A PROPRIEDADE INTELECTUAL NA OMC

Marcelo Dias Varella'
marcelo.varella@laposte.net
Maria Edelvacy Pinto Marinho®
mariaedelvacy@yahoo.com.br

RESUMO

Propriedade intelectual se tornou um dos assuntos mais importantes no direito econdmico
internacional e nas negocia¢des multilaterais. O foro principal ¢ a Organizagdo Mundial de
Comércio. Estados Unidos, Japao, Reino Unido, Alemanha, Franga e Paises Baixos sdo os
mais inovadores em tecnologia. Eles contribuem para que a lei de propriedade intelectual
mundial seja um sistema rigido. Assim, eles criam dificuldades para que outros paises se
tornem capazes de adaptar as tecnologias desses paises e as reproduzam para competir em
mercados livres.
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Intellectual Property in WTO

ABSTRACT

Intellectual property has become one of the most important subjects in international
economic law and multilateral negotiations. The main forum is the World Trade
Organization. United States, Japan, United Kingdom, Germany, France and Netherlands are
the most innovators on technology. They push the world intellectual property law into a
rigid system. Thus, they make difficult for others countries, able to adapt their technologies
and reproduce them to compete in free markets.

Keywords: Intellectual property; World Trade Organization (WTO); international
economic law.
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Consideracoes Iniciais

A propriedade intelectual ¢ um dos principais instrumentos entre as disputas
multilaterais no ambito da Organizagdo Mundial do Comércio. Estados Unidos, Japao,
Reino Unido, Alemanha, Franca e Holanda, fortes inovadores de tecnologia tentam de
tornar as normas internacionais cada vez mais rigidas. Assim, impedem que outros paises,
com a capacidade de adaptar novas tecnologias e reproduzi-las possam concorrer em
mercados mais livres. Entre os paises adaptadores, encontramos grande parte dos demais
paises industrializados, assim como regides dos paises em desenvolvimento: sudeste
brasileiro, regido de Buenos Aires, de Istambul, do Cairo, leste da China, Sul da india,
Norte do México. Os demais paises procuram defender seus interesses nas negociagdes
multilaterais, mas, na maioria dos casos, sdo meros espectadores.

O conceito de propriedade intelectual ¢ apresentado sob dois prismas; um enfatiza a
idéia de monopolio®, sendo entendido como um direito exclusivo, outro posicionamento
reflete a idéia de que se protege os direitos do pensamento, sendo uma concep¢do mais
humanista.. A abrangéncia dos direitos de propriedade intelectual alcanga as obras
literarias, artisticas e cientificas; as interpretagdes dos artistas-interpretes, a execucao, 0s
fonogramas, as marcas de industria e comércio, as topografias de circuitos integrados;
produtos e processos de fabricacdo em matéria farmacéutica, biotecnologia e, em alguns
paises, inclusive seqiiéncias de DNA humano.

A protegdo destes direitos imateriais ¢ feita mediante uma concessao de monopoélio
temporario pelo Estado ao autor ou inventor. Em se tratando de patentes de invengdes, este
prazo ¢ de vinte anos. Da-se a garantia que para uso da obra ou invencao, por exemplo,
deverd ser feito mediante autorizacdo, garantindo a devida retribui¢do de modo que os
custos sejam recompensados, estimulando, em um ultimo momento, o constante
investimento em inovacgdo. Além disso, ao revelar a tecnologia utilizada no invento, o
Estado permitiria aos concorrentes que aperfeigoassem a inovag¢ao diminuindo, em tese, o

tempo necessario para desenvolvimento de outro produto.

? os direitos de propriedade intelectual sdo essencialmente direitos de exclusivo ou de monopolio.... Reservam
aos titulares a exclusividade na explorac@o ao abrigo da concorréncia . Sdo freqiientemente qualificados como
direitos de propriedade, particularmente nas modalidades de propriedade literaria ou artistica e propriedade
industrial. Mas a qualificagdo nasceu ao final do séc XVIII e continua a existir com a clara fun¢do ideoldgica,
para cobrir a nudez crua do monopdlio sob o manto veneravel da propriedade. “ p. 40 OLIVEIRA
ASCENCAO, Jos¢ de. Direito intelectual exclusivo e liberdade. Revista ABPI n° 59 jul/ago 2002 p. 40-49
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A presenca do Estado neste caso parece numa primeira andlise ser contraria com os
fundamentos do Estado liberal. A razdo, entretanto, para que a concessao de monopdlios
seja coerente com o desenvolvimento do liberalismo (ndo interferéncia do Estado, livre
concorréncia) € explicada pela teoria do market failure. Segundo esta, o Estado interferiria
no mercado para assegurar o equilibrio, corrigindo uma falha da livre concorréncia. Isso
porque a auséncia de protecdo da propriedade intelectual desestimularia o investimento em
pesquisa diante da possibilidade de se copiar livremente.* Neste sistema, o Estado ndo s6
concederia o direito exclusivo, mas também deveria fiscalizar o abuso destes direitos
impedindo praticas nocivas ao mercado.

Quando se analisa o contexto Norte-Sul, contudo, observa-se o questionamento da
eficiéncia do sistema. Um dos principais argumentos em defesa da propriedade intelectual
seria o de servir de estimulo ao investimento em P&D, posto que asseguraria a essas
empresas o retorno do capital investido’. Dessa forma, os participantes entram nas
discussdes em desigual situacdo. De um lado os paises centrais (do norte) responsaveis por
84% de toda a pesquisa mundial e de outro os em desenvolvimento ou subdesenvolvidos
(do sul) que as utilizam mediante o pagamento de royalites®. Diante das desigualdades
tecnoldgicas entre Norte-sul, pode-se apontar trés posicionamentos no tocante a relagdo
entre propriedade intelectual e desenvolvimento. Existem os que defendem que os paises
em desenvolvimento foram prejudicados ao adotar normas de propriedade intelectual j& que
por ndo produzirem tecnologia, exportardo divisas para paises detentores, alimentando o
ciclo de dependéncia com os paises desenvolvidos.. O outro ponto ¢ que as normas de
propriedade intelectual seriam um instrumento para o desenvolvimento.” H4 também
autores advogam que os posicionamentos descritos acima sdo equivocados porque a

. . ¢« . . . . -~ 8
propriedade intelectual em si ndo traria mecanismos de distribuicao de renda.

* BARBOSA, Denis Propriedade intelectual- Da convengdo de paris ao patamar do novo milénio. Revista
ABPI n 52 Mai/jun 2001. p. 40

> CORREA, Carlos. Integrating public health concerns into patent legislation in developing countries.
Disponivel em: www.southcentrer.org

8 VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional econémico ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.

7 SHERWOOD, Robert M. Propriedade intelectual e desenvolvimento econdmico. Sdo Paulo: Editora
Universidade de Sdo Paulo, 1992.

¥ CARVALHO, Nuno Pires de.Palestra: A fungdo social da propriedade intelectual. In 6° Encontro de
propriedade Intelectual e Comercializag@o de tecnologia. Rio de janeiro, 7,8,9 de julho de 2003.
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1. A insercao da propriedade intelectual na OMC
A negociacgao da Propriedade intelectual na OMC consolidada no Trips, representou

uma modificacdo no tratamento internacional da propriedade intelectual . A Convengdo de
Paris permitia aos paises aceitarem ou ndo o conjunto normativo negociado
internacionalmente, deixando a cargo dos paises definirem quais setores seria interessante
proteger, desde que os nacionais e os estrangeiros tivessem o mesmo tratamento. Paises de
industrializagdo tardia como o Japao ¢ a Suica e at¢ mesmo o Reino Unido utilizaram dessa

10 .. .
”"" . Os principios basilares

possibilidade. A CUP? previa uma “ampla liberdade legislativa
da Convengdo foram: o tratamento nacional, a prioridade, independéncia das patentes e a
repressdo do abuso do direito de patente.'' A Convencdo de Berna de 1886 que versava
sobre obras artisticas e literarias apresentava também como principio o tratamento nacional.

Apesar da estrutura da propriedade ja se encontrar alicercada, a recusa dos paises
em desenvolvimento em discutir um tratado complementar a Conveng¢do de Paris quanto a
patentes em 1991 em Haia fez com que os paises desenvolvidos levassem o tema para o
GATT." Na Rodada de Montreal de 1998 foram analisados os resultados da Rodada do
Uruguai. Diante da recusa dos paises em desenvolvimento de discutir propriedade
intelectual no ambito do GATT, mas sim na OMPI, onde poderiam fazer uso da
flexibilidade da Convencao, os paises desenvolvidos afirmaram que a condigdo para o
prosseguimento das negociagdes era a negociacdo do TRIPS. Somado a isto, os paises
detentores de tecnologia afirmaram que na auséncia deste Acordo as sangdes econdmicas
unilaterais prosseguiriam contra aqueles que ndo tivessem legislagoes adequadas para a
protecio da propriedade intelectual.”> Como exemplo dessa pratica em 1991, o Brasil teve
um prejuizo na ordem de US$ 290 milhdes em virtude da sobretaxagdo de alguns de seus
produtos como o suco de laranja e a celulose exportados aos EUA por ndo ter a época

legisla¢ao sobre propriedade intelectual considerada adequada..

® Revisada em 1900 em Bruxelas, em 1911 em Washington, em 1925 em Haia, em 1934 em Londres, em
1958 em Lisboa, em 1967 em Estocolmo, Em 1980 em Genebra e em 1990 em Madri.

' BARBOSA, Denis. Propriedade Intelectual: A aplicagdo do Acordo TRIPS. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2003. P. 38.

" BARBOSA, Denis. Propriedade Intelectual: A aplicagio do Acordo TRIPS. Rio de Janeiro: Editora Liimen
Juaris, 2003. P. 40

2. CARVALHO, Nuno Pires de.Palestra: A fungdo social da propriedade intelectual. In 6° Encontro de
propriedade Intelectual e Comercializag@o de tecnologia. Rio de janeiro, 7,8,9 de julho de 2003.

" CARVALHO, Nuno Pires de.Palestra: A fungdo social da propriedade intelectual. In 6° Encontro de
propriedade Intelectual e Comercializacdo de tecnologia. Rio de janeiro, 7,8,9 de julho de 2003. p. 96-104
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A escolha do Brasil se explica pelo papel que este ocupava frente aos paises do Sul
na exclusdo de alguns setores de protecdo, principalmente a industria de informatica, pelo
importante mercado consumidor dos produtos farmacéuticos e pela alta dependéncia das
exportacdes brasileiras em relacdio ao mercado norte-americano. Em razdo das pressoes
externas e da Rodada do Uruguai, foi aprovada a lei 9.279/96 sobre propriedade intelectual
no Brasil. Da mesma forma, certos paises africanos e asidticos foram pressionados pela
Unido Européia, a exemplo da Turquia e do Egito, e pelos proprios Estados Unidos,
conforme as zonas de influéncia de cada pais. Nos paises do Sul, consolidou-se a visdo de
que a inser¢do de clausulas de propriedade intelectual em acordos comerciais constituiu
meio de coagdo dos paises desenvolvidos sobre os paises dependentes de tecnologia.

De fato, os paises do Sul ndo tiveram op¢do de ndo aderir ao TRIPS. A sua
negociacao foi incluida no single undertaking da OMC, ou seja, fazia parte do conjunto
obrigatorio de acordos a serem aceitos, sem a possibilidade de reservas para o ingresso na
OMC. O custo da ndo adesdo do acordo importaria portanto no ndo ingresso na OMC. Ao
analisarem a relagdo Norte-Sul diversos autores'* citam o acordo TRIPS como simbolo das
perdas para os paises do Sul, que tiveram que arcar com os custos do sistema sem que estes
fossem refletidos no desenvolvimento dos paises. A possibilidade de ndo ser alvo de
san¢Oes unilaterais foi um fator importante na aceitagdo do TRIPS.

Atualmente, o caso da sobretaxacdo de produtos brasileiros, poderia apresentar
diferente resultado. A OMC nado aceita medidas unilaterais, sem um processo prévio de
negociacdo, podendo ser inclusive um instrumento compensador de desigualdades
econdmicas, caso os acordos internacionais sejam utilizados de forma inteligente pelos

. 15
paises membros.

'* Ver mais sobre: CORREA, Carlos M. Intellectual property rights, the WTO and developing countries: the
TRIPS agreement and policy options. New York: Zed books, 2000 , 254p; SEN, Amartya. Pobreza e fome.
Um ensaio sobre direitos e privagées. Lisboa : Terramar, 1999; SACHS, I Estratégias de transi¢do para o séc.
XXI: desenvolvimento e meio ambiente. Sdo Paulo: Nobel,1993 ; STIGLITZ, Joseph E. Politicas de
desenvolvimento no mundo da globalizacdo. Seminario organizado pelo BNDES, Desenvolvimento e
globalizagdo: perspectivas para as nagoes. P. 333-356.

" As posigdes da India e do proprio Brasil tém mostrado isso, como nos exemplos das decisdes recentes
favoraveis ao Brasil no Orgdo de Solugio de Controvérsias da OMC, no tocante ao algoddo, do ago (ambos
contra os Estados Unidos) e do agtcar (contra a Unido Européia). A OMC pode e deve ser utilizada para que
os direitos e deveres nas negociagdes comerciais dos paises ndo apliquem critérios claros para ambas as partes
e que seu descumprimento seja passivel de reparagdo , minimizando o poder econdémico de paises mais
desenvolvidos.
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A finalidade de se regulamentar a propriedade intelectual no ambito da OMC pode
ser delimitada em dois objetivos'®: a eliminagdo de barreiras nio tarifarias e a protecdo da
propriedade privada. Dessa forma, ndo seria possivel que s6 um Estado arcasse com os
custos das pesquisas podendo este ser dividido entre os consumidores mundiais e sendo
declarada como propriedade privada, em tese, se estaria evitando o confisco.

Nessa perspectiva, podem ser apontados como fatores que justificavam a
necessidade por parte dos paises desenvolvidos do estabelecimento do TRIPS : a crescente
participacdo dos produtos com altos investimentos em P&D, o desenvolvimento de
tecnologias que permitem coOpias a baixo custo, o processo de globalizacdo e
homogeneizacdo dos mercados, o aumento da parcela de custos em P&D no custo final dos
produtos ¢ a reducio do ciclo de vida dos produtos'’.

Diante do alardeado sucesso do tratamento da propriedade intelectual no que
concerne a efetividade das normas propostas, observa-se o questionamento da fungdo da
OMPI. A necessidade de um 6rgdo como a OMPI estaria nos objetivos duas institui¢des .
Enquanto a OMC objetiva garantir a propriedade intelectual desde que esta esteja
relacionada com o livre comércio, a OMPI advoga uma protecao eficiente da propriedade
intelectual.'®

Dessa forma, a estreita relacdo entre propriedade intelectual e comércio foi
definitivamente firmada com introducao do acordo de propriedade intelectual como acordo
constitutivo da OMC . Enquanto os tratados precedentes administrados pela OMPI fixavam
normas gerais como a Convengdo de Paris, que estabeleceu regras minimas deixando
inclusive a cargo de cada pais ndo proteger por patentes areas estratégicas para o
desenvolvimento do pais, o TRIPS ndo autorizava mais que patentes ndo fossem
concedidas em prol do desenvolvimento. Os argumentos do TRIPS focalizavam entre
outros a ofensa a ordem publica e ao meio ambiente. O Tratado de Cooperacdo em Patentes

(PCT), também administrado pela OMPI, avangou na internacionalizacdo dos pedidos de

'® CARVALHO, Nuno Pires de.Palestra: A fungio social da propriedade intelectual. In 6° Encontro de
propriedade Intelectual e Comercializag@o de tecnologia. Rio de janeiro, 7,8,9 de julho de 2003. p. 96-104

7 FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. Prote¢io de Patentes de produtos farmacéuticos: o caso brasileiro.
Brasilia: FUNAG, 1993. P. 44

'8 CARVALHO, Nuno Pires de.Palestra: A fungdo social da propriedade intelectual. In 6° Encontro de
propriedade Intelectual e Comercializacdo de tecnologia. Rio de janeiro, 7,8,9 de julho de 2003. p. 96-104
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patentes ao possibilitar o deposito internacional ¢ a busca internacional'’. Esses acordos
tiveram como principal contribui¢do a sedimentagdo de conceitos de propriedade intelectual
bem como a viabilidade do pedido de patente ser depositado internacionalmente. O mérito
do TRIPS estava na possibilidade de fiscalizacdao das aplicacdes das normas que poderiam

ensejar retaliagdes comerciais autorizadas diante do descumprimento do acordo.

2. O Acordo sobre Propriedade Intelectual da Organizacio Mundial do

Comérecio
O Acordo TRIPS ¢ um dos trés acordos multilaterais que estruturam o Acordo

Constitutivo da OMC. A Assinatura dos paises nestes Acordos ¢ obrigatdria para este ser
considerado um Estado-membro. O TRIPS é um tratado-contrato™ implicando ao pais
signatario um comprometimento em promulgar leis que internalizem os padrdes minimos
constantes no Acordo. Os Estados devem ter em suas legislagdes nacionais no minimo o
que o acordo da OMC obriga, mas nada impede que possam prever também formas mais
restritivas de direitos de propriedade industrial, ou mesmo novas modalidades de direitos de
propriedade, tais como os direitos de propriedade intelectual sui generis, sobre plantas,
recursos genéticos ou conhecimentos tradicionais a eles associados’’. A obediéncia ou
exigéncia de direitos assegurados pelo Acordo fica condicionada, dessa forma a criacdo de
leis nacionais, ndo gerando, portanto, direito subjetivo para a esfera privada.22
Como parte do Acordo constitutivo da OMC, o TRIPS foi construido tendo como
principios basilares®:
e Os Estados-membros nao podem fazer reservas, tendo que integrar a totalidade dos
acordos (single undertaking),
e O principio do tratamento nacional segundo o qual ndo podera haver diferencas

.. . . . . . 24
entre direitos de propriedade intelectual de nacionais e estrangeiros™;

' CHAVANNE, Albert ; BURST, Jean-Jacques. Droit de la propriété industrielle. Paris: Dalloz,1998

Y BASSO, Maristela . o direito internacional da propriedade intelectual. “O TRIPS ¢ um tratado-contrato, nio
s6 devido aos seus aspectos relacionados ao comércio, mas porque através dele, bem como dos demais
acordos que compdem a OMC, os Estados-Partes, realizando uma operacdo juridica , criaram uma situagio
juridica subjetiva.” P. 174

2l Ver PLATIAU e VARELLA (orgs). Diversidade biologica e conhecimentos tradicionais. Colegdo Direito
Ambiental em Debate. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.

22 BARBOSA, Denis. Uma introdugio a propriedade intelectual. Vol 1 P. 87

2 A identificagdo dos principios bem como sua explicagdo de seu conteiido ¢ realizada por BASSO, Maristela
. o direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: livraria do Advogado, 2000.

Revista do Programa de Mestrado em Direito do UniCEUB, Brasilia, v. 2, n. 2, p.484-501, jul./dez. 2005 490



e O principio da transparéncia® que estabelece que os Estados-membros devem
tornar publico as legislagdes que confeccionarem sobre a matéria no sentido de
garantir possiveis contestacdes, permitir a fiscaliza¢dao e o acesso a informagdo por
quem tenha direito;

e O principio da cooperagdo internacional’® que reconhece a necessidade para a
efetiva aplicacdo do Acordo de cooperacdo técnica e financeira aos paises em
desenvolvimento seja nos escritorios de propriedade intelectual, responsaveis pelas
analises dos pedidos at¢ mesmo na elaboragdo de leis;

e O principio da exaustdo®’ segundo o qual os direitos de propriedade intelectual se
esgotam com a primeira venda, ndo podendo o titular do direito exigir que terceiros
lhes solicitem autorizagdo para dispor do produto. Seria nesse sentido uma clausula
favoravel ao livre comercio, permitindo em um mercado concentrado certo espacgo
para a concorréncia.

O TRIPS abrange os direitos de propriedade intelectual relativos a direitos do autor
e conexos, marcas, indicagdes geograficas, desenhos, industriais, patentes, topografias de

circuitos integrados, protegio de informagio confidencial.”® Na prote¢io dos direitos

* Art 3.1 do TRIPS : “Cada membro concedera aos nacionais dos demais membros tratamento nio menos
favordvel que o outorgado aos seus proprios nacionais com relagdo a protecdo da propriedade intelectual,
salvo as excegdes ja previstas , respectivamente na Convengdo de Paris (1967) da Convengdo de Berna
(1971), na Convengdo de Roma e no Tratado de Propriedade intelectual em matéria de circuitos integrados .
No que concerne a artistas-interpretes, produtores de fonogramas, e organizagdes de radiofusdo essa
obrigacdo se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo membro que faca uso das possibilidades
previstas no artigo 6 da Convengdo de Berna e no paragrafo 1 b do artigo 16 da Convengdo de Roma fard uma
notificacdo de Acordo com aquelas disposi¢des ao Conselho TRIPS.

3 As leis e regulamentos e as decisdes judiciais e administrativas finais de aplicagdo geral relativa a matéria
objeto desse Acordo (existéncia, abrangéncia, obtengdo, aplicagdo de normas de protecdo e prevengdo de
abusos de direitos de propriedade intelectual) que forem colocadas em vigor por um Membro serdo publicadas
ou, quando essa publicag@o ndo for conveniente , serdo tornadas publicas em um idioma nacional de modo a
permitir que governos e titulares de direitos delas tomem conhecimento. Os acordos relativos a matéria objeto
desse Acordo que estejam em vigor entre Governo ou uma agéncia governamental de um outro membro
também serdo publicados.”

26 Art 67 do TRIPS: “ A fim de facilitar a aplicagao do presente Acordo , os paises desenvolvidos membros, a
pedido, e em termos e condi¢des mutuamente acordadas, prestardo cooperacdo técnica e financeira aos paises
em desenvolvimento membros e de menor desenvolvimento relativo membros. Esta cooperacdo incluird
assisténcia na elaboragdo de leis e regulamentos sobre a protecdo e aplicacdo de normas de protecdo dos
direitos de propriedade intelectual bem como sobre a prevengdo de seu abuso, e incluird apoio ao
estabelecimento e fortalecimento dos escritorios e agéncias nacionais competentes nesses assuntos, inclusive
na formagao de pessoal.”

T Art 6 TRIPS “para proposta de solugio de controvérsias no marco deste Acordo e sem prejuizo no disposto
dos artigos 3 e 4, nada neste Acordo sera utilizado para tratar da questdo dos direitos de exaustdo da
propriedade intelectual.”

*¥ Conforme determina o artigo 1.2 do TRIPS
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autorais, refor¢ca a Convengdo de Berna, a exce¢do dos direitos morais, tema em que 0s
Estados Unidos evitaram o aumento da efetividade da Convengao, em para proteger o seu
setor cinematogréﬁcozg. No tocante as Marcas, a Convengdao de Paris ¢ fortalecida,
excetono tocante as marcas notorias. A prote¢do que antes era restrita aos bens e servigos
similares foi estendida pelo TRIPS aquelas que tenham conexdo com os bens e servicos
comercializados pela marca. Para tanto além da conexdo, ¢ necessario que seja provavel
que a marca seja prejudicada.™.

Uma inovagdo importante foi a consagragdo das indicagdes geograficas®’, que
deixam de ser sistemas locais de prote¢do para se tornarem um sistema mundialmente
reconhecido. As indicacdes geograficas e denominagdes de origem foram exigidas pelos
paises europeus, sobretudo Franca, Italia, Espanha e Alemanha para a valorizagdo dos seus
produtos. As indicac¢des geograficas indicam a procedéncia do produto, que geralmente tem
um vinculo psicologico com a qualidade do mesmo, tais como Azeite de Modena, Doce de
Pelotas, Café dos Cerrados de Minas. As denominagdes de origem se relacionam com a
qualidade especifica de um produto que somente pode ser obtida em uma regido do globo,
em funcdo das suas peculiadirdades regioinais, a exemplo do Champagne, produzido em
Epernay, na Franca, e de outros vinhos franceses famosos, como o Bordeau ou o Medoc. A
maioria dos paises ainda ndo atingiu os niveis de organizagdo territorial suficientes para a
emissdo de denominagdes de origem, que o sistema possibilita. O Brasil tem pouquissimos
registros como a indicagdes Vale dos Vinhedos e Caf¢ dos Cerrados de Minas. De qualquer
forma, trata-se de um importante instrumento de valoracao da cultura local e de construcao
de identidades regionais.*

Da analise do TRIPS observa-se que o objeto de propriedade intelectual que mais
sofreu alteragdes foi provavelmente o de patentes. Antes da criagdo de um acordo sobre
propriedade intelectual no ambito da Organizacdo Mundial do Comércio, cada pais tinha a

op¢ao de conceder ou ndo patentes para qualquer produto que fosse do seu interesse.

* CARVALHO,Nuno Pires de.Palestra: A fungio social da propriedade intelectual. In 6° Encontro de
propriedade Intelectual e Comercializagdo de tecnologia. Rio de janeiro, 7,8,9 de julho de 2003 P. 98

* BARBOSA, Denis. BARBOSA, Denis. Propriedade Intelectual: A aplicagdo do Acordo TRIPS. Rio de
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003.

31 Art 22.1 “ Indicagdes geograficas sdo, para efeito desse Acordo, indicagdes que identifiquem um produto
como originario de um territério de um Membro , ou regido ou localidade deste territério, quando
determinada qualidade , reputag@o ou outra caracteristica deste produto seja essencialmente atribuida a sua
origem geografica.”

*? Veja VARELLA, M. (org). Propriedade intelectual e desenvolvimento. No prelo.
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Assim, moldava os direitos de propriedade intelectual conforme a sua necessidade de
formulagao de politicas publicas, com o objetivo de desenvolver setores industrais
especificos. No ramo farmacéutico, havia em torno de 40 paises com normas para a
prote¢do de produtos e processos de produgdo. Com o acordo, este numero passou
rapidamente para mais de 140 paises, criando realmente um sistema normativo mundial
com certa efetividade.

A concessdo de patentes fica condicionada aos requisitos consagrados na
Convencao de Paris e reafirmados no artigo 27.1 do TRIPS *“ Sem prejuizo do disposto nos
paragrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invencao de produto ou de processo, em todos os setores
tecnologicos, serd patenteavel, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja
passivel de aplicacdo industrial.” No mesmo artigo fica expresso a obrigacdo da nado
discriminagdo entre patentes concedidas a nacionais ou estrangeiros.

Como na Convencgao era possivel ao pais ndo conceder patentes a setores ficando a
excegdo a critério dos Estados-partes, de forma diferente o TRIPS determina quais os casos
em que poderd haver excecdo. Seria o caso da concessdo a patente representar ofensa a
ordem publica, ou moralidade, ou seja, uma medida necessaria para a prote¢do a saude
humana, animal ou vegetal e ainda para evitar prejuizos ao meio ambiente. Nao se define
ao certo o que seja ordem publica e moralidade. Os Estados Unidos defenderam a adogao
do conceito d ordre public que envolve um potencial prejuizo a organizacao social. Os dois
conceitos podem ser adotados livremente pelos paises, mas nao se pode ndo conceder uma
patente a determinado produto, e permitir a sua comercializagdo ou a sua produ¢do por um
nacional.

Quanto aos setores que se permite o ndo patenteamento estdo os métodos de
diagnosticos, terapéuticos e cirirgicos, plantas e animais. Neste ponto o acordo faz uma
ressalva quanto aos microorganismos que devem ser patenteados se cumprirem o0s
requisitos de patenteabilidade e em relacdo as variedade vegetais que devem ser protegidas
se ndo por patentes que seja por um sistema sui generis como foi o caso da UPOV. No
Brasil, como na maioria dos paises, aceita-se apenas o patenteamento de microrganismos
transgénicos, assim definidos na lei 9.729, caso contrario considera-se que ndo ha invengao,

mas uma mera descoberta.
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O referido artigo ainda prevé revisdo, razdo pela qual se discute nos mandatos
negociadores o exposto no 27, 3, b. Em virtude do potencial econdmico da biotecnologia,
os paises desenvolvidos tém tentado restringir as excec¢des autorizadas permitindo, dessa
forma, a patente de seres vivos como ja ocorre nas suas legislagdes nacionais. Contudo, as
negociagdes ndo tém avangado. Os paises em desenvolvimento aceitaram a propriedade
intelectual acreditando que receberiam em contrapartida uma diminuicao das barreiras ao
comércio de produtos agricolas. Contudo, isto ndo ocorreu . As negociagdes em Cancun
fracassaram porque a Unido Européia e os EUA ndo estavam dispostos a diminuir os
subsidios agricolas a seus nacionais. Como ndo hé essa contrapartida as negociagdes nao
prosperaram.

Outro ponto em debate, importante para os paises com grande diversidade
biologica, ¢ a protecdo intelectual dos conhecimentos tradicionais associados aos recursos
genéticos. Neste caso, exigem que se realize contratos de divisdo dos beneficios da
exploracao de produtos derivados da sua biodiversidade. O fundamento juridico repousa na
Convencao sobre a Diversidade Bioldgica, que reconhece os direitos soberanos dos paises
sobre seus recursos e indica a necessidade desta reparticdo de beneficios. Um grande
obstaculo ¢ a ignorancia dos paises com diversidade bioldgica em saber qual produto
farmacéutico, agricola ou alimentar teve na sua fabricagdo a utilizagdo de um
conhecimento, as vezes de estrutura molecular, derivado de um conhecimento tradicional
ou de um organismo vivo do seu territorio. Exigem, portanto, que o solicitante da patente
fornega esta informa¢do no momento do pedido, como um dos critérios para a suficiéncia
descritiva. Neste caso, poderiam vincular a concessdo da patente a realizagdo de um
contrato de divisdo de beneficios. Tal proposta foi defendida pelos paises megadiversos,
tendo sido apresentada ao Conselho TRIPs por alguns destes paises incluindo o Brasil.
Seria o primeiro passo para que se pudesse repartir os beneficios dos royalties auferidos
com a patente como defende a Convengdo de Diversidade Bioldgica. Contudo, os paises
centrais como EUA, Japao e a Unido Européia sdo contrarios porque afirmam que a adogao
desta medida importaria na criagdo de um quarto requisito para concessdao de patentes que
nao esté passivel de revisao pelo Acordo.

O Acordo assegura a protecdo aos desenhos industriais, mas ndo determina se este

deve ser realizado por meio de patentes ou por direitos do autor ou por um sistema sui
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generis que mescle estes dois institutos. Trata-se de uma flexibilidade para que as
legislagcdes nacionais prevejam a melhor forma a ser adotada pelo pais. Os produtos téxteis,
neste caso, tiveram um tratamento especial, sendo resultado do lobby das industrias téxteis
italianas.*® A prazo minimo de prote¢do estabelecido foi de dez anos.

Quanto a topografia de circuitos integrados o Trips reconheceu as disposi¢des do
Tratado de Washington de 1989, fazendo com que aqueles que nao adeririam tivessem que
incorporar esta prote¢do. A diferenca estaria na concessao de licengas compulsorias que
deve seguir as determinagdes feitas em matéria de patentes. Neste sentido fala-se em um
Washington-Plus.**

De acordo com o artigo 70, os paises em desenvolvimento tiveram cinco anos para
adotar o acordo a contar da sua entrada em vigor. Os paises menos desenvolvidos tiveram
dez anos, a partir da sua assinatura. Este tempo nao pode ser considerado como suficiente
para estes paises se tornarem competitivos ou desenvolverem suas industrias, mas apenas
um periodo para os mesmos se adaptarem e criarem estruturas para dar efetividade as
normas internacionais. Certos paises, como o Brasil, ndo usaram desta prerrogativa e
adotaram normas de propriedade intelectual logo apos a entrada em vigor do TRIPS,
sobretudo em fungdo das pressdes norte-americanas.

De qualquer modo, durante este periodo de liberdade dos paises do Sul, o Orgéo de
Solugdo de Controversas decidiu que os paises em desenvolvimento deveriam criar uma
mailbox, para receber os pedidos de novas invencdes, até que as normas entrassem em
vigor em seu territorio. No caso /ndia — protegdo conferida pelas patentes sobre produtos
farmacéuticos e produtos quimicos para a agricultura™, o OSC indicou que os pedidos
poderiam ser depositados, para serem avaliados posteriormente. Desta forma, evita-se que
os produtos caiam em dominio publico. Durante este periodo, a patente esta protegida.
Apo6s o decurso do prazo, todas estes pedidos de patentes serdo analisados e, se
concedidos, restardo em vigor até a diferenca para o prazo normal de concessdo, de vinte

anos.

33 CARVALHO, Nuno Pires de.Palestra: A funcio social da propriedade intelectual. In 6° Encontro de
propriedade Intelectual e Comercializag@o de tecnologia. Rio de janeiro, 7,8,9 de julho de 2003.

** BASSO, Maristela. Direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: Livraria do
Advogado.2000 P. 243

* WT/DS50/R
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3. Interpretacio do TRIPS: pontos divergentes

A aplicagdo do Acordo TRIPS tem levantado pontos de interpretacdo divergentes.
Nao ha consenso quanto a possibilidade de prote¢do das descobertas, quanto a importagao
paralela e a pratica da bolar exception. O 6rgdo de solugdo de controvérsias tem sido o
responsavel por emitir interpretagdes autorizadas a serem seguidas pelos paises.

No caso dos requisitos para concessao de patentes os escritorios de propriedade
intelectual do Japao, EUA e paises integrantes da Unido Européia acreditam que a
identificagdo de seqiiéncias de DNA por exemplo, desde que identificada sua funcao
poderia ser objeto de patenteamento. Consideram, portanto, haver neste procedimento um
carater inventivo. Paises como o Brasil ¢ a India defendem que o exemplo descrito acima se
trata de uma mera descoberta, ndo podendo nesse sentido ser considerado como preenchido
os requisitos para patenteamento. Nesse sentido, o TRIPS permitiu essa diversidade, mas
ainda ndo ha definigdo emitida pelo Orgio de solugio de controvérsias que indique qual o
posicionamento a ser adotado por todos.

Um outro caso’® foi referente ao artigo 30 que descreve as excegdes aos direitos
conferidos : “Os membros poderdo conceder excegdes limitadas aos direitos exclusivos
conferidos pela patente desde que elas ndo conflitem de forma ndo razoavel com sua
exploracdo normal e ndo prejudiquem de forma nao razoavel os interesses legitimos de seu
titular, levando em conta os interesses legitimos de terceiros.”

Da andlise do painel, Correa depreende que estariam permitidas as importagcdes
paralelas, o uso da inven¢do para uso de pesquisa voltada para o ensino, as experiéncias
realizadas para a comercializagio do produto “bolar exception”.”’. O painel foi instaurado
pela entdo Comunidade Européia para analisar a conformidade da norma canadense sobre
este ultimo topico. Um exemplo de produto bolar exception seria o que ocorre com 0S
medicamentos genéricos. Significa que a patente quando estivesse perto de expirar seria
liberada para empresas que pudessem fazer os testes e procedimentos adequados para
colocar o produto no mercado, ndo havendo dessa forma, uma extensdo do periodo de

“reserva de mercado” concedido pelo Estado. Questionava-se a falta de consentimento do

** WT/DS114/R
37 CORREA, Carlos M. Acordo TRIPS: quanta flexibilidade h4 para implementar os direitos de patente? In
Arno Dal Ri Junior e Odete Maria de oliveira(orgs). .Direito internacional econémico. tendéncias e

perspectivas. Unijui : Rio Grande do Sul, 2003. p. 391
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titular da patente para tal procedimento, uma vez que esta nao havia expirado. O 6rgao de
solucdo de controvérsias concluiu que as medidas adotadas pelo Canada no caso da
permissao dos testes antes da expiragdo da patente ndo eram contrarias ao TRIPS, contudo
condenou a formacdo de estoque de produtos farmacéuticos antes do periodo de
concessdo.>®

A questdo da importagdo paralela estd vinculada a aplicacdo do principio da
exaustdo ou esgotamento de direitos. Significa que ¢ permitido importar produtos
protegidos desde que este tenha sido colocado no mercado primeiramente pelo titular do
direito. Contudo, ndo havia entre paises consenso quanto a permissao da importagao
paralela pelo TRIPS. A interpretagdo autorizada foi estabelecida na Declaragdo de Doha
determinando que: “5. d) Com relagdo ao efeito dos dispositivos do acordo TRIPS sobre o
esgotamento dos direitos de propriedade intelectual, deixa-se a cada membro a liberdade de
estabelecer seu proprio regime no tocante ao esgotamento sem contestagdo, com ressalva
dos dispositivos sobre o tratamento da nacdo mais favorecida e do tratamento nacional dos

4”39

artigos 3 e Dessa forma, fica a critério dos paises-membros legislarem acerca de como

o principio da exaustdo internacional devera ser tratado.

4. O Brasil e o TRIPs
Apesar da continuidade do processo de desenvolvimento ‘tecnologico’, pode-se

afirmar que a revolugdo Industrial representou um marco no que concerne a produgao e
assimilacdo das inovagdes. A tecnologia, dessa forma, passou a ter um valor de mercado
que passava a influenciar na arrecadacao e nas relagdes comerciais entre Estados. Do ponto
de vista empresarial, a competicdo por novos mercados agregava de modo incontestavel
mais um fator: o dominio tecnoldgico. Do ponto de vista dos Estados, tratava-se de mais
um valor que passaria a influenciar a balanca de pagamentos. A politica de
desenvolvimento tecnoldgico adotada pelos paises foi determinante na posi¢do econdmica
que hoje ocupam: como produtor ou com comprador. Analisando os posicionamentos

adotados pelo Brasil percebe-se a ineficiéncia das politicas publicas adotadas.

** CORREA, Carlos M. Acordo TRIPS: quanta flexibilidade ha para implementar os direitos de patente? In
Arno Dal Ri Junior e Odete Maria de oliveira (org). .Direito internacional econdémico: tendéncias e
perspectivas. Unijui : Rio Grande do Sul, 2003.p. 397
3% Declaragio sobre o acordo TRIPS e a satide piiblica.
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O primeiro ponto a ser analisado parte da incorporagdo do TRIPS a legislagao
nacional. Havia um dispositivo no TRIPS que permitia aos paises em desenvolvimento,
como & o caso do Brasil, a incorporagio do Acordo em até 4 anos.** Muito foi discutido no
Brasil com a promulgacao do Decreto 1355 de 1994 sobre quando este deveria entrar em
vigéncia. O judicidrio analisando a questdo decidiu que :

“ INPI- Patente- Prazo- Vigéncia- Aplicag@o do artigo 33 c/c artigo 70.2
do TRIPS — Acordo sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio- Decreto Legislativo n® 30, de 15/12/94- Decreto n°
1.355, de 30/12/94. I- OTRIPS Ao aprovar o TRIPS pelo Decreto Legislativo n.
30/94 e promulga-lo pelo decreto n® 1.355/94, publicado no DO da unido de
31/12/1994. 1I- O artigo 65, em seus itens 1,2 e 3, do TRIPS, traz uma faculdade
ou opcdo de ser exercida pelo Estado-Membro, havendo necessidade de
manifestacdo prévia para que ele possa valer-se do prazo dilatado ali previsto; III-
A faculdade de postergar a Dara de aplicagcdo do TRIPS deve ser exercida em
momento proprio, que, in casu, ¢ 0 momento em que o Estado-Membro ratifica o
Acordo, na forma prevista na Constitui¢do Federal e o insere na sua legislacao
interna. IV .Ao Aprovar o TRIPS pelo Decreto Legislativo n° 30/94 e promulga-
lo pelo decreto n° 1.355/94 publicado no DO da unido de 31/12/1994, O Brasil
deixou de fazer uso do previsto nos artigos 65-1 e 65-2, do referido Acordo, que
assegurava a faculdade de dilatar a sua aplicagdo por um periodo total de cinco
anos. Vé-se, assim, que o Brasil optou por aplicar desde logo o TRIPs, eis que ao
incorpora-loa sua ordem juridica interna n3o manifestou-se no sentido de
postergar sua aplicacdo; V Nao tendo o Brasil exercido a faculdade de postergar
sua aplicag@o, chega-se a conclusdo que o TRIPS comegou a vigorar no Brasil em
1° de janeiro de 1995. VI Assiste ao Impetrante, ora Apelado, direito a extensdo
da validade de sua patente por mais cinco anos. VII Em 1/1/2000 decorreu o
prazo de cinco anos, estando em vigor, assim, as disposi¢oes do TRIPS. VIII
Recurso e remessa necessaria Improvidos ” *!

A opgdo politica da ndo utilizagdo do prazo concedido no Acordo pode ser
explicada pela pressdo norte-americana de uma nova sobretaxacdo das exportagdes
brasileiras. O fato trouxe conseqiiéncias graves para o pais como : o tempo que deveria ter
sido concedido para a reestruturagdo do INPI, que ndo estava preparado para o recebimento
dos pedidos, além da saida de divisas do pais com as remessas de royalties ao exterior por
quatro anos que ndo seriam necessarios. Paises em desenvolvimento como a india fizeram

uso do prazo concedido.

40 Art 65.2 “ Um pais em desenvolvimento membro tem direito a postergar a data de aplicagdo das
disposicdes do presente Acordo , estabelecidas no paragrafo 1, por um prazo de quatro anos , com exce¢ao
dos artigos 3,4 ¢ 5.”

1 Apelagio em Mandado de Seguranga n° 98.02.44769-2 ES Quinta Turma do TRF da 2° Regido por
unanimidade, Relator : Dés. Federal Tanyra Vargas., j: 25/4/200.
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A pressao exercida sobre o Brasil surtiu os efeitos desejados. Apos a assinatura do
TRIPS o Brasil ja promulgou leis que versam sobre propriedade industrial, lei 9.279/96, Lei
de Software (lei n. 9.609/98), Leis de direitos autorais (lei 9.610/98 e a lei de cultivares, lei
9456/96).

Apesar de impedir os Estados-parte de escolherem setores estratégicos para a nao
concessao de patentes, por exemplo, o Acordo TRIPS permite certa flexibilidade aos paises
signatarios para aplicagdo destes direitos. E o caso da emissdo de licengas compulsorias,
que podem ser concedidas em virtude do interesse publico, emergéncia nacional e repressao
de abusos da patente ou de poder econdmico. O Brasil ao legislar sobre a matéria avangou
ao incluir como possibilidade de concessdao em razdo da auséncia de fabricagdo local.
Entretanto, as licengas ndo t€ém sido utilizadas pelos paises em desenvolvimento como ¢é o
caso do Brasil. Uma das razdes seria a incapacidade tecnoldgica destes paises para copiar
produtos e o receio da abertura de um painel que poderia ensejar uma retaliagdo comercial.

Em relagdo ao segundo uso terapéutico, o Acordo TRIPS ¢ omisso. Isto ¢ fica a
critério dos Estados determinar se aceitam a concessdo de patentes para um produto ja
protegido, mas que foi descoberto um novo uso terapéutico. As razdes para concessao de
monopolio nesses casos nao se justificariam em relacdo aos custos, ja que ndo se pode
avocar a necessidade de retorno dos investimentos uma vez que estes ja foram alcancados
com a primeira patente. A legislacdo brasileira seguindo a tendéncia do TRIPS ndo trata
especificamente sobre o assunto. Contudo, o INPI tem concedido patentes para uma
segunda aplicagcdo terapéutica. Nesse sentido também estd concedendo patentes para
isdmeros oOticos, também nado obrigatdrios pelo TRIPS.

As praticas acima referidas sdo conseqiiéncias da necessidade de se reestruturar as
politicas publicas sobre propriedade intelectual de modo que estas possam refletir os

interesse do pais.

Consideracgoes finais
A OMC faz parte juntamente com o FMI e do BIRD do tripé regulador da economia

mundial idealizado em Bretton Woods. O papel da OMC seria o de reduzir barreiras ao
livrte comércio. Neste sentido, em um primeiro momento a incorporagdo de acordo
versando sobre Propriedade intelectual pode, causar certa estranheza ja que na ocasido

outro foro internacional (OMPI) era responsavel pela discussao do tema.
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Contudo, o reconhecimento de direitos de propriedade intelectual ¢ imprescindivel
numa época em que o capital intelectual constitui grande parte do valor agregado nos
produtos tecnologicos. Apesar do tema ja ter sido tratado em outros foros proprios que nao
a OMC, como ¢ o caso da OMPI, foi no seio da OMC que o tema passou a ter mais
relevancia. A razdo para tanto estava nas possibilidades de retaliagdes comerciais
decorrentes do descumprimento das regras estipuladas e de pressdo para a elaboragdo de
leis especificas nos paises signatarios . Nessa perspectiva, a OMC foi responsavel pela
uniformizacdo de critérios minimos de protecdo e por impedir que paises-membros
excluissem os direitos de propriedade intelectual de determinados setores por razdes de
politicas de incentivos estatais. Consolidou, portanto, esses direitos que necessitavam de
uma abrangéncia internacional para serem eficazes na proibicao das copias nao autorizadas.

Entretanto, a necessidade do TRIPS ndo era consenso entre os paises negociadores.
O objetivo de se estabelecer uma legislacdo comum entre os paises representou a
prevaléncia dos interesses dos Estados desenvolvidos, uma vez que estes sdo o0s
responsaveis em grande parte pelas inovagdes tecnologicas. A obrigagdo do pagamento de
royalties ¢ de fato a garantia de arrecadacdo para estes paises. Observa-se também, o
interesse das multinacionais na manutencao de monopdlio dessas tecnologias nos diversos
mercados. A relagdo entre propriedade intelectual ¢ monopdlio era posta a época como uma
necessidade de sobrevivéncia da inovagdo em escala industrial.

A adocdo do TRIPS pelo Brasil impossibilitou que este adotasse medidas de
incentivo a inovagdo em setores como o farmacéutico. Contudo, ndo € correto afirmar que a
assinatura do Acordo foi o fator determinante da dependéncia tecnologica do pais. Até
porque a situacdo nao foi alterada substancialmente. No periodo que ndo se concedia
patentes para produtos farmacéuticos nao existiram medidas de incentivo a pesquisa e
investimentos no setor que implicassem no desenvolvimento e consolidagdo de uma
industria nacional . Outros paises utilizaram dessa medida, mas investiram de forma pesada
em pesquisa e no fortalecimento da cadeia produtiva para depois estabelecerem normas de
propriedade intelectual mais abrangentes. Dessa forma, a permissao da copia por si s6 ndo €
capaz de promover a inovagao.

O sistema de propriedade intelectual ¢ dotado de mecanismos que visam coibir o

uso abusivo destes direitos, contudo o Brasil ndo tem utilizado destes de forma adequada,
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permitindo conseqiiéncias prejudiciais ao mercado e aos consumidores, como ¢ o caso da
licenca compulsoria, da exigéncia da fabricagdo local e da importagdo paralela. Patentes
sobre segundo uso terapéutico, isOmeros Oticos, € compostos com reivindicagdes muito
amplas conhecidos como “Markush formula” ndo fazem parte das obrigacdes assumidas no

TRIPS mas sao concedidas pelo INPI.
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