢io visar wma prolunda harmonizacio em
todas as dreas da propriedade intelectual, o Protocolo de Harmonizagdo de
Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, emn Matérias de Marcas,
Indicagdes de Procedéncia e Denominagées de Origem - em razdo da adocio
da mesma técnica legislativa do Convénio de Paris que, por sua vez, serviu
de modelo para o Acordo TRIPS da OMC - tinha por objetivo regular os
termos que poderiam obstaculizar a livre circulacdo de bens e servigos,

ressalvando as particularidades das legislagdes internas.
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8. Conclusoes

A conclusdo que se chega é que o Protocolo de Harmonizacio de
Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em Matérias de Marcas,
Indicacdes de Procedéncia e Denominagdes de Origem nao buscou a criacao
de um registro centralizado de marcas em defesa de tais direitos, tampouco
ndo buscou harmonizar as questdes nacionais relativas ao tema e, que
certamente trardo futuros problemas, como a colidéncia de marcas, as
importacoes paralelas, entre outros.

O Protocolo apresenta uma grande parte de disposicoes considerada
como standards minimos e uma série de disposi¢oes a serem cumpridas pelos
Estados, o que o torna semelhante, neste aspecto, as Convengoes
internacionais sobre o assunto.

Atualmente, o estudo da propriedade intelectual tem por base nao s6
a legislacdo civil - direitos reais - como a legislagdo comercial através do
Codigo de Protecao da Propriedade Industrial. Assim, pode-se alirmar que
a juncao desses dois ramos do direito no que pertine a propriedade
intelectual, faz nascer um noveo ordenamento onde tal patrimonio adquire
contornos proprios de um direito de cunho internacional, de carater
eminentemente hibrido.

Nesse sentido, verifica-se a necessidade de protegio de tecnologias
autoduplicativas como € o caso do software, produtos de biotecnologia, onde
a reproduciio desprende-se de uma operacdo intelectual, tornando-se apenas
uma operacdo objetiva. Assim sendo, a preocupacdo com a protecdo dada
a tecnologia, ao conhecimento apesar dos compromissos assumidos
anteriormente, parece diluir-se por completo.

No tocante ac Mercosul, onde os pafses almejam ndo a simples troca
internacional de mercadorias, mas uma eletiva e eficaz integracio,
objetivando a criagio de um Mercado Comum, torna-se imperioso o
aprofundamento das discussoes sobre o tema em questao.
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