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Dentre o5 diretos relaconados i propriedacde industnal, este imbalho se detém no estudo do remme eonstiocional e legal
da patente, assim como das normas apliciveis ao licencamento compulsino, analisando este como instrumento de
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este nimero estamos
trabalhande diver-
s0s temas de interes-
se no estudo da Pro-
priedade Intelectual.
Em parecer de autoria de Luis
Roberto Barroso e Carmen Tibur-
cio, extraem-se judiciosos argumen-
tos sobre a expropriacio de marcas
sem o pagamento de justa e prévia
indenizagao. Os pareceristas discu-
tem acerca da possibilidade de
homologagio, no Brasil, de senten-
ca proferida pela Corte Superior
Aurbitral da Federagio Russa que,
em dlima andlise, determinou a
expropriagio das marcas das vod-
cas Stolichnaya e Moskovskaya.
Apés ampla discussio sobre as
condigdes para homologacio da
decisio supra — observincia de
requisitos formais e nao violagdo de
determinados principios e regras
imperativos da ordem juridica bra-
sileira que formam a ordem piiblica
nacional —, os pareceristas con-
cluem pela impossibilidade da
homologacio pretendida, em face
da manifesta violagio de elementos
diversos da ordem piiblica.

Outro tema de interesse abordado
nesta edigio é a discussio envolvendo
a adogdo, por parte do Brasil, do Pro-
tocolo de Madn. Eduardo Magalhaes

NOTA DO EDITOR

1860) ¢ os principai& argumentos ut-
lizados por aqueles que se dizem con-
trérios & adogdo do Protocolo.

Também neste nimero, contamos
com importante exposicio de Lilia-
ne do Espinto Santo Ronz de
Almeida, acerca de um tema coti-
diano para nossos associados: a
imprescritibilidade da agio anulaté-
ria de registro de marca obtido de
ma-fé. No artigo de Adrana Alves
dos Santos Cruz, também veiculado
nesta edicdo, discute-se assunto
atualissimo no mundo globalizado,
concernente & fungdo social da
licenga compulséria de patente.

Milton Lucidio Leao Barcellos, em
oulro artigo, tece um rico relato sobre
as conclusoes de William Fisher
acerca das teorias da propriedade
intelectual, analisando se estas
podem ser aplicadas  realidade bra-
sileira, tendo em vista a realidade
diversa na qual o protagonista do
artigo em comento estd insenido.

Por fim, nio podemos deixar de res-
saltar os artigos de Fabiola M.
Spiandorello Bueno e José Carlos
Zebulum, tratando da importincia
da politica de inovacao do pais e da
sempre til introducdo as marcas,
respectivamente.

Machado traca um curioso paralelo José Henrique Barbosa
entre alguns estratagemas do filasofo Moreira Lima Neto
alemao Arthur Schopenhauer (1788- Diretor-Editor
|
CARTAS

A Redagic da Rectato da ABPY recebew o8 apradecimentss de
Adrane Zanotte (Prendente da OABSC), Ansbeio Helder
Medeiros Rebougas (Tiretor da Secreting de Coordenaglo Téom-
ca ¢ Relagies Institmcionass da Presidéncia do Sesade), Cliudia
Busaos (Escrevente Téenses Judiciiria Responsivel do Extinio
Prmemme Trbunal de Abpuds Cial), Disma Moseir Gemes (o
Federal Comdensdor do Féeum Civell, Insttoto de Tecnologea do

Parasd - TECPAR, Fita de Cnia Fernaadles Shimabuke (Setor
de Perséedicns - TRF), Rosalia Assumpgio dos Santos (Derelora
Téenica de Servigo do extinto Segando Tnbenal de Algada Gl do
Fatada), Oghir Cavalcante Funior (Presidente de OABPA), Vieg-
s Freire da Costa (Chefe da Divisio do Depéaito Legal da Fun-
dagio Bibloteca Maciomal ¢ ot senadores; Maroels Crivells, Pasla
Octnts, Pusko P, Sirgio Zambine & Sees Slhesruienb,
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HONOIOCACAODESENT
TRANGERA: VEDACAO A EXPROPRACAODE AR

Luis RoBERTO BARROSO
Professar Titular da Universidade do Eatado de Rie de Janeiro - UER]. Mestre em Direito pela
Universidade de Yale, Doutor Livre-docente pele UERS. Advegado

Carmen TIBURCIO
FProfessora Adiunta de Direite Internacional Privads e de Direite Processual Internacional da UTZRY], Mestre ¢ Doutora em
Direilo Inlernactonal pela Ulniversidade de Virginia

Sumirio: [ntrodisgio - Constlta - Parte [ - Dios Fates Relevantes - [ A Histéria Russa: Algumas Informagtes - [1, A Empresa Russa: Transformiagges ¢ a Sucessio em Questio - 111, Pro-
cedimenta na Risssia - Acio que Deo Origem & Decsio Objeto do Pedido de Homalogagio - [V, Procedimentos no Exterior - Parte 11 - A Legistagdo Brasiferra ¢ oy Normas Aplicdvers a
Hipdiese - V. Algumas Motas sobre o Conceito de Ordem Pibdica - V1. A Ordem Piblica Material - V1.1, Sequranca juridica ¢ protegio do ato juridioo perfeito - V1.2, Boadé & morali-
darde minimas nas relaghes entre o Estado e o particular - V1.3, Diretto de propriedade e & igualdade: impossbilidade de expropnagio sem indenizagio e vedagio do ennqueciments sem

causa - VI A Ordem Piblica Processual - Conclusiio - Impossibilidade da Homelogagio da Sentenga Estrangerra Analisada

ConsuLTA

|, Consulta-nos a Spinits International N.V. (doravante apenas
“Spirits™), por seus advogados, Dr. Manoel Vargas, Dra. Daniela
Bessone Barbosa Moreira e Dr. Ricardo Ramalho Almeida, sobre
a viabilidade juridica de homologar-se, no Brasil, determinada sen-
tenga proferida em 16 de outubro de 2001 pela Corte Superior
Aubitral da Federacio Russa. A questdo posta pela consulente
pode ser resumida da seguinte forma.

2. A decisio russa considerou invilida cldusula do estatuto social
da OAO Plodovaya Companya, cuja primeira denominago social
era Foreign Economic Joint-Stock Company Sojuzplodoimport -
VAO Sojuzplodeimport (doravante VAQO). A cldusula resulta de
uma transformagdo societiria ocorrida no biénio 1990-1992 e dela
consta, em suma, que a VAO € a sucessora da empresa estatal All

Union Foreign Economic Association Sejuzplodoimport - VVO
Sojuzplodoimport (doravante VVO). Segundo narra a consulen-
te, as autoras da agio de homologagio sob exame sustentam que ao
invalidar a cliusula, a decisdo tena afetado a propna sucessio de
VVO por VAO, inclusive no que diz respeito aos registros de
marca das vodcas Stolichnaya e Moskovskaya. E bem de ver que,
antes de proferida a decisio, a VAQ ja havia cedido os seus direi-
tos de marca a terceiros. A consulente é detentora ou cessiondria
de tais direitos no Brasil e, por isso, questiona se a decisio russa
poderd, efetivamente, vir a produzir quaisquer efeitos no pais.

3. Uma sentenga estrangeira poderd ser homologada no Brasil uma
vez que observe alguns requisitos formais e ndo viole determinados
principios € regras imperativos da ordem juridica brasileira, que for-
mam a ordem piiblica nacional, J se pode adiantar que, do estudo
empreendido, a conclusao que se extrai € a de que a decisio russa
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Rio de Janeiro
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HOMOLOGACAD DE SENTENCA ESTRANGEIRA: VEDACAO A EXPROPRIACAD DE MARCAS

em questao ndo pode ser homologada, por violar de forma bastante
evidente diversos elementos da ordem piblica brasileira. O exame
desses elementos constitui o objeto do presente parecer, que serd de-
senvolvido de acorde com o roteiro apresentado inicialmente. Vale
notar que todos os documentos examinados e informagdes fiticas
foram fornecidos pela consulente, embora alguns deles, de cunho
histénico e jornalistico, sejam de conhecimento geral,

PartE 1
Dos Fatos RELEVANTES
I. A Historia Russa: ALGUMAS INFORMACOES

4. A histéria russa, tanto sob o Czansmo, como sob o regime so-
viético, tem como caracteristica principal a forte centralizaciio — e,
em boa parte do tempo, a efetiva monopolizagio — no que diz res-
peito a0 exercicio do poder politico, com reflexos diretos sobre a
condugio da economia. Na antiga Unido Sowiética, o partido
tinico, além de controlar toda a atuagio estatal, conduzia igualmen-
te a ordem econdmica, a rigor, quase totalmente estatizada, a fim
de realizar objetivos especificos no desenvolvimento do socialismo
e na construgio do comunismo idealizado por seus lideres'.

5. Com o fim do comunismo, a transicio para uma economia de
mercado na Rissia incluiu, dentre outras providéncias, amplo
programa de reorganizacio das antigas empresas estalais, com-
preendendo sua transformagdo em sociedades de direito privado e
puslerinr pﬁvatiza;iﬂ. Espm:ia]istas destacam, no entanto, que
essa transicio econdmica, além de abrupta, foi marcada por ing-
meras dificuldades: da desorganizacio e falta de planejamento &
corrupcio. Seja como for, o fato é que o pais expenmentou pro-
funda depressao econdmico-social ao longo da década de 1990. A
crise econdmica associou-se ampla crise politica. Fragilizadas as
estruturas de controle e repressdo da antiga Unido Sowiética, os li-
deres regionais desencadearam movimentos separatistas, criando
leis proprias em detrimento da Constituicio Federal e recusando-
s a pagar impostos ao ente central. Os estudiosos das rEiagﬁfs n-
ternacionais descrevem esse periodo da histénia russa como de
“vécuo de poder”.

6. Em 1999, Vladimir Putin foi nomeado presidente em exercicio

e, a partir de entdo, observou-se uma mudanga no panorama poli-
tico e econdmico da Rissia. Diferentemente de seu antecessor, o
novo chefe de governo obteve certa estabilidade e houve elevado

1. Jorge Miranda, Manual de direito constitucional, 1987, p. 173,

2. Bons Berezoveky era um importante empresirio do ramo de sutomivess, cuja organiza-
gin, Logaz, controlava também bancos, petrleo, aviaglo ¢ imprensa escrita. Seu apoio
politico foi fundamental para a eleigin de Patin, Apds a eleigio, porém, Berezovky,
torpan-se um critico da afuagio do Kremlin. Pouco tempo depois, 2 exemplo do que
acontecen com oulros empresinios, Boris Berezovsky fon processado, teve seus bens con-
fiscaddos e foi chrgado a se exilar,

crescimento econdmico. Isso, porém, promovendo ampla concen-
tragio de poder na ordem politica, com a restrigio do espago dos
lideres locas, e também na esfera econdmica, com a expansio e,
em muitos casos, retomada da atuagio estatal.

7. Devido & sua popularidade, Putin venceu as eleicdes para a
Presidéncia em 2000 e 2004. Nada obstante, analistas destacam
com algum alarme o cardter progressivamente autoritinio do go-
verno russo, ilustrando sua preocupagéio por meio de episédios en-
volvendo perseguicdes a magnatas russos que de alguma forma se
tornaram criticos do governo (caso Berezovsky”) e & midia televi-
siva e jornalistica de oposigio (caso Vladimir Gusinski®). Sob o
fundamento de fraude ao imposto de renda, esses empresérios
foram processados e tiveram seus bens confiscados ou vendidos
por valor irrisério, e, atualmente, a midia russa & praticamente
monopdlio estatal.

8. Mais recentemente, o chamado escandalo Yukos, envolvendo a
companhia petrolifera de um dos empresérios mais ricos da Rissia
(Mikhail Khodorkovsky), desencadeou forte critica internacional
an governo russo, Apos uma série de acusagdes (de homicidio a
evasio de divisas), o principal acionista e executivo da Yukos foi
preso (e recentemente condenado a 9 anos de pnisio) e a empresa
tornada imvidvel por conta de uma divida tnbutana biliondna. A
acusacio seria a de que a Yirkos teria empregado esquemas de oti-
mizacio fiscal ilegais que, nada obstante, segundo divulgou-se, se-
riam largamente adotados no pais. Aparentemente, apenas setores
considerados estratégicos para o Governo vieram a ser punidos por
pssa pratica, de tal modo a inviahilizar as empresas privadas e abrir
espaco para a apropriacio estatal do setor. Tanto a imprensa inter-
nacional quanto a brasileira ressaltam, ainda, a abertura de inqué-
ritos e a instauragdo de procedimentos criminais contra empresérios
que haviam manifestado pretensoes politicas contrdnias aos interes-
ses de Putin, caso do proprio Mikhail Khodorkovsky. A descon-
fianca da soctedade internacional cresceu ainda mais apds o trigi-
co incidente na escola primania em Beslan, na Ossétia do Norte.
O atentado teve divulgacio controlada pelo Governo e serviu como
pretexto para uma série de propostas consideradas gravemente
anti-democriticas’.

9. Os episddios descritos parecem revelar uma tendéncia de forta-
lecimento progressivo do poder central na Rissia e, nesse contex-
to, de re-estatizagio da economia. Os especialistas afirmam que,
mantido o rumo atual, serd natural esperar, sob os mais diferentes

3, Durante a yoerra na Chechénia, a cobertura dos canais de TV de Gusinsky terin aba-
lado a popularidade de Putin, Viadimir Gusinski foi perseguido numa cena que enval-
veu o confrontn entre segurancas particulares ¢ a policia. O empresinio, ji press, foi
pressionado a vender suas cmpresas par prega misino e acabou fugindo do pais,

4. Dentre as medidas propostas destacam-se: (i) @ fim das eles;ies diretas para os gover-
nndores regionass que, a0 imvés de cleitos, seriam nomeados pelo presidente ¢ confirma-
dos pelas Assemblétas Regionas; ¢ () a escolha dos deputados para a Duma sena
feita n partir de listas partiddrias, que garantissem o controbe da oposicio pelo Gover-
ne. A restauragio da pena de morte também esth sendo copsiderada,

REvisTA DA ABPL — w2 80 - Jan/Fev 2006



.
>

HOMOLOGACAD DE SENTENCA ESTRANGEIRA: VEDACAD A EXPROPRIACAO DE MARCAS

pretextos, maior intervengcio estatal sobre as companhias privadas
¢ sobre a poupanca popular. Embora essas informacdes ndo te-
nham natureza juridica, faz-se a nota porque os eventos que desen-
cadearam a sentenca que se pretende homologar agora no Brasil, ¢
a propria prolacio da sentenca em si, tiveram ocasido no contexto
politico que se acaba de descrever.

II. A EmprEsA Russa: TRANSFORMACOES E A SUCESSAD EM
Questio

10. A decisio objeto do pedido de homologacio diz respeito &
transformacio da j refenida empresa estatal VVO na sociedade
anonima VAQO, imiciada em 1990 e concluida em 1992, Antes
dessa transformacio, a VVO ji ostentara diversas razdes sociais
desde 0 ano de sua criagio (1966) até 1992, quando foi reorgani-
zada e transformada na VAQ. Em 2000, mais uma vez a empre-
sa teve modificada sua denominagio, passando a identificar-se
como OAQ Plodovaya Companya’. A sucessio da VVO pela
VAO no periodo 1990-1992, portanto, for apenas mais uma das
muitas transformagbes sofridas pela empresa.

11. Ao longo de sua existéncia, a companhia foi subordinada a Greios
estalais diversos da antiga URSS, a saber: (i) Ministério do Comér-
cio Exterior, de 1966 a 1987; (i) Comité Estatal de Agricultura da
URSS, de 1987 a 1989; (iii) Ministério das Relagdes Economicas
Exteriores, em 1989; e (iv) Comissdo Estatal do Conselho de Minis-
tros da URSS para Alimentos e Abastecimento, de 1989 até 1991,

12. Conforme relato da consulente, e como se extrai da documentagao
apresentada, a transformacio da VVO em VAD decorreu de resolu-
¢ao conjunta dos trabalhadores da VVO - que passanam automatica-

5. Em 1966, quando da sua constituigio, & empresa denominava-s All-Union Export-Im-
port Association Sojuzplodommport (abreviadamente, VO Soueplodoimpont). Em
1978, a empresa passou par um processo de repaganizagio ¢ scu nome campleto for al-
terado para All-Unson Self-Supporting Foreign Trade Association Sojurplodoimpart
{mantendo-se a forma redunida de VO Sopzplodampont); em 1987, passou a denomi-
nar-te All-Union SelE-Supparting Foreign Trade Assodation of USSR Gosagropon.
Ne ano de 1988, sofrers nova alteragio na sua razko social - All Union Self-Supporting
Fareign Economic Assaciation (lambsfm aqui mantida a forma redunida de VO Soue-
plodeimpart). Mo inicio do ano de 1990, 2 empresa passou & denominar-se All Union
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mente a ser empregados da VAQO, como resultado da transformagio —
e da Comissio Estatal do Conselho de Ministros da URSS para Ali-
mentos e Abastecimentn, datada de 20 de setembro de 1990, A assem-
bléia geral dos fundadores da VAO, realizada em 19 de dezembro de
1990, contou com a participacio de diversas autondades governamen-
tais, dentre as quais vale destacar os representantes do Conselho Admi-
mistrativo de Coméroio do Ministéno da Defesa da URSS, da propna
Comissio Estatal para Abastecimento de Alimentos (ligada ao Conse-
lho de Ministros da URSS), e do Consércio Estatal Norisk Nikel.

13, Em 5 de setembro de 1991, foi realizada a assembléia de cons-
tituigio da VAO, na qual foi aprovado o seu estatuto social. E de
se notar que Grgaos e entidades da administragéio pablica subscreve-
ram agdes da VAQ, sociedade andnima em que a VVO estava se
transformando. Este foi o caso da Prefettura do Distnto Adminis-
trativo Central da Cidade de Moscou, o Conselho Administrativo
de Coméraio do Ministério da Defesa da URSS e o Conséreio Es-
tatal Norisk Nikel. O estatuto explicitava que a VAQ era a sucesso-
ra legal da VVO. O vice-ministro para Relagdes de Economia Ex-
terior da URSS apés no documento o seu “de acorda”, com data
de 4.10.1991. Naguela mesma assembléia, elegeu-se a diretonia e
o conselho de administracio da companhia em formagdo, incluindo
um representante do Ministério da Agnicultura e Abastecimento de
Alimentos da URSS (Sr. Albert S. Semin). A transformacio da
empresa estatal na sociedade andnima VAO somente seria conclui-
da mediante o registro dos atos pertinentes na Camara de Registros
de Moscou, o que veio a ocorrer em 20.1.1992, como comprovam
certificados de regisiro emitidos por aquele.

14. A continuidade das empresas e o envolvimento direto dos go-
vernos soviético e russo na reorganizacao societaria da VVO e sua

Foreign Economic Association Sejuzpledoimport (abirviadamente WYW0 Saueple-
daimport) ¢, posteniormente, em setembro do mesmo ano, por forga de resobugiio conjun-
ta: dos sews trabalhadores e do Conselba de Ministros da URSS para Alimentos e Abas-
tecimento (frgdo estatal ao qual estwa subordinada), a empresa foi novamente
reorganizada ¢ agor transformada em socedade andnima, passando a denominar-se Fo-
reign Economic Joint-S1ack Company Sopuzplodaimport (abreviadamente VAD Sajuz-
plodaimpont). Em 1996, a razioe social da empresa passon a ser VZAD Sojurplodoim-
port; e 1998, VOAD Sojuzplodeimpont e, em 2000, OAD Plodoraya Companya.
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sucessio pela VAO sdo evidenciados ainda por outros elementos:
(1) o presidente da VAO era o mesmo da VVO, assim como o
enderego de sua sede; (i) um representante do Ministério da
Agricultura e Produtos Alimenticios da URSS figurou como
membro da-diretoria da VAO; (i) o estatuto da VAQ, que ex-
plicitava a transformagio e a sucessio, foi aprovado pelo vice-mi-
nistro para Relagoes de Economia Exterior da URSS em
4.10.1991 e publicado em érgdo oficial do Ministério do Comér-
cio Exterior, a Revista RF Ministry of Foreign Trade (Vneshnyo-

ya Torgovlya) n® 11-12 de 1992; (iv) a sucesséo foi informada a0 _

Gostpatent — Departamento de Patentes soviético - em 1994; (v)
nao apenas o estatuto oniginal da VAO, como também todas as
suas posteriores mudangas, nos anos de 1996, 1998 e 2000,
foram registradas na Camara de Registro de Moscou, que nao for-
mulou qualquer objecio quanto & cliusula que declarava ser a

VAO sucessora EIH WD

15. A consulente informa, por fim, alguns dados que demonstram
que a VAO foi tratada em diversas circunstincias (inclusive pelos
proprios governos soviético e russo) como legitima sucessora da
VWO, exemplificando: (i) a VAO foi condenada pela Justica
russa e letoniana a pagar indenizagdes por danos causados e a res-
ponder por obrigaghes contraidas pela VVO'; (i) os balangos da
VAO - apresentados as autoridades fiscais russas a partir de 1992
e em todos os anos subsegiientes — indicavam que o patrimanio da
empresa era formado pelo da antiga VVO, ao passo que esta dlti-
ma deixou de elaborar demonstracées financeiras e de apresentar
declaragbes fiscais; (ii1) os empregados da VVO tornaram-se em-
pregados da VAQ, sem solucio de continuidade; (i) VVO e
VAQ possuem o mesmo niimero de registro relativo a um cadastro
nacional de pessoas jurfdicas da Federagio Russa (OKPO, na
sigla em russo), que tem a funcdo de identificar determinada socie-
dade e permanece obrigatonamente inalterado em caso de reorga-
nizagao societina.

11I. ProcEDIMENTO NA RUssIA - ACAD QUE DEU ORIGEM A
Decisio OrJETO DO PEDIDO DE HOMOLOGACAD

16. Segundo narra a consulente, em marco de 2000, no contexto
de uma politica geral de apropriacio estatal das principais ativida-
des econdmicas do pais, o presidente Putin determinou a autorida-
des russas que tomassem providéncias visando i recuperagio, pelo
Estado, dos direitos de propriedade intelectual referentes a produ-
¢io de vodca, bem como & punico dos culpados pela violagao de
tais direitos’. Como conseqiiéncia dessa determinacio foram pro-
postas (1) medidas de natureza ciminal contra altos executivos do

6. Osvalores das condenagies montaram em um milhio e seiscentos mil dilares, no caso
da decisin russa, ¢ em mais de cinco milhdes de difares, no caso da decisio letoniana,
7. A consulente informa que o governa russo i havia tentadn desconstituir o direitos de
marca das vodcas em sede administratova, por outros fandamentos, diretamente junto ao

grupo empresanial da consulente; e (ii) uma acao na Corte de Ar-
bitragem de Moscou® com o objetivo de invalidar clausula do esta-
tuto social da VAO que declarava a sucessio da empresa VVO -
de que cuida a decisio homologanda em sua fundamentagéo.

17. A consulente observa que, com a invalidagio da clausula, o
que se buscava efetivamente era uma forma de fazer retornar ao Es-
tado o direito &s marcas, sem o pagamento de qualquer indeniza-
¢ao a seu titular. E importante observar que ndo estd contido no es-
copo deste parecer a analise relatva a se o resultado pretendido
poderia vir a ser alcangado com a mera invalidagéo da clausula. O
fato é que para o fim de reforcar a tese de que a VAO no seria
sucessora da VVIO — e, por isso, ndo tena direito s marcas de
vodea —, 0 Governo russo, alegando que a VVO jamais se trans-
formara em VAQ, providenciou o registro, em 2 de julho de 2001,
de uma sociedade subordinada ao Ministério da Agricultura que,
segundo afirma, seria a pripria VVO que retomava entdo as suas
atividades (apds aproximadamente dez anos de inércia, sem em-
pregados, sem atividade econdmica, sem preparar demonstragdes
financeiras ou apresentar declaracbes de imposto de renda, sem
responder por obrigagbes assumidas anteriormente & transforma-
¢ao, etc.). Como se venfica da documentagio fornecida pela con-
sulente, a sociedade, hoje denominada empresa estatal FGUP So-
juzplodoimport, estd inscrita no cadastro nacional de pessoas
juridicas russo sob nimero (OKPQ) diverso do niimero da VVO
(que, como j4 mencionado, é 0 mesmo nimero de registro da

VAO, hoje denominada Plodovaya Compania).

18. Releva notar, porém, que os registros das marcas Stolichnaya
e Moskovskaya concedidos na Riissia jamais foram transfendos a
FGUP mas sim diretamente ao proprio Estado russo, que confe-
riu a uma outra empresa, denominada FKP Sojuzplodoimport, re-
aistrada em 09 de abril de 2002, poderes de gestio e administra-
¢io das marcas, com a expressa exclusdo de poderes de disposigio
dos registros correspondentes.

19. Feita a digresso, retome-se a narrativa. Como ja refendo, por
determinagio do Presidente da Repiiblica, o procurador-geral da
Federagio Russa ajuizou acio em 2000 perante a Corte de Arbi-
tragem de Moscou para invalidar clausula do estatuto da VAO
(aquela altura, j4 denominada OAQ) que, como dito, explicitava
o fato de ter-se tal empresa tornado sucessora da empresa VVO.
Um més apds o ajuizamento da acio, o pedido foi deferido na pri-
meira instincia. Em grau de apelagio, a decisio for reformada e,
dessa decisio de segunda instincia, nio houve recurso para a
Corte Federal de Arbitragem de Moscou (a Corte de Cassacio),

com 0 que se operou o seu trinsito em julgado.

Departamento de Patentes (Gostpatent). O Judictino russo, entretanto, impediu a ten-
tativa & preservou os direitos da VAC,

B.  pesar de sua denominaio conter a palavrs “arbitragem”, associada, entre nés, a procedi-
mento extrajudicial de sobucia de conflitos, aquela corte peesta punsdigio puramente estatal.
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20. Passados quatro meses da decisio de segunda instincia, o pro-
curador-geral interpds medida denominada protesto’ para a Corte
Superior Arbitral da Federacio Russa, que restaurou a decisio de
prmeira instancia, Algumas particulandades da medida em questio
devem ser destacadas: (1) a legitimidade ativa para sua interposigio
¢ conferida apenas ao presidente da Corte Supenor Arbitral e ao
procurador geral”; (i) inexiste prazo-limite para a sua interposicao;
e (ii1) ndo pode a parte interessada manifestar-se formalmente sobre
as alegagbes apresentadas, sendo-lhe permitido participar do proces-
so somente se for convocada, ¢ ainda assim apenas para responder a

questdes formuladas pela Corte ou pelo procurador”.

21. O fundamento desta decisio, que é a decisio homologanda, é
o de que a transformagio da VVO na VAO teria se dado de ma-
neira irregular, entendendo-se haver sido constituida nova empresa
(VAO), em vez de ter ocorrido a conversio de uma em outra. A
decisdo se baseia em lei russa de 1991, pela qual a converso de
uma empresa estatal em outra forma de estrutura juridica somente
poderia ser realizada por determinacio do Comité Estatal para os
Bens da Riissia, o que nio tena acontecido no caso concreto. Por
essas razoes, a decisio entendeu que a clusula do estatuto social
da VAO que trata da sucessao sena invalida.

9. O prolesto € uma medida extravagante de revisiio de julzamentos pelo poder de super-
visd0 da corte hieraruicamente superior & que proferu a decisdo atacads.

10. Arbitration Procedural Code of the Russian Federation, n® 70- FZ de 05.05.95, com
aleragies de 24.07.02, art. 181: “The Persons, possessing the right of fling a protest:
The right to file the protests shall be possessed by: — the Chairman of the Higher Ar-
bitration Court of the Russian Federation and the Prosscutor-General of the Rustian
Federation- against the decisions and the rulings of any one arbitration court in the Ruus-
sinn Federation, with the exception of the decisions of the Higher Adbstration Court of
the Russsian Federation; = The Deputy Chairman of the Higher Arbitration Court of
the Russian Federation and the Depaty Prasecutor-General of the Russian Federation
- against the decisions and the ralings of any one arbitration court in the Russian Fede-
ration, with the exception of the decisions and the rulings of the Higher Arbitration
Court of the Russian Federation.”

1. Notwese que o Codigo refenda na nota anterior foi revogado e, nos termos da nova le-
mah;aoemn@w o protesto deixou de existir, senda substituldo pelo recurso de super-
wisio (capitule 36), artigos 292 e 5. O prazo para o ajuizamento desse sove recirso é
e trés meses da decisio (artigo 292); pode ser ajuizado por qualquer das partes envol-
widas no caso (artigo 293); e o contraditdnio & assegurado (artigo 297). Cédigo Pro-
cessual do Coméreio n® 96-FZ, de 24.07.02.

22. Como antecipado, este parecer ndo abordar os efeitos da de-
cisdo russa, se homologada, relativamente & sua habilidade de pro-
duzir, no pais, prova da inocorréncia de sucessio entre VVO e

VAQ, para o fim de amparar pleito de transferéncia de registros
de marcas brasileiros em favor da FGUP.

IV. PROCEDIMENTOS NO EXTERIOR

23. O governo russo vem tentando atribuir efeitos & decisio homo-
loganda, objeto da presente consulta, também no exterior. Na Aus-
ria, fol proposta agio cautelar a fim de que as rés — dentre elas, a
consulente — se abstivessem de usar as marcas Stolichnaya e Mos-
kovskaya'. A medida liminar pleiteada foi indeferida em primeira
instincia em novembro de 2004 e a decisio foi mantida pela se-
gunda instincia em fevereiro de 2005,

24, O Judicidnio austriaco concluiu que a decisio russa era inefi-
caz na Austria porque: (i) a VAQO era de fato sucessora da VVO,
uma vez que o Registro de Comércio de Moscou efetuou o regs-
tro de seus atos constitutivos e verificou o respeito 4 legislagio
russa, sem restrigdes, e diversos drgaos oficials reconheceram que a
VAO era sucessora da VVO; (i) a decisio nao observou o prin-

12. A conduta do governo russo, note-se, ndo se restringiy acs direitos de marca ou ao
mercado de produgio de vodea, Trata-se de uma politica mass ampls empreendida
mara reverter alpamas privatizagies, A titulo de exemplo, os direitos autorais sabre de-
senhas animados cnades por empresa estatal soviética entre 1946 ¢ 199 tiveram tra-
jetina semefhante acs dircitos das marcas Stolichnaya & Moskovskaya ¢ a Corte So-
penor Arbitral Russa deadiu a fver do Governo russo sob o mesmo fundamento de
que tenia havido alguma imperfeigo no processo de transformagio societina, Poste-
normente, a decisio da Corte Superior Arbitral foi submetida ao judicianio norte-ame-
neana (em controle difuso, € ndo concentrado, 0 contrino do que ocorre no Brasil),
(O juiz do District Court de NY se recusou a dardbe eficicia (Films by Jove, Inc. e
outra x Joseph Berov & outros - 2003 ULS, Dia, LEXIS 6233): “Entre 1992 &
1999, nem Geskino nem a empresa estatal, nem ninguém mais buscou desafiar a va-
idade do contrata de licenciamento da FBJ, ¢ foi apenas apés o substancial investi-
mento da FBJ na restauragio dos flmes animados da Soyurmultifilm Stodio para dis-
tnbuigio internacional lucrativa em potencial, que o swverno russo imiciow uma
tentativa de readquinir os direitos de exploragio comercial hi tempos voluntariamente
cediddos” (texio em porfugués abpeto de iraduclo pramentada formecida pela consulente).
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cipio do fair trial; e (n) a decisio era claramente comprometida
com o poder executivo, tendo o objetivo de reverter as medidas de
privatizagio ocorndas a partir de 1990 e re-estatizar ou expropriar
as empresas privatizadas que foram bem sucedidas.

25. De outra parte, buscando demonstrar as pretensdes extraterri-
toriais do Governo russo, a OAO Plodovaya (atual denominagéo
social da VAO, lembre-se) propés reclamagio contra a Federagdo
Russa perante a Corte Européia de Direitos Humanos (CEDH),
com base na Convencio Européia de Direitos Humanos. Os fun-
damentos da reclamagio sdo, resumidamente, os seguintes: (1) a
decisio da Corte Superior Arbitral de outubro de 2001, em decor-
réncia do procedimento de protesto, ndo respeitou o principio da
seguranca juridica garantido pela Convengiio; (ii) ndo houve no
procedimento a participaio igualitinia da parte interessada (ela
somente podena, segundo as regras processuais apliciveis, respon-
der as perguntas formuladas pela Corte ou pelo Procurador
Geral), o que viola a igualdade das partes no processo; (iii) ndo foi
respeitado o direito de propriedade, assegurado pela Convencio,
no artigo 12 do Protocolo Adicional n® 1”; e (iv) a regra da pres-
crigo ndo foi aplicada pelo Tribunal adequadamente. A CEDH
ainda néo se pronunciou sobre a admissibilidade da ago, embora
em precedentes analogos j tenha adotado o entendimento de que,
independentemente das circunstincias faticas de cada caso concre-
to, o simples manejo e provimento do protesto violam, de per s,
a coisa julgada e o principio da seguranca juridica, sendo, por isso,
incompativel com a Convengdo Européia de Direitos Humanos
(Ryabykh v. Riissia, reclamacio n® 52854/99, julgada em 24 de
julho de 2003; Volkova v. Riissia, reclamacio n? /99, julgada em
4 de abril de 2005)",

Parte Il
A LEGISLACAO BRASILEIRA E AS NORMAS APLICAVEIS A HIPOTESE

26. Conforme descrito imicialmente, a questao posta pela consulen-
te é simples: consiste em saber se a decisdo russa descrita acima
pode ser reconhecida no Brasil. A disciplina juridica sobre o reco-
nhecimento e a execucio de decisdes estrangeiras no Brasil consta
basicamente da Lei de Introducio ao Cédigo Civil Brasileiro
(L[OC Decreto-Lei n? 4.657/42) e agora da Resolugio do Su-
perior Tnibunal de Justica (ST]) n® 09 de 4.5.2005, que dispae,
em cardter transitorio, sobre a competéncia para homologacio de
decisio estrangeira (que era do Supremo Tribunal Federal), atn-
buida a0 ST] pela Emenda Constitucional n® 45/2004.

13. A OAD alega ter 3 sofdo prejuizo (até os prmeires meses de 2004) de aproxima
damente 145 milhges de dilares. Nessa linha, afirma que houve expropriagio sem pa-
gamento de indenizagio.

14, Ambos disponivets na Internet, no site da Corte. A decisin mo caso Byabykh v. Ridssia
conclu: *{...)Holds that there has been 2 violation of the applicant’s Aght to a fair tral
and his right to a court as guaranteed by Article H\ I of the Carvention in hat the
final judgenent was quashed on superdsory reiew.”

27. O artigo 15 da LICC enumera os requisitos que a decisio es-
trangeira deve observar para que possa ser executada no Brasil.
Confira-se:

“Art. 15. Serd executada no Brasil a sentenca proferida no estran-
geiro, que redina os seguintes requisitos:

a) haver sido profenda por juiz competente;

b) terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente ventficado a
revelia;

¢) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades neces-
sérias para a execugao no lugar em que foi profenda;

d) estar traduzida por intérprete autorizado;

e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal.™”

28, Além dos requisitos formais transcritos acima, € indispensavel
que o julgado estrangeiro ndo ofenda a soberania nacional, os bons
costumes e a ordem pitblica. E o que prevé o artigo 17 da LICC:

Ant, 17, As leis, atos e sentengas de outro pais, bem como quaisquer
declaracfies de vontade, néo terdo eficicia no Brasl, quando ofende-
rem a soberantia nacional, a ordem piblica e os bons costumes.”

29. O artigo 6° da Resolugio n® 09/2005 do ST] dispée no
mesmo sentido: “ndo serd homologada sentenga estrangeira ou
concedido exequatur a carta rogatonia que ofendam a soberania ou
a ordem piblica”.

30. De acordo com as informacdes prestadas pela consulente e a
documentacio examinada, é possivel assumir que o julgado russo
atende aos requisitos formais listados no artigo 15 da LICC, De
outra parte, nio parece consistente sustentar que a matéria objeto
da decisio russa versa sobre questdes de soberania nacional ou é
potencialmente atentatdria ao que o conhecimento convencional
identifica como bons costumes. Resta examinar especificamente o
conceito juridico de ordem piiblica nacional.

V. ALcumas NoTas s0BRe o ConceiTo DE ORDEM
PUBLICA

31. A expressio ordem pitblica designa um conceito do tipo aber-
to, que ndo se encontra formulado em qualquer diploma legal®.
Nada obstante, é possivel identifici-la como o conjunto de valores
ou opgdes politicas fundamentais dominantes em uma determinada
sociedade em determinado momento histérico, em geral positivados
na Constitui¢io e na !eglsiagan vigente, sobretudo em paises de tra-
dicio romano-germénica, como € o caso do Brasil.

15. A Emenda Constitacional v 4572004 transferin do STF para o 5T] a competéncia
para homologar sentengas estrangeiras,

16, Veja-te Jucoh Dalinges, Ordem piblica mundial; ordem piblica verdadeiramente inter.
nacianal no direito internacional prvado, Revisla de Informagdo Legislativn do Senado
Federal 9:211. Vide, também sobee o principo da ondem piblica no Direito Interna-
cional Privada, Jacob Dolinges, Direilo indernacional privads - Paete geral, 2003, p. 391,
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32. A doutrina distingue, dentro do conceito de ordem piblica,
gradacdes que autorizam falar-se de ordem pitblica de primeiro, se-
gundo e terceiro graus”, De forma simples, é de primeiro grau a
ordem piiblica de dmbito fundamentalmente interno, isto €, as re-
gras e principios do ordenamento juridico nacional, considerados
imperativos e que ndo podem ser afastados pela vontade das par-
tes. Vale dizer, no plano interno, a ordem piiblica se confunde com
o conceito de leis imperativas, A ordem piblica de segundo grau
é extraida do direito internacional privado e ¢ aquela que impede
a aplicagdo de leis, atos e decisbes estrangeiros contrdnios & ordem
piiblica no plano interno, O terceiro grau de ordem piiblica des-
creve um conjunto de principios aplicavels sobretudo as relagdes in-
ternacionais, que traduzem os interesses da comunidade mundial e
situam-se acima dos sistemas Juridicos internos de cada pais.

33, Como ¢ facl perceber, interessa particularmente & presente
consulta a ordem piblica de segundo grau, que envolve a possibi-
lidade de impedir a aplicagdo de lei, ato ou decisio estrangeira no
plano interno. Ha quatro notas relevantes a fazer sobre esse tema.

34. O direito internacional privado, por forga de regras de conexio
locais, admite a aplicagio de leis estrangeiras diferentes daquelas
que seriam aphicdveis internamente. Em virtude da cortesia inter-
nacional, do respeito entre os paises e da tolerdncia com o diferen-
te — fundamentais nesse ramo do direito —, aceita-se aplicar lei es-
trangeira contrina a normas imperativas domésticas.

35, Assim, e essa é a primeira observacdo importante a ser feita,
nem toda norma imperativa (ordem piiblica de primeiro grau)
serd considerada como ordem piiblica de segundo grau, a ponto de
afastar a aplicagio da lei estrangeira competente. Na verdade, a
ordem piblica de segundo grau corresponde a uma selegio dos
elementos mais relevantes da ordem piblica de primeiro grau,
como se vera adiante,

I8, Essaéaligho que se pode depreender do actedio do STF em caso de adogio de bra-
silire per estrangeiro no qual este, nacional alemdo, tinha apenas 12 anos o maks que
¢ adotado, contraniande a norma brasibeira contida ne artigo 369 do Cédigo Civil de
1916, pela qual a diferengs de dade minima sena de 16 anos. STF, DJU 7 mar 1986,
SE 3638/ Alemanha, Rel. Min. Cardos Madeim: A regra do artign 369 do Cidigo

L = F .
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36. Em s.cgundn Iugﬂr, ¢ importante destacar que a ordem pﬁblica
de segundo grau serd empregada em dois ambientes diversos, ainda
que relacionados: quando se trate da aplicagdo direta da lei estran-
geira ou quando se cuide de aplicar indiretamente a ordem juridica
estrangeira, como ocorre na hipétese de homologacio de decisio es-
trangeira. A distingio € importante, pois o conteiido da ordem pii-
blica serd mais restrito na segunda hiptese, Explica-se melhor.

37. Havera incidéncia direta toda vez que o juiz nacional tiver de
valer-se da lel estrangeira para aplici-la ao caso concreto que lhe
cabe decidir. Com efeito, diante de relagdes com ramificagdes ex-
traternitoriais, o ordenamento juridico aplicivel serd definido por
meio das chamadas regras de conexdo - instrumento do direito in-
ternacional privado para determinagio da lei aplicivel a uma dada
hipdtese -, que poderdo indicar como incidente a le1 estrangeira.
Nesse contexto, a ordem piblica de segundo grau funciona como
um mecanismo de protecio que se destina a evitar a aplicado de
leis estrangeiras confrontantes com o ordenamento juridico do foro
de aplicacio. Assim, caso as regras de conexdo determinem a apli-
cagio de lei estrangeira, o juiz deverd, caso a caso, analisar o con-
teiido da norma a fim de venficar se hd algum aspecto que viole a
ordem piblica brasilera, a soberania nacional ou os bons costu-
mes. Se concluir que hé essa espécie de violagao, afasta-se a lei es-
trangeira e aplica-se a lei do foro (lex for).

38. No plano da aplicacio indireta da lei estrangeira — género de
que é espécie a homologagdo de sentencas estrangeiras, objeto espe-
cifico da presente consulta —, a ordem piiblica igualmente impede o
reconhecimento de decisdes contrarias aos principios fundamentais
do direito nacional, nos termos do artigo 17 da LICC. Nada obs-
tante, o mecanismo de protecio terd um ambito de atuagio mais res-
trito nesse particular, por conta de um prncipio fundamental do di-
reito internacional privado, pelo qual se deve respeitar, tanto quanto
possivel, os direitos validamente adquiridoes no exteror.

Cial Brasibesro néio € de Ordem Piblica, mas de interesse piblico, nda tendo eficicia
& lex fori, em face da adogio regida por Les de Estado [no case, a let alem]”. Com-
plementon mas adiante: “Certamente que, no nossa pals, a porma do artign 369 do
Cédigo Civl € de interesse piblice, mas tanto nfio basta para ser de ordem piblica™,
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39. Ou seja: a ordem piiblica tem um ambito de aplicagio decres-
cente, com uma atuacio maior na esfera doméstica e mais restrita
quando se cuide da aplicagio da lei estrangeira, sendo que na hi-
pétese de aplicacio indireta da lei estrangeira, de que é espécie a
homologagio de sentenca estrangeira, hd uma restricio ainda
maior. Nessa illtima hipétese, a regra serd o respeito a situagdes ja
validamente constituidas no exterior. A ordem piblica impord o
nio-reconhecimento da decisio estrangeira apenas em circunstin-
cias extremas, quando principios fundamentais do foro em que se
pretende executar a decisio venham a ser gravemente violados.

40. A terceira observagdo a fazer sobre a ordem piblica de segun-
do grau, sobretudo aquela apta a impedir o reconhecimento de
uma decisio estrangeira, envolve o conteiido especifico desse con-
ceito. Como ja refenido, néo basta que a lei estrangeira seja diver-
sa da brasileira, pois essa é a esséncia do direito internacional pi-
vado: permitir a aplicacio de lei estrangeira quando a relagio
juridica tiver com ela vinculos mais substanciais do que com a lei
nacional. Por outro lado, ndo se pode reconhecer toda e qualquer
deciséo estrangeira, apenas sob o argumento de que as situagdes Ja
constituidas no exterior devem ser respeitadas. E necessanio estabe-
lecer um conjunto minimo de garantias fundamentais da ordem ju-
ridica interna que em nenhuma hipétese podem ser violadas.

41. Tradicionalmente, o papel de definir esse conjunto de garantias
sempre coube i doutrina de direito internacional privado e, princi-
palmente, & jurisprudéncia do STF, que ao longo do tempo, em di-
versas ocasides, negou homologacio a decisdes estrangeiras com
esse fundamento”. Embora no se tenha chegado a uma lista defi-
nitiva dos elementos integrantes da ordem piblica apta a impedir
o reconhecimento de decisbes estrangeiras, ha certo consenso no
sentido de que o conceito compreende principios fundamentass ju-
ridicos, econdmicos, morais ¢ sociais do foro em que se pretenda
executar a sentenca”.

42. Do ponto de vista juridico, esse entendimento foi corroborado
pelo direito positivo brasileiro com a consagragio, pela Carta de
1988, da categoria dos “preceitos fundamentais”, que justificam o
manejo da Argiiicao de Descumprimento de Preceito Fundamen-
tal (ADPF)"', Com efeito, o proprio constituinte reconheceu que,

19. Canfirame-se, apenas para cxemplificas, alguns dos elementos i considerados pelo STF
como violsdores da ordem piblica, & que levaram & nio homologagio de sentengas e
trangeiras: (i) fabta de fundamentagio da sentenca a ser homologada (RT] 93:34, SE
2521{Japan, Rel. Min. Anianio Neder; e DL/ 24 out 1986, SE 3262/EUA, Rel
Min. Djact Falcia); (i) sentenga de divdrcio de estrangeiros e de brasileiros, antes de
admitir-se o divircio no Brasld (YU 27 jul 1950, SE 1188, Rel. Min. Ribeiro da
Costa; DJU 12 abe 1952, SE 1285, Rel. Min. Edgard Costa; e DU 27 nav 1958,
SE 1630, Rel. Min, Barros Barreto); e (1ii) sentengas profendas contra réns domici-
liades no Brasil & citados por oulra via que o a carta rogatdria (DU 12 nov 2004,
SE 7696/HL, Rel. Min. Marco Aurehio; DIU 13 dez 1996, 3E 4605 AgR/EL,
Rel Min. Carlos Vellaso; DL 21 mar 1986, SE 3534, Rel. Min. Sydney Sanches).

20. Jacob Dolinger, Direito internacional prvado - Parte geral, 2003, p. 4156,

21. A ADPF foi prevista no texto original da Constituigio - parigrafo dnico do artiga 102,
depois convertido em § 19 pela EC o* 3, de 13.3.93, com a teguinte redacho: A ar-
giigho de descumprmento de preceit fundamental decorrente desta Constituigio

dentre todas as disposigdes constitucionais, ha um grupo especifico
ao qual se reconhece um carter de especial fundamentalidade para
a ordem juridica como um todo, e cuja violagio deve desencadear
um remédio especifico.

43. A despeito da fluidez propna dos conceitos indeterminados,
h& um conjunto de normas que inegavelmente devem ser abrigadas
no dominio dos preceitos fundamentas. Nessa classe estio os fun-
damentos e objetivos da Repiblica, assim como as decisoes politi-
cas estruturais, todos agrupados sob a designacio geral de princi-
pios fundamentais, objeto do Titulo [ da Constituigio (artigos 1% a
4%), Ha consenso igualmente no sentido de que estio insendos
nessa categona os direitos fundamentais, assim entendidos os indi-
viduats, coletivos, politicos e sociais. Devem-se acrescentar ao con-
tefido minimo dos preceitos fundamentais, ainda, as normas abri-
gadas nas cliusulas pétreas (art. 60, § 4%) ou delas decorrentes
direlamente e, por fim, os principios constitucionais ditos sensiveis
(artigo 34, V1), que sdo aqueles que por sua relevancia dio ense-
jo & intervengéo federal”,

44, A quarla e dltima nota a fazer sobre o tema envolve uma classi-
ficacio quase intuitiva acerca das normas que formam o conteddo do
conceito de ordem piblica. De fora parte a divisio em diferentes
graus, a ordem piiblica pode ainda ser dvidida em questdes (i) de
direito material e (i) de direito processual, quando estas forem con-
sideradas fundamentais no foro de execugio da sentenga estrangeira,

45. A anilise da ordem piblica material nos pedidos de homolo-
gacio de sentengas estrangeiras ¢ tradicional no direito brasileiro,
[niimeras sio as decisdes que nio foram homologadas porque o seu
reconhecimento implicana situagio considerada atentaténa a pnn-
cipios fundamentais do pafs. Nessa situacio se incluem, e.g., sen-
tengas estrangeiras de divércio anteriores a 1977, que ndo foram
homologadas porque sua decisio de ménto (divércio) violana a
ordem piblica brasileira®, e as sentencas estrangeiras de divércio
profenidas em repidio da mulher pelo homem™, Em hipétese en-
volvendo anulagéo de casamento no exterior, 0 STF invocou ex-
pressamente o 6bice da ordem péblica matenal para impedir a ho-
mologagio. Na hipétese, os conjuges haviam obtido no extenor a
amulacio de casamento com base na incompeténcia do oficial do re-

seri apreciada pelo Supremo Trbunal Federal, na forma da lei”. A ADPF somente
veio a ser regulamentada onze anos depois, com a promulgacio da Lei n* 9882, de
3.12.99, que dispés sobre 0 sen processo e ulgamento.
Luis Robertio Barrosa, O controle de constitocionalidade no direito brasileir: exposi-
¢hio sistemitica da doutnina ¢ andhise critica da junspradéncia, 2004, p. 25546,
STF, DyU 27 jul 19530, SE 1188, Rel. Min. Ribeira da Casta; STF, DJU 12 abe
1952, SE 1265, Rel. Min. Edgard Casta: STF, DU 27 nev 1958, SE 1630, Rel,
Min. Barros Barreto. Nessa mesma lina, cite-se sentenca holandesa de diviecia que
ndn fot homelogada porgue proferida com base em adultério, cometide quanda o casal
14 se encontrava desquitado no Brasd - e, portanto, 3 obngacio de Adelidade j4 havia
cessada (STE, DfU 6 ago 1976, SE 2174/Holands, Rel. Min. Djag Falcia),
24, 5TF, YU 26 mai 1977, SE 2.373, Rel. Min. Thompson Flores.,

22
23,
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aistro cvil que funcionou no procedimento de habilitagio, e 0 STF
entendeu que violaria a ordem piblica brasileira admitir a anula-
¢io de casamento por um motivo to frégil, J4 que nem mesmo em
hipéteses muito mais graves o direito brasileiro admite a anulagio®.

46. A ordem piiblica processual, por sua vez, ¢ composta pelo con-
junto de garantias processuais inerentes ao devido processo legal,
consideradas preceitos fundamentais pela Constituicio de 1988.
Note-se que alguns elementos objetivos do devido processo legal ~
como a competéncia do juizo prolator da decisio e a necessidade de
regular citagio das partes — constituem requisitos formais indispen-
saveis & homologacio, nos termos do artigo 15 da LICC, refendo
acima. [Nada obstante, tais elementos nio sio suhcientes para que se
possa falar em respeito minimo & garantia do devido processo legal.
Ainda que o juiz seja compelente e a parte haja sido regularmente
citada, se ela, e.g., nio puder se defender em face da pretensio da
outra, ou estiver sujeita indefinidamente a medidas extraordininas
que apenas a outra pode apresentar, € evidente que o devido proces-
s0 legal ndo terd sido observado em seu contetido elementar.

47. Diante do que se acaba de expor, ja é possivel afirmar com con-
forto que sdo preceitos fundamentais para a ordem juridica brasileira
¢, portanto, integram o conceito de ordem piblica capaz de obstar a
homologagio de sentenca estrangeira: (i) a preservagio da seguranca
Juridica, e, como seu coroldrio, a protegio do ato juridico perfeito; (i)
a obrigacio de o Poder Piblico agir, em um Estado Democratico de
Direito, com um minimo de boa-fé e moralidade em face dos particu-
lares; (ii1) a protecio do direito de propriedade, que impede a expro-
priagio sem indenizacio; e (iv) a garantia de que a todos sejam asse-
gurados elementos essenciais do devido processo legal, como a
igualdade entre as partes, a ampla defesa e o contraditéno.

25, STF, DJU 2 mai 1997, SE 4297/Chile, Rel. Min. Carlos Velloso: “Ora, se a ardem
piblica brasileira néo permite sej desfesto o casamento por caisa de mcompeténaa do
afiaal de Regustro Crvil perantc quem tramitous o processo de habilitagio, sendo que até
permite seja o ato matnmonial celebrado perante quabquer oficial do Regstra Cival, ndo
pederd o direita internactonal privade brasibeiro admitic um mative the frégl de anula-
¢hu do casamenta”. O Ministro Carles Vellosa citow auteos deis precedentes de natu-
reza semethante, a saber: STF, DJU 27 out 1989, SE 3886/Chile, Rel. Min, Fran-
cisco Rezek; e STF, DU 18 mar 1991, SE 4312/Chile, Rel. Min. Nén da Silvera.

48, Nesses termos, a decisiio estrangeira que viole ato juridico per-
feito, consagre surpresa e inseguranca juridica, corrobore conduta
enidentemente desleal do Poder Piblico em face dos particulares,
vulnere, sem contrapartida, o direito de propredade, e/ou ignore ga-
rantias basicas do devido processo legal, ndo poderd ser homologada
pelo Superior Tribunal de Justia. Tal decisio néo poderd produzir
efeitos no pais, pois seu conteddo violaria frontalmente a ordem pii-
blica brasileira. Pois bem: 1sso é o que se passa com a decisio russa
aqui examinada. Aprofunda-se a questio nos tpicos seguintes.

V1. A OrDEM PUBLICA MATERIAL

VI.1. Seguranca juridica e protecao do ato juridico perfeito

49. O conhecimento convencional, de longa data, situa a seguran-
¢a — ¢, no seu ambito, a seguranca juridica — como um dos funda-
mentos do Estado e do direito, a0 lado da justica e, mais recente-
mente, do bem-estar social. As teorias democraticas acerca da
origem e Justificacio do Estado, de base contratualista, assentam-
se sobre uma cldusula comutativa: recebe-se em segurana aquilo
que se concede em liberdade. Consagrada no artigo 22 da Decla-
racio dos Direitos do Homem e do Cidadéo, de 1789, como um
direito natural e imprescritivel, a seguranca encontra-se positivada
como um direito individual na Constituigio brasileira de 1988, ao
lado dos direitos & vida, & liberdade, & igualdade e & propriedade,
na dicgio expressa do capul do artigo 5,

50. Constitui conteiido elementar do direito & seguranca juridica o
dever do Estado de garantir a prﬂisihiﬁdaﬂe e a estabilidade das
reiagues }undu:&s Diversas regras existentes no ordenamento se re-
lacionam com esse fim, como as que tratam da prescrigio, da irre-

26, Humberio J‘kﬁla. Ststerna constitmetanal inbuldrio, 2004, p. 295, destaca que o prn-
cipio da seguranca juridica, além de demvar diretamente do Estado de Direite, & infe-
nida de normas constitcionais mais especificas, como a protecio ao direito adquinide,
a0 ato juridice perfeito £ & colsa julgada, bem como as regras da legalidade, irretroa-
tvidade e anteriondade.
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troatividade da lei, da irretroatividade da nova interpretacio que se
adote acerca de lei ja existente, etc.

51. Como coroldrio imediato do direito & seguranca juridica, a
Constituigao brasileira protege o ato juridico perfeito, a coisa julga-
da e o direito adquirido de forma expressa no artigo 52, XXXV,
contra a incidéncia da lel nova. Nos termos do artigo 60, § 4%,
mesmo emendas & Constituicio ndo podem malferir o ato juridico
perfeito. Na mesma linha, e ainda com maior razdo, ji que estio
em todo caso vinculados 4 lei, o Executivo e o Judicidrio também
ndo podem desrespeitar o ato juridico perfeito. As previsdes cons-
titucionais tém ampla repercussio na jurisprudéncia, e o STF jd
decidiu, em diversas ocasides, que a protecdo ao ato ]un{ilcr_'n per-
feito néo pode ser afastada seja pelas chamadas “leis de ordem pii-
blica”, seja por “razdes de Estado”. As duas decisdes abaixo reve-
lam a importincia dessa garantia para a ordem juridica brasileira:

“0 disposto no artigo 5% XXXVI, da Constituicio Federal se
aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer dis-
tingdo entre lei de direito piblico e lei de direito privado, ou enire
lei de ordem piiblica e lei disposiliva.

Alids, no Brasil, sendo o principio do respeilo ao direito adquirido,
ao alo juridico perfeilo e a coisa julgada, de natureza conskitucio-
nal, sem qualquer excegdo a qualguer espécie de legislagdo ordind-
ria, ndo tem sentido a afirmacdo de muitos - apegados ao direito de
paises em que o preceifo é de origem meramente legal - de que as
leis de ordem piiblica se aplicam de imediato alcangando os efeitos
futuros do alo juridico perfeito ou da coisa julgada, e iss0 porque,
se se alteram os efeilos, é dbvio que se estd infroduzindo modifica-
¢do na causa, o que é vedado constitucionalmente. ™

“Leis de Ordem Piiblica - Razdes de Estado - Motivos que ndo Jus-
tificam o Desrespeilo Estalal & Constituicdo - Prevaléncia da
Norma Inscrita no Ar. 5% XXXVI, da Constituicdo. - A possibi-
lidade de intervencdo do Estado no dominio econdmico ndo exone-
ra o Poder Piiblico do dever juridico de respeitar os postulados que
emergem do ordenamento constitucional brasileiro. Razées de Esta-
do - que muitas vezes configuram fundamentos politicos destinados
a justificar, pragmaticamente, ex parte principis, a inaceildvel ado-
¢do de medidas de cardter normativo - ndo podem ser invocadas
para viabilizar o descumprimento da prépria Constituicdo. As nor-
mas de ordem piblica - que também se sujeitam d cldusula inscrifa
no art. 3% XXXVI, da Carta Politica (RT] 143/724) - nao
podem frustrar a plena eficdcia da ordem constituctonal, comprome-
tendo-a em sua integridade e desrespeitando-a em sua autoridade. ™

27, STF, RT] 143:724 £ 5., ADIn 493/DF, Rel, Min, Mareira Abves. Nessc mesmo sen-
tido, dentre outres: STF, DL 6 dex 2002, RE 263161/BA, Rel. Min. Ellen Cra-
cies STF, DJU 13 51 2002, RE 248694/5P Rel. Min. Moreira Alves; STF, DJU
6 jun 1997, RE 205193/RS, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RT] 89:634, RE
BA7H/RS, Rel. Min. Moreira Alves; STF, RT] 90:296, RE 89430/BA, Rel. Min.
Rodngees Alckmin: STF, RT] 107:394, RE 99601/5P, Rel. Min. Riafael Mayer;
STFE, RTJ 112:759, Al 99655-AgR/SE Rel, Min. Moreira Albves; ¢ STF, RT]
164:1144, RE 205622/RS, Rel. Min, llmar Galvin.

52. Ainda nesse contexto, e independentemente das regras especi-
ficas que protegem o ato juridico perfeito, tanto o Supremo Tribu-
nal Federal quanto o Superior Trbunal de Justica registram que a
possibilidade de revisao ilimitada dos atos juridicos, ainda que nio
haja prazo de prescrigio especifico, é incompativel com o principio
constitucional da seguranca juridica. Sobretudo quando a validade
do ato ndo tenha sido questionada por longo periodo de tempo e
situacdes de fato tenham se consolidado tendo em conta o ato juri-
dico em questao, Confiram-se as seguintes decisdes sobre o ponto:

“Mandado de Seguranca. 2. Acérddo do Tribunal de Conas da
Unido. Prestagdo de Conlas da Empresa Brasileira de Infraestru-
tura Aeroportudria - INFRAERQ. Emprego piblico. Regulari-
zacdo das admissdes. 3. Contralacdes realizadas por processo se-
letivo sem concurso piiblico, validadas por decisdo administrativa
¢ acorddo anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos
desde a concessdo da liminar no mandado de seguranca. 5. Obri-
gatoriedade da observdncia do principio da seguranca juridica en-
quanto subprincipio do Estado de Direilo. Necessidade de estabi-
lidade das situacdes criadas administrativamente. (...) 8.
Circunsténcias que, aliadas ao longo periodo de tempo transcorri-
do, afastam a alegada nulidade das contralagdes dos impetrantes.
9. Mandado de Seguranga deferido.™

“Mandado de Seguranca. 2, Cancelamento de pensdo especial pelo
Tribunal de Contas da Unido. (..) Pensdo concedida hd vinte
anos. (...} 7. Aplicagdo do principio da seguranca juridica, enquan-
to subprincipio do Estado de Direito. Possibilidade de revogacio de
alos administratives que ndo se pode estender indefinidamente.
Poder anulatério sujeito a prazo razodvel. Necessidade de estabili-
dade das situagbes criadas administrativamente. (...) 9. Principio
da confianca como elemento do principio da seguranca juridica.™

“Na avaliagdo da nulidade do alo administrativo é necessdrio fempe-
rar a rigidez do principio da legalidade, para que ele se cologue em har-
monia com os principios da estabilidade das relades juridicas, da boa-
fé e outros valores essenciais & perpeluagdo do Estado de Direilo™,
“Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, havendo si-
tuagdo fatica consolidada pelo decurso do tempo, ndo pode o es-
tudante beneficiado com a transferéncia sofrer com posterior des-
constitwicdo das decises que lhe conferiram tal direito. Hipétese
em que a recorrenle enconlra-se presies a colar grau, ™

53. A aplicacio do que se acaba de expor ao caso é singela. A de-
cisao homologanda desconstituiu situagio que, por dez anos, foi
considerada perfeitamente regular — um ato juridico perfeito —

28. STE DU & jun 1997, RE 205193/RS, Rel. Min, Celso de Mello.

29, STF DfU 5 nov 2004, MS 22357/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes.

30, STF, DJU 17 set 2004, MS 24268MG, Rel. Min, Ellan Gracie. Em linha similar,
vejase também STE, DIU 12 agoe 2003, QO em Fet. 2900/RS, Rel. Min. Gilmar
Mendes.

31, STJ, YU 16 set 1991, REsp 6318/R), Rel. Min, Gomes de Barros.

32 ST), DU 7 mar 2005, REsp 653383/R5, Rel. Min. Teon Albine Zavasch,
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pelas autondades integrantes do Judicidrio e do Executivo russos.
Mais que isso, representantes de diversos drgaos governamentais —
como o Conselho Administrativo de Coméreio do Ministénio da
Defesa da URSS, a Comissio Estatal para Alimentos e Abaste-
cimento (ligada ao Conselho de Ministros da URSS), o Ministé-
rio das Relagies Econdmicas Exteriores, o Consércio Estatal No-
risk Nikel, a Prefeitura do Distnito Adminmistrativo Central da
Cidade de Moscou e a Cimara de Registms de Moscou, dentre
outros Ji mencionados — tiveram participacio ativa no processo de
sucessio da VVO pela VAO. Ou seja, durante mais de dez anos,

a sucessdo das empresas foi considerada um ato juridico perfeito.

54, Ainda que assim nao fosse, por qualquer razio apenas agora
descoberta, os efeitos da sucessio se fizeram sentir em diversos pai-
ses, inclusive no Brasil, afetando diretamente agentes econdmicos
que se estruturaram e desenvolveram suas atividades econdmicas
em funcio de atos dela derivados - como ¢ o caso da cessio dos di-
reitos das marcas de vodca Stolichnaya e Moskovskaya. Vale dizer:
a0 longo dos mais de dez anos em que a sucessdo foi considerada
vilida e eficaz, diversos atos juridicos se aperfeicoaram e direitos
foram adquindos, envolvendo ndo s6 os diretamente interessados
como também terceiros de boa-fé. Ou seja, independentemente das
regras russas sobre prescricio, do ponto de vista do direito brasile-
ro, a homologagao da decisio russa violaria frontalmente o princi-
pio constitucional da seguranca juridica e as garantias do ato juri-
dico perfeito e do direito adquindo. Tais garantias, como Ji se viu,

33, CF:“An. 1® A Repiblca Federatwa do Brasl, formada pela unido indissolivel dos
Estados ¢ Municipsos e do Dhstritn Federal, constitui-se em Estado Democritico de D
teito € tem como fundamentos:”, Vija-se sobre o ponto Celso Antiinio Bandeira de
Mello, Direilo administrative na Constituigha de 1988, 1991,
Vejam-se, deaire outros, Teresa Negreiros, Rundamenios para uma inferpreagde consti-
Tucional do pringipio da boa-f¢, 1998; & Judith Martins-Costa, A boo-f# no direifo priva-
do, 1999,
Marcels Figueireda, O controle da meralidade ne Constiluicdo, 1999, p. 104. Vijase,
tamhém, Jasé Augusto Delgada, O principio da moralidade sdministrativa ¢ a Const-
tuigio Federal de 1988, Revista dos Trbunais 680:34: "A ohedidncia ao principio da
moraliclade administrativa imple a0 agente pablico que revista lodos os seus alos das
caracteristicas de boat, veracidade. dignidade, sinceridacle, respeito, ausénesa de emu-
lagio, de frande e de dola”
. Lei n* 9.784/99 (Regula o process administrative na dmbito da Administragio Pabli-
ca Federal): "Ant. 22 A Administragio Piblica obedecerd dentre outros aos prncipios

34

35

integram a ordem piblica material brasileira e, portanto, impedem
que a decisio russa seja homologada.

V1.2. Boa-fé e moralidade minimas nas relacbes entre
Estado e particular

55. A obrigagio da Administracio de agir com boa-fé decorre logi-
camente de um dos principios fundamentais do Estado brasileiro: a
decisdo de organizar um Estado democritico de direito”. Isso por-
que a relacio existente entre a Administragio Piblica e o particular
no opde propriamente duas partes privadas, cada qual defendendo
seu interesse, embora também entre partes privadas haja o dever re-
ciproco de boa-fé”, Na verdade, a Administracio deriva sua auton-
dade do conjunto de administrados, agindo em nome e por conta da
totalidade da populagio e néo por direito préprio, néo se conceben-
do que ela possa agir deslealmente em relagio a seus proprios cons-
tituintes. Além de ser um corolério imediato do Estado democrético
de direito, a boa-fé estd diretamente associada ao dever de moralida-
de da Administragdo (CF, artigo 37, caput™), sendo igualmente re-
gulada pela ordem infraconstitucional brasileira®,

56. Sob outra perspectiva, a boa-fé é considerada pela doutrina
como um principio geral de direito”, aplicivel as pessoas piiblicas
e privadas, o que por si s6 ja a qualificaria como integrante da
ordem piiblica matenal brasileira. Assim, seja por decorrer de um
dos principios fundamentais do Estado brasileiro, seja por integrar

da legalidade, finalidade, motwagio, mzoahilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditing, seguranca juridica. inieresse piblico e eficifncia. Parigra-
fo dinico. Nos processos admansstrativos serao observados, entre outros, os crilérios de:
() IV - atuagio segundo padries &icos de probedade, decorn e boa-fe.”
Cebso Antorin Bandeira de Mello, Contrato administrativo; Fundamestos da pressrva-
gin do equiliben econdmico fnanceina, Revista de Direito Administrative 21 1:22:
“Puis bem, 0 dever de agir com deferfncia a0 principio da lealdade e da boa-fE nio ¢
priprio apenas das relagdes entee particulares. Antes, corresponde 2 um dos mais pre-
zivels principens gerais do dircito, valendo, portasts, também para os vinculos comsti-
tuidos sob a égide do direito piblico.”; & Alice Gonzalez Borges, Valores 2 serem con-
sideradas no controle uriedicional da Administragio Piblica: seguranga juridica -
boa-é - conceitos indeterminados'- interesse piblico, Interesse Piblico 1389 Vejn-se
tamibsém, na doutrina estrangeina, Jesus Gorzalez Perez, El principio general de b buena
[ en el derecho administrafive, 1989,

3.
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o rol dos principios gerais do Direito, as decisbes estrangeiras que
violem um padrio minimo de boa-fé nas relagdes entre Estado e
particulares ndo devem ser reconhecidas no pafs.

57. Estabelecida essa premissa, cumpre investigar o conteddo do prin-
cipio da boa-fé. Sem embargo da utilidade de alsumas definicdes gerais
normalmente veiculadas pela doutrina - agir sem malicia, sem infencdo
de fraudar alguém, agir honestamente -, é possivel afirmar em adicio que
o pancipio da boa-fé exige das autondades piblicas um dever especifi-
co: ele impbe o respeito a legitima expectativa dos particulares criada
por conta de atos da propria Administracio. Explica-se melhor.

58. O dever de boa-fé impde & Administracio a obrigacio de agir com
coeréncia e logica, respeitando as legitimas expectativas dos adminis-
trados, cnadas em decorréncia da observacao, por estes, dos padrdes
de comportamento da propria Administragdo. Procurando adequar-se
a esse padrdo, os particulares praticam atos que repercutem sobre suas
esferas de direitos e obrigagfes, flados na legitima expectativa de que a
Administragio se comportard, no presente e no futuro, de forma coe-
rente com sua postura no passado A protecio da confianga ou das ex-
pectativas legitimas é principio que se dinge, principalmente, 3 Admi-
nistragho Priblica™ e ao Poder Judicidno®. Compete a tais érgdos
aplicar o direito aos casos concretos e, nesse oficio, devem atuar com
certa constincia e previsibilidade, & que lhes cabe preservar a ordem
juridica existente e assegurar a isonomia perante a lei.

59. E certo que nem loda expectativa do particular merece protecio
juridica. Por isso mesmo, a doutrina brasileira e estrangeira tém cons-
truido alguns parimetros a fim de conferir mator densidade juridica a
nogio de expectativa legitima que merece protecio. Dois deles de-
mandam especial registro, Em primeiro lugar, serd jundicamente legi-
tima, e merecerd protecio, a expectativa que decorra de um compor-
tamento objetivo do Poder Piblico, isto é, que néo seja apenas uma
esperanga inconsegiiente sem vinculo com elementos reais ¢ objetivos
da atuagdo estatal”’. Em sequndo lugar, a expectativa serd digna de
protecio se a conduta estatal que a gerou perdurou razoavelmente no
tempo, de modo a ser descnita como consistente e transmitir a 1déia de
estabilidade, levando o particular a praticar atos fiado nessa conduta.

60. Pois bem. Na situacio em exame, parece facil visualizar, em
primeiro lugar, que a sentenca russa esta relacionada com uma ini-
ciativa politica do governo de tentar desfazer os atos praticados
pelos proprios Estados soviético e russo em governos anteriores, a
despeito dos direitos dos particulares envolvidos. Essa conduta, por
evidente, viola o dever elementar, imposto a um Estado democrati-
co de direito, de agir sem malicia, sem inlengdo de fraudar alguém.

38, Messe semtido, v, Mana Syhaa Zanella Df Pictro, Direito administrativo, 2000, p. 85,

39. ST], DU 27 mar 2000, RE<p 227H40/AL, Rel. Min. Jorge Scantezzini: “0 Poder
Judicidrio deve an junsdicionads, em casos idEnticos, uma resposta firme, cerla & homo-
ginen. Alinge-se, com isso, valores tutelados na ordem politico-constitocienal ¢ puridico
material, com a correta prestacio jurisdicional, como meio de certeza & seguranca para a
sociedade. Alasta-se, em conseqiiinea, o rigor processual Wenico, no qual se eslana ne-
ganto a aplicacio do direilo material, para alcancar-se a adequada finalidade da presta-
30 junsdicional, que € a seguranca de um resultado uniforme pars situagies wénlis”,
W, winda, ST], DU 2 abe 2000, AGA, 304262/5P, Rel. Min. Francisco Faleio.

61. E certo que existem mecanismos de que o Estado pode legiti-
mamente valer-se para viabilizar suas decisges politicas, mas mesmo
esses mecanismos estio submetidos a limites juridicos inafastavess.
Um exemplo pertinente ao tema é a desapropriacao — figura previs-
ta em diversos paises. O Estado pode, como se sabe, desapropnar
bens particulares, mas estd obngado a mdenizar os envolwidos. lsso
porque, a boa-fé exige coeréncia do Estado — ente permanente —, e
nio apenas de cada governo, relativamente aos seus praprios atos ou
em relagio aos atos passados com os quais esteja de acordo. Esse
nivel minimo de boa-fé nas relacdes entre Poder Piiblico e particu-

Jares constitui elemento essencial da ordem ptiblica brasileira.

62. Em segundo lugar, por eventualidade, ainda que nio fosse possi-
vel falar de ato juridico perfeito na hipétese, estio fartamente presen-
tes os parimetros referidos para a protegio da expectativa legitima dos
particulares. Como j4 se descreveu, o processo de transformagio da
VVO em VAQ contou com a participagio e o aval de diversas auto-
ndades dos governos soviético e russo. Dez anos se passaram sem que
a reorganizacao da antiga empresa estatal tivesse sido questionada.
Durante o periodo, a VAO foi condenada a pagar indenizagdes por
danos causados pela VVO e assumiu dividas da empresa antecesso-
ra na Riissia e no extenior, também com o aval do governo russo. Per-
gunta-se: seria razoavel que os cessiondrios dos direitos das marcas de
vodca em questio imaginassem que, sem mudanca nas circunstincias
de fato ou no direito vigente, uma situagio avalizada por inimeras au-
toridades soviéticas e russas viesse a ser modificada?

63. Em suma: a boa-fé nas relagdes entre 0 Estado e os particulares in-
tegra a ordem piblica matenial brasileira na qualidade de preceito fun-
damental. Desrespeitar a expectativa do administrado, criada com fun-
damento em reiterada e consistente conduta da propna Administragio,
configura evidente deslealdade e fraude & confianga depositada pelo ad-
ministrado na Administragio Piiblica como um todo. Decisio que vei-
cula essa espécie de violagio & ordem piblica brasileira — de que é exem-
plo a decisio russa examinada — ndo deve produzir efeitos no pais.

V1.3. Direito de propriedade e a igualdade: impossibilidade de
expropriagio sem indenizacio e vedacao do enriquecimento
sem causa

64. Dois outros elementos da ordem piiblica material brasileira, re-
levantes para o caso aqui em estudo, sio o direito de propriedade
e 4 igualdade. A Constituigio brasileira assegura tanto como um
direito individual (artigo 52, XXII) quanto como um principio da

40, Confirase decisio da Corte Eumpéia de Justiga na qual enténo ssmalar foi adetade,
Cae 375/03, actrdio de 10 de margo de 2005: “Any trader an the part of whom an
institution has inspired reasonshle expectations may rely on the principle of the profec-
tion of legitimate expectations. {...) However, if those traders can foresee the adoption
of the Community measure which affects their interests, the benefit of the prnciple of
the protection of legitimate sxpectations cannot be invoked (Case C-22/94 Irsh Far-
mers Association and Others [1997] ECR 11809, paragraph 25, and D Lenarda
and Dilexpart, cited abave, paragraph 70)°.
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ordem econdmica (artigo 170, II) o respeito & propriedade priva-
da, garantida ndo s6 em face do legislador ordindrio mas também
do proprio poder constituinte dervado (artigo 60, § 45, IV).

65. Como é intuitivo, o direito de propriedade nio tem cariter
absoluto®’. A propria Constituicao dispoe acerca da funcio social
da propniedade (artigos 5% XXIII, 182 e ss. e 186 ¢ ss) e regu-
la as diversas formas pelas quais tal direito pode ser restringido.
Disso ndo resulta, entretanto, a livre intervencio do Estado na
propriedade privada. Assim como todos os demais direitos indi-
viduais, sua restricio somente ser vilida se observados os para-
metros constitucionais,

66. Nio hi necessidade de percorrer aqui todas as formas cons-
titucionalmente admitidas de restricio ao direito de proprieda-
de®, bastando que se faca referéncia a uma delas, que mais dire-
tamente se relaciona com o caso: a desapropriagio. O direito
brasileiro admite que o Poder Piiblico retire do patriménio priva-
do determinado bem, uma vez que isso seja necessrio ou conve-
niente para atender a algum mteresse piblico. Em qualquer caso,
porém, o particular terd de ser indenizado pela reducio do seu
patriménio (artigos 5%, XXIV e XXV, 182, § 49, [Il ¢ 184).
Por propriedade, vale notar, entende-se todo e qualquer direito
patrimonial, e nao apenas o dominio sobre bens corpéreos que a

expresso evoca de forma imediata®. A propriedade industrial

4. Confira-se, sobre o tema, Custavo Tepeding, A nova propriedade (0 seu conteiido mini-
o, entre o Cidign Col, a beguslagio ondmina e a Constitmgin), Revista Forense 306:73.

42, A Canta de 1988, a0 tratar do tema, néo apenas dispds acerca da fungio social da pro-
prieslade, mas tasmbém autorizou, em enimeragio exaustiva, quatro formas de interven-
gio estatal na propriedade prvads, a saber: ) & institagho ¢ cobranga de tnbatos, obe-
decidas as limitaghes constitocionais a0 poder de tibutar (artign 148 & s,
especialmente o artigo 150), dentre as quais figura a prodhigio de wilizar tnbute com
eleito de confisco; b por medo de um devido processo legal, assegurada a ampla defe-
sa ¢ o contraditdrio dos [itigantes (artiga 5%, LIV e LV); ¢} o perdimento de bens (ar-
tigo 5%, X1V1, b) e 2 expropniagio, sem indenizagio, dos bens envalvides no cultive de
plantas pswcoiripicas e no frifico de entorpecentes (artign 243), como modalidade de
pena criminal; e d) a desapropriagio, garantida sempee prévia e justa indenizagio, e
requisigho ou ccupagio femporinas, assegurada igualmente a indenizagio se houver
dano (artiges 5%, 30TV 182, § 4%, 111, 184 « 5% XXV).

43, Jost de Oliveira Ascensio, A violagio da garantia constitucional da propriedade prva-
?uﬁé%Mﬁn retroativa, Revista do Consilioria Geral do Estad do Rio Grande do
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(relativa a direitos de marca e patente) esti, sem divida, com-
preendida nesse conceito.

67. Ou seja: o direito brasileiro simplesmente ndo admite que o
Estado exproprie bens privados sem indenizagio®, A acio do
Poder Piblico em tais aircunstancias equipara-se i pilhagem dos
particulares, cuja denominagio pripria, quando imputdvel a um
comporiamento estatal, é confisco. E curioso e sintomatico verficar
que, modernamente, discute-se a chamada desapropriagdo indireta
- hipéteses em que o Estado, sem utilizar os procedimentos formais
da desapropriagdo, esvazia na pratica o patrimbnio privado, deven-
do igualmente indenizar o particular” — e ndo o confisco em si, j4
que, desde a superacio do Estado patrimonial, simplesmente ndo
se cogita dessa possibilidade®, Por essa razio bastante simples ndo
se pode homologar decisio estrangeira pela qual o governo russo
pretende apropnar-se do conteido econdmico dos direitos de
marca de propriedade da consulente sem indenizar.

68. Em hipdtese semelhante & ora analisada, o professor Haroldo
Valladao proferiu parecer opinando pelo nao reconhecimento dos
efeitos de sentenca estrangeira no Brasil. No caso, a Tchecoslové-
quia nacionalizara uma companhia privada sem pagar indenizagio
aos seus sbcios. Fundamentando sua posicio em farta doutrina es-
trangeira, o internacionalista afirmou que “a nacionalizacio sem
indenizagio, em incorporacio ao Estado sem pagamento aos acio-

4. Rucardo Lobo Torres, Os direitos humanos e a trbutagio - Imunidades ¢ jsonomia,
1995, o 109 & 8.

45, A jurisprodéncia nacional ji se consalidou no sentido de cotbier a chamada desapeopria-
gin indireta, ji que raramente a medida estatal atinge, de forma inequivosa, a propne-
dade em seu pripno contedde, V. STF, DU 22 set 1995, RE 134297/5P Rel, Min.
Celsa de Mello; STI, DJU 14 abe 1991, REsp 598%/PR, Rel. Min. Garcia Vieira:
ST], DYU 3 nav 1992, REsp 8680(FR. Rel. Min. Milton Luiz Pereira; ST, DJU
8 ago 1994, REsp 37950/SE Rel. Min, José de Jesus Filho; ST], DL 5 set 1994,
RE:sp 4786%/SP. Rel. Min. Demicrito Reinaldo: ST, DIU 6 mar 1995, REsp
45330/5F, Rel. Min. Aménso de Padua Ribero; ¢ ST), DfU 24 ago 1998, REsp
T0412/5P Rel. Min. An Pargendler,

46. Confira-se, sobre 0 tema dos tnbutos com efeitos confiscatirios, Ricardo Lobo Torres,
A idéia de [berdade no Estads pafrimenial e mo Estads fiseal, 1991,
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nistas — sao leis e atos mamifestamente contrarios & nossa ordem pi-
blica, que ndo terio nenhuma eficicia no Brasil™. O Tribunal Fe-
deral de Recursos acolheu o parecer, de modo a nio reconhecer,
no Brasil, os efeitos de desapropriagio de ades sem indenizagdo.

(9. Nesse ponto, alids, a questio se liga também ao principio fun-
damental da igualdade, assegurado pela Constituicao (CF, artigo
5%, caput). O ponto é muito simples. Ao expropriar um bem pri-
vado, o Estado incorpora um beneficio que serd revertido para o
bem da coletividade mediante o sacrificio de um inico individuo®,
Ora, o pancipio da igualdade nio admite que uma pessoa sejar
obngada a assumir, sozinha, o custo de uma vantagem que serd
fruida pela sociedade como um todo; nessas hipdteses, ja que o be-
neficio sera gf:rai, também o custo deve ser supnrtadu por todos,
impando-se o dever de indenizar®,

70. Nio fosse assim, consagrar-se-ia um enriquecimento sem causa
do Estado em face do individuo. Ora, a vedacio ao enriquecimen-
to sem causa é um principio geral aplicavel tanto ao direito pibli-
co como ao direito privado®, considerado pela jurisprudéncia como
implicito na Constituigio”. Ninguém pode incrementar seu patri-

47, Haroldo Valladia, Ineficicia, no Brasdl, da nacionalizacke por Estado estrangeir, de
pesson uridica de direila privads, sem indenizagio aos respectivos sacios, Boletim da
Sociedade Brasileira de Direito Intermacional 9/10:151, E prossegue o autor: “Oya, a
nacionalizacie de (...), procedida em forma de conlisco, sem pusta indenizagio, choca-
st aberta ¢ volentamente com os citadas principios fundamentais do direito brasileirg,
congtantes de nossas Constituigfes. Contrdria, destarte, & ardem piiblica, ndo ferd ficd:
cig no Brasil, artigo 17 da Miva Ler de [ntrodugio” (anifos no ongnal), lnteressante
ressaltar que o parecer refere-se expressamente as casos de nacionalizagio sem indeni-
racho praticados pela entdo Unifio Soviética, que ndo tiveram recanhecimento de efel-
fras sobre bens bocalizados na exterior em virude da pritica de confisen, Em tltima ané-
ise, é exatansente o que prelende a senteaga homologanda.

48. Licia Valle Figueiredo ¢ Sérgio Ferraz, Ditpensa de licitagdo, 1960, p. 128: "Na rea-
lidade, o principio juridico que o tema coloca em pauta £ o da igualdade na duinbus-
g das cargas pablicas. Aquele que presta um servigo & coletividade fard, nas circuns-
tincias 4 que em seguida nos dedicaremos, jus & reparagio, mesmo sem reguladdade
formal da relagio juridica, porque, em virtude da aglio ou omissiio do Estado, restou
desprvilegindo frente aos demais administrades, quanto b reparticiio das cargas pibli-
cas gendnicas”,

49, José de Ofiveira Ascens3o, A violagio da garantia constiacional da propriedade priva-
da por disposigao retmativa, Revista da Consilloria Geral do Estada da Rio Grande da
Sul 18:87: "0 mass importante £ o principio da justa repartigio das encargos ou van-
tagens. compreendido no principio da ipealdade dos adadios perante a lei (.). A e
propriagio, ndo sendo um castige, implica um sacnficio especial do patriménio de um
dado sujeito para & obtengio de uma finalidade de interesse piblico. Todos vao se be-
neficiar, mas s6 um em particular vai ser sacnficada, lsso niio € justo ¢ representa uma
quebra da wgualdade. A justa indenizagio reparte o sacnificio por toda a coletvidade ¢
compensa gquanto passivel o tolar dos bens, que passa a dispor de um equivalente pa-
trimanial do ebemento que for sacrificada”,

50. Caio Mério da Silva Pereira, Instituiges e direito cival, vol. IL, 1997, p. 206: "0 que
nas faltava, conseguintemente, era a construgio do enriquecimento sem causa como ins-
tituto dotado de autonomia e disciplina legal prépria. No seu desenvolvimento, neces-
sdrio serd engi-lo sobire requisitos especificas, os quais, od inslar da doutring alemd, de-
verio compreender: 19) & dimnuigio patimonial do lesado, sefa com o deslocamenta,
para o patrimanio albeio, de cotsa j4 incorporada an seu, seja com a obstagio a que nele
tenha entrada o objeto cuga agquisicio era seguramente prevista; 2°) o enniqueciments
do benchciado sem a existéneia de uma causa juridics para a aquisiclo ou & retengio;
e 39 & relagio de imediatidade, isto &, o ennquecimento de um provir diretamente do
empabrecimento do outro, de 1l maneir que aguele que cumpre & prestacio de aute-
empabrecimento possa difigir-s¢ contra o que s eanguecsy em virlode de oma causa

ménio em detrimento do de outro sem uma causa legitima. No caso
das relacdes travadas pela Administragio com particulares, essa ve-
dagdo assume um caraler ainda mais grave™ em fungio do desequi-
librio existente entre as partes.

71. Em suma: diante do conjunto de elementos e documentos exa-
minados, pode-se concluir que a decisio russa em questao consagra
claramente a expropriacio de bens de particulares sem indenizagio,
violando o direito de propriedade dos envolvidos, a isonomia e o
principio geral que veda o enriquecimento sem causa. Tais elemen-
tos juridicos correspondem a decisdes fundamentais da Constituigao
brasileira, integram a ordem piiblica material do pais” e, por iss0
mesmo, impedem a homologagio da decisio estrangeira,

72. Antes de examinar a questio da ordem piblica processual,
cumpre fazer uma dltima nota neste ponto. Nao compete ao Judi-
cidrio ou ao direito brasileiros questionar a validade dos atos prati-
cados pelo governo russo em terntério russo™, Apenas o proprio
Judicidrio russo pode fazé-lo”. Nem caberia & parte prejudicada
pleitear no Brasil indenizacio pela expropnagio realizada na Ris-
sia. Apenas o Judicidrio russo seria compelente para essa espécie

yuridica supesta nio castente ou desaparcesda, ou para dizé-lo mais sucintamente: o en-
nguecimento de um dos sujeitos ¢ o empobrecimenta do oulro hio de decorrer de oma
mesma circunstncia.”; & Celso Antinio Bandeiva de Mello, O prncipio do ennguect-
mento sem causa em direto administrative, Rewisla de Direilo Adminisirative 210:28:
*Ennquecimento sem catisa £ o incremento do patnménio de alguém em detnmento do
patrimbnio de oulrem, sem que, para supeditar tal cventi, exisla uma causa juridica-
mente idinea. E perfeitamente assente que sua prosericho constitisi-se em um principio
geral do diveito. Uma vez que o enniquecimento sem causa € um pancipio geral do dv-
reito - ¢ ndo apenas principio alocado em um de sews bragos: piblico ou privado - ev-
denternente também s aptica an direito administrativn”. (gnlo no anginal),

51, Em dwersas decisdes, o Supremo Tribunal Federal tem considerado o principia que
veda o enfiguecimento sem causs como om prindpio constitiecional implicite, imclusive
para ensejar o conhecimento de recursus extranrdindrics. E o que se v, dentre outras,
das sepuintes decisies: DU B mar 2002, RE 222368, Rel Min, Celso de Mello; In-
formativo STF 181, RE 251655, Rel. Min. Moreira Alves; Informatioe STF 286,
RE 282120, Rel. Min. Mauricio Corréa: e Informative STF 31, RE 141298, Rel.
Min, Marco Auréha.

52, Celso Amanso Bandewra de Mello, O principto do enniquecimento sem cawsa em dinei-
to sdministrativa, Revista de Direifo Administrative 21024 e =,

53, Luis Roberto Barroso, Interretagdn e aplicagdo da Constituiga, 2004, p. 47-8: “Tem-
se como assente, entiio, que nem tuda que viola a ordem piblca viols 2 Constituigio.
A reciproca, todavia, segunda ampla linha de entendimento, nio ¢ verdadeira. De fato,
tem predominado o entendimento de que sempre que a norma estrangeira estiver em
contraste com a Constituicho estard, ipso iure, violando o ordem piblica.”

54 Jacob Dilinger, A divida eterna brasileira: solugio pela via asbitral, 1988, p. 99, ve-
fere-se & doutring como a “leoria que considera que atos emanados pelo poder sohera-
na ndo podem ser examinades pela Justica de outro pais™,

55, Confira-se a clissica opiniio do Presidente da Suprema Carte norle-amencana, scerta
unanimemente pela Corte, no caso Underhill v. Hemandez (168 ULS. 250 - 1897):
“Every sovereign stale is bound lo respect the independence of every other sovercign siate,
and the cowrls of ane counlry will not st in judgment on the acts of the pooerament of aoo-
ther, dame within ifs own territory. Riedress of pricvances by reason of such acls mest be ob-
Inined through Lhe means open fo be availed of by sovereign powers a3 belween themsel-
ves, Nor can the principle be confined fo lawful o reoognized governments, o fo cases
wehere redress can manifestly be hod throush pablic channets. The tmmunity of individeals
[rom sueits brought in foreizn tribunals for acls done within their oun states, in the exencise
of governmental authorly, whether s cinl afficers or as military commanders, mus! neces-
sarily extend I the agents of governments ruling by panamount force as matler of foct”,
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de avaliagio. Nada obstante, o objeto do processo de homologacao
ndo se relaciona nem interfere com tais questdes, Trata-se aqui ape-
nas de conferir ou ndo efeitos extraterriforias a uma decisio russa
sobre bens situados no Brasil (diveitos de marca)®, partindo-se da
premissa (cuja andlise ndo ¢ objeto deste parecer) de que a decisio
russa poderia realmente ter, se homologada, o efeito pretendido
pelos requerentes. Nio se questiona aqui a validade dos atos pra-
ticados pelo Estado russo em ternitério russo, mas a possibilidade
de tais atos produzirem efeitos no Brasil, considerando a necessi-
dade de preservacio da ordem piiblica nacional.

VII. A OrpEM PUBLICA PROCESSUAL

73. Como ja referido, razdes de ordem processual também integram
a nogao de ordem piiblica e podem impedir o reconhecimento de uma
decisio estrangeira, Embora o conceito de ordem piiblica tenha sido
desenvolvido inicialmente por conta de questdes de direito matenal,
os direitos inerentes ao devido processo legal, como o respeito ao con-
traditério, & ampla defesa e & coisa julgada, e.g., de cunho eminente-
mente processual, revestem-se do status de direitos e garantias funda-
mentais, constitucionalmente prestigiados e protegidos. Nio h como

negar seu lugar na ordem piblica de segundo grau — aquela capaz
de impedir a homologacio de decisdes estrangeiras.

74. De fato, a Constituicio brasileira de 1988 contemplou o due
process of law no seu rol de direitos e garantias indimduais, ao dis-
por que “ninguém serd privado da liberdade ou de seus bens sem
o devido processo legal” (artigo 5°, LIV). De parte isto, antecipou
o constituinte alguns dos desdobramentos da clausula, tais como a

6. Harald Hongju Kah, International Business Transactions in Uniled Saates Courts, B
cueil des Conrs 261:76 ¢ 55..

57. CF, antigo 58, XXV “a let mio excluird da apreciagio do Pader Judiciinn lesio ou
ameaga a diresto”.

38, CF, artigo 5%, LV: “a0s liGgantes, em processo judicial on administrativo, ¢ aos acusa-
dos em geral sio assegurades o contraditine ¢ ampla defesa. com os metos € recursos
ela inerentes”,

59, CF, artign 93, IX: “sodos os julgamentos dos drgias do Poder Judiciing serdo pabli-
cos, ¢ fundamentadas todas ns decisbes, sob penn de nubidade, podendo a lei, se o in-
feresse piblico o exigr, imitar @ presenca, em determmados alos, & pripnas partes &
a seus advogados, ou somente a estes

inafastabilidade do controle junisdicional”, o contraditério ¢ a
ampla defesa®, e a obrigatoriedade da motivacio das decisdes ju-
diciais”, Tais principios, embora contemplados de forma auténoma
no lexto constitucional, sao decorréncias do direito ao devido pro-
cesso legal ou a um procedimento regular™.

75. E cerlo que alguns aspectos do devido processo legal — sobretu-
do no que diz respeito & competéncia do Juizo e & regulandade da oi-
tagio — sdo previstos de forma expressa na legislagio pertinente (os
ja referndos artigos 15 ¢ 17 da LICC e artigos 5° e 6° da Resolugio
n? 9/2005 do STJ) como requisitos formais indispenséveis 3 homo-
logacio. Esses requisitos, entretanto, fazem parte de uma garantia
mais ampla, fundamental para o direito brasileiro, e que estd associa-
da a um aspecto processual da ordem piblica a que faz referéncia o
artigo 17 da LICC", O Supremo Trbunal Federal nio deixou de
perceber o ponto, como se vé do acérdio transcrito abaio:

“I. Aindispensabilidade, para efeitos de homologagdo, do procedimen-
to judicialiforme da carta rogatéria na citagio das pessoas que, residen-
tes no Brasil, sio demandadas perante a Justica estrangeira, revestiu-se
de maior legitimidade apés a promulgagio da Constituiio Federal de
1988, pois se tornou garantia de efetdade do devido processo legal,
do contraditdrio e da ampla defesa, principios expressamente consagra-
dos nos mesos LIV e LV do artigo 5% da Carta Magna. 2. Preceden-
tes desta Corte sobre o tema: SEC 6.729, Rel. Min. Mauricio Corvéa,
D) 07.06.2002, SEC 6.304, Rel. Min. Sepilveda Pertence, SE
4.605-AgR, Rel. Min. Cardos Velloso, D] 13.12.96, SE 4.248, Rel.
Min. Carlos Velloso, DJ 20.11.91, SE 3.495, Rel. Min. Octavio Gal-
lotti, DJ 25.10.85 e SE 2.582-AgR, Rel. Min. Xavier de Albuquer-
que, D] 28.08.81, 3. Pedido de homologagio indefendo,™

6. Vea-se, ainda, acercn do tratamento dade & cliusula do devido processa begal pela
Constituigio brasileira de 1988, Luis Roberto Barroso, Titela ¢ efetividade do direitn
cansbitucional & Lberdade. |n: Anats da XV Conferfncia Nacional dos Advogades,
1999, ¢ th, Temas de diretln canshileianal, tomo [,

1. Lembre-se, contuds, que ki slgumas questies processuais expressamente mencionadas
na legislagiin positiva como impeditivas da homologagio, tals coma a incompeténcia in-
ternacional da autendade estrangeira ¢ & atagio do réu aqui domiciliado por cutra via
quet nio a rogatinia (aliness o e b do artigo 15 da LICC, f transcrita}, nfio havendo
necessidnde de se recomer a0 conceito de ordem piblica processual,

62, STF, DJU 7 mas 2004, SEC 7394/Fortugal, Rel. Min. Ellen Gragie.
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76. Exatamente nessa linha, o Supremo Tribunal Federal j4 negou a
homologagio de decisdes estrangeiras por ndo terem sido respeitados
os direitos inerentes ao devido processo legal, ainda que tais garan-
tias ndo digam respeito aos elementos processuais explicitamente re-
feridos no artigo 15 da LICC. Confiram-se os seguintes acérdios:
“(..) 3. Pressuposto para a homologagio de sentenga estrangeira
que concede ‘exequatur’ a decisao arbitral é que exista no pais de
origem procedimento junsdicional assegurando as partes o contra-
ditério. Precedentes do STF. (...)"™

“Sentenga estrangeira. Decisio administrativa. Limitacio da juris-
digio. Nio ¢ homologavel a decisao administrativa hibrida e alheia
a0 contencioso, nem tampouco a sentenga judicidria que a endossa
ou incorpora, em frontal ofensa &s limitagbes da junisdigio civel e
a0 principio do contraditério.™

77. A nigor, nao é comum que a legislagio dos paises faca referén-
cia especifica & ordem piiblica processual - e a brasileira ndo o faz.
Nada obstante, o fundamento tem sido empregado pelos 6rgdos
competentes de diversos paises, pelas mesmas razdes que informam
a ordem piblica matenal, para impedir a homologagio de decisdes
estrangeiras que violem garantias basicas do devido processo legal.
Vale conferir alguns exemplos.

63. STF, DU 26 mai 1995, SEC 3897/IN, Rel. Min. Nén da Sibveire.

64 STF, DyU 2 jan 1974, SE 2161, Rel. Min. Bilac Pinto.

65. De uma séne de decmsies do Trbunal Federal susigo (2 mais alta corte daquele pais),
duzs merecem ser ciiadas: (i) decisio da Primeira Cimara de Direilo. Piblico, de
20.5.1981, na qual se afirmou explicitamente gue a ordem piblica niio contém apenas
elementos de ménito, mas também elementos relainves ao procedimento em que profen-
das as decisies estrangeiras candidatas & reconhecimento na Suica (Tnbunal Federal
Suigo, 1.5, Kano Trading Limited gegen The Sanko Steamship Company Limited und
Kassationsgerich! des Kintons Zifrich, [, Offentlichrechtlichen Abteilung, 20. Mai
1981, BGE 107 1A 198) & (it} deashio daguebe mesmo drgao, de 13.3. 1965, que nio
reconhecey a decisio estrangeira uma ver que tanta o seu conteddo quanto o procedi-
mento desenvobido no exterior vialavam a ordem pibbica suica (Tnbunal Federal
Suign, Begeler Machines S.A. contre Alipoor et Vind, [* Cour de droit peblic, 13 mars
1985, BGE 111 1A 12).

. WNesse sentido, destacam-se, dentre outras, as seguintes decisdes do Trbunal Federal
Stgo: Société R. contre P. of Cour de justice du canton de Genéoe, lre Cour cimle, 19
décembre 1990, BGE 116 [ 625; & C. contre C-E., le Cour civile, 4 juillet 2000,
BGE 126111327,

78. Na Suica, o conceito de ordem piblica de segundo grau foi
construido pela junsprudéncia®. Em 18.12.1987, a construgdio ju-
nsprudencial da chamada ordem pitblica processual recebeu consa-
gracio na Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit internatio-
nal privé (Lei de Direito Internacional Privado). Apés a entrada
em vigor dessa lel, a questao voltou a ser enfrentada pelo Tribunal
Federal Suico, que continuou a afirmar em sua junisprudéncia a ne-
cessidade de serem respeitados direitos processuais minimos s par-
tes para que a decisdo estrangeira possa ser reconhecida na Suica®.

79. Na Franea, os requisitos para o reconhecimento de decisoes
estrangeiras (incluindo a ordem piiblica processual) foram enume-
rados pela Corte de Cassacio”. A Corte estabeleceu cinco condi-
goes sem as quais ndo serd possivel a concessio do exequatur: (1) a
competéncia do tnbunal estrangeiro que proferiu a decisdo; (i1) a
regularidade do procedimento diante da junisdigéo estrangeira; (i)
a aplicacdo da lei competente diante das regras de conexdo france-
sas; (iv) a conformidade com a ordem piblica internacional; e (v)
a auséncia de fraude & lei. Pouco tempo depois®, a mesma Corte
precisou a nocio de “regulandade do procedimento” (regularité de
la procédure), destacando, na mesma linha defendida pela doutn-

na”, que ela deve ser apreciada i luz da ordem piblica internacio-
nal francesa e em respeito aos direitos de defesa.

67, A primeira decisio sobre o ponto foi proferida no famoso caso Munzer. Este £ o gran-
de precedente francés em maténa de hamalogagio de senienca estrangeira, no qual se
estabeleceram os requisites para essa pritica. Corte de Cassagio francesa, Munzer, 1%
ch. av, 7 janvier 1964, Revee Critigee de Droit International Prvé, p. 344, com nalas
de Batiffol. Confira-se trecho da decisio no onginak: “(...) pour accorder lexequatur,
jiuge frangais doit x ‘assurer que cing conditions se trouven? remplies, & savair o compélen-
ce du tribunal éfranger qui a rend ka décision, la régulanité de la procédine suitte devant
cetle juridiction, [application de ba loi compélenie d'apres les rigles frangaises de conflil
Iz conformité & lovdre public inlernational ef ['absence de oale froude & la bi.™

. Corte de Cassagio francesa, Bachir, 1~ ch. av, 4 ociobee 1967, Revue Critigue de
Dol International Prié, p. 98, com wotas de Lagarde. Confira-se, no cngmal: *(...)
i le fiape de 'evequelur dait vérfier si le déronlement du procés depent b juridiction éran-
gére a éé régulier, celte candition de régulanité doit s sapprécier uniquement par rapport d
Fondse pmblic infertianal frngais e ow respct des s de lfense”,

. Mo mesmo sentido, % na doutrina francesa Bernard Audit, Droit inlernatianal privé
463, p. 402
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80. Também no direito convencional da Unide Européia, a regu-
laridade do processo estrangeiro estd compreendida na nocio de
ordem piiblica. O direito positivo comunitério no prevé de forma es-
pecifica a ordem piiblica processual™, dispondo apenas que nio ha-
verd o conhecimento da deciséo estrangeira se no houver citagio ou

for ela deficiente”’. Nada obstante, o Trbunal de Justica das Comu-
nidades Europétas — TICE - consolidou o entendimento de que a
cliusula geral de ordem piblica™ abarca outras violagies a direitos
fundamentais de natureza processual™, além dos relacionados com a
citagdo, como, por exemplo, o direito de defesa e o contraditéno™,

81. Em suma: assim como em outros paises, também no Brasil a
decisdo estrangeira ndo deverd ser homologada se ndo houverem
sido observados elementos bisicos do devido processo legal, garan-
tia integrante da ordem piblica processual brasileira, na qualidade
de preceito fundamental,

70, Mem a Comvengio de Bruxelas, nem o Regulamento (CE) n® 4472000 abordam a
questiio, O Regulamento foi publicado no Jormal Oficial das Comunidades Européias,
séne L, n® 12 de 16.1.2000, p. 1-23, & esti em vigor em todas o8 Estados-membros
da Unido Evropéia com evcegiio da Dinamarca,

71, O assunto é objeto do §22 do artigo 34 do Regulamento (CE) o7 44/200. O disposi-
tivo enumera o8 molives para & recusa de reconhecmento de deciso de um Estado-
membro. Vejam-se as posigies em Héléne Gavdemet-Tallon, Compelénce ef exéeation
de jugements en Ewope 402403, p. 323.8,

72, 0§12 do mesmo artigo 34 prevé que uma decisio ndo serd reconbecida “se o reconhe-
cimenta for manifestamente contrinio 3 ordem piblica do Estado-Membro requendo”.

73, Ressaltando a higagio entre o8 direlics processunis fundamentais & & cliwsula de ordem
piblica, Hortia MurWatt, Revue entique de drodl fnternationel privé, 2000, p. 492,
& bastante enfitica: “En cffet, alors méme gqu'il awrait pir sembler gitime de ratincher e
grief invoqué & [hypedhise envisapée par Uarticle 27-2%, en fant qu'daient en camse fes
droits procédurauy dn défendenr défaillant, Lo Cour n'hésile pas & confier & ['ordre public
de Larlicle 27-1" [ fonction de veiller au respedd des drods fondamentair de la procédie
re. Faitant primer & nouveay lo profection due d ces derniers tur le sens apparent de la
lettre de lo Convention de Braxelles, efle refiuse de réduire cetfe protection & lo souvegar
de irds réduile qu'offre Ualinda 2 di méme lexfe aux drodls de ln défense”.

T4, A decsio foi profenda no caso Krombach, que tinha por objeta um pedide dingido an Tr-
bunal de Justica das Comunidades Européing, nos termes do peotocol de 3 de Junho de
1971 referente & mierpeetagio pelo Tribumal da convengio de 27 de Setembro de 1966,
e trafava da competénca judicina e da eecugio de decssfies em maténia el & comer
cial. Vale conferir a seguinte passagem do actrdio: “44. Deesta evelugio junsprodencial de-
carre que o recars & cliusula de ordem piblica deve ser considerada possivel nos casos ex
cepoinals em que & garantias mscrtas na legislacho do Estado de origem & na pripna
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Mais de 100 anos de seguranca, qualidade e tradigao.

82. Pois bem. E ficil concluir que a decisio russa submetida &
homologacio nio respeitou direitos bastante elementares do de-
vido processo legal. Em sintese, a decisao homologanda resultou
de um protesto em relacio ao qual (1) poucos tém legitimidade
ativa para interpor - somente o Presidente da Corte Superior
Aurbitral e o Procurador Geral (no caso, o protesto foi interpos-
to pelo Procurador Geral da Federacio Russa); (ii) a parte
oposta ndo tinha legitimidade equivalente; (iii) ndo hd prazo k-
mite para a sua interposigio (na hipétese, o profesto foi interpos-
to quatro meses apds a decisdo ter sido proferida por tnbunal de
segunda instdncia); e (iv) a parte interessada ndo tinha, segun-
do a lei entdo aplicavel (posteriormente alterada, justamente
para o fim de passar a contemplar o devido processo legal) opor-
tunidade de se manifestar formalmente sobre todas as alegacdes
apresentadas”, de modo a influenciar na formacio da decisao
que afetaria seus direitos ou interesses™,

convengin nio bastam para proteger o angiido de uma violagin manifesta do seu direito
&mﬂrﬁn&nmﬂné@nh!ﬁﬁtﬁﬂﬂ*ﬂ*ﬁ.tﬂmfwﬁﬁdﬂpﬁ
CEDH.” (Tribunal de Justica das Comunidades Europ&ias, Krembach, Caso C-7/98, 3.
28.3.2000. Colectinea da fursprodincin do Tribunal de Justica ¢ o Trbunal de Primeira
Insliincia, 2000, p. 1-1933, também publicads no foumal du Dreit fnlernational, p. 690,
2001, motas de Huet; Revwe Critigue de Droit Infernational Privé, 2000, p. 481, notas
de Muie-Watt; Revue Timestrielle de Drodt Chuif, 2000, p. 944, notas de Raynard).

75, Sobire o direito de se manifestar amplamente antes de ser tomada qualguer decisio que
venha a afetar seus direstos oo interesses, Agustin A. Gordills, La garantia de defensa
como principio de eficacia en el procedimiento admintstrative, Reciste de Direita Pibli-
o 10:22: “Todn dectsitn que sea susceptible de afector oz derechos o infereses de una
persona debe ser diclada habiendo oido preiomente o la persong aleanzada por o acto,
Es ésta una forma o procedimiento de lesar o la resalucién, y por ells la regla no debe
variar, cualyuiera sea of ipe de decisidn a adoplare.”

76, TN Meshatayevn, Judge of the Russian Federation Supreme Arbitration Court, Dioclor
af Science {Law), Professor, European panciples and new APC of the Russian Fede-
ration (tradugao para o ingles do oniginal resso extraido dos materiais da All Russian
Cientific and Practical Conference, realizacla em Moscou, de 02 2 04 de abnl de 2003
e patrocinada pela Russian Academy of Justice & pedo State Educational Institute of
Higher Professional Education). Simomaticumente, em 2002, a legislagio processual
russa foe allerada para adequar o procedimento em tela aos elementos minimos do de-
vidde processo legal, Essa alteragio deveu-se a pressBes internacionais, inclosive decksies
proferidas pela Corte Europfia de Direitos Humanes, que condenaram a Rissia por
violar a Convengia Eurapéia na utilizagio desse recusso. Vejam-se os 3 citados casos
Ryabykh v. Russia (Application 52854/99), 1. 24.07.03, & Volkeva v, Rissia (Appli-
caliont po. $8758549), ). 05.04.05.
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HOMOLOGACAD DE SENTENCA ESTRANGEIRA: VEDACAD A EXPROPRIACAO DE MARCAS

83. Ou seja: o procedimento que deu origem & decisio homologan-
da ndo preservava minimamente a igualdade das partes nem asse-
gurava o direito ao contraditério e & ampla defesa & parte privada.
Por tais razdes, além das j4 expostas, a sentenga russa ndo pode ser

homologada no Brasil.

CoONCLUSOES - IMPOSSIBILIDADE DA HOMOLOGACAO DA
SENTENGA ESTRANGEIRA ANALISADA

84. E possivel compendiar as principais idéias desenvolvidas neste
estudo nas seguintes proposicdes objetivas:

A) Uma sentenca estrangeira poderd ser homologada pelo ST] e
produzir efeitos no Brasil uma vez que observe determinados re-
quisitos formais (LICC artigo 15) e nio viole a soberania nacio-
nal, os bons costumes e a ordem piiblica brasileira (LICC, artigo
17). Para os fins da presente consulta, o elemento relevante a con-
siderar ¢ a ordem piblica.

B) A ordem piiblica que impede a homologacio de decisdes es-
trangeiras, identificada como ordem pablica de segundo grau,
corresponde a uma selecio das normas imperativas mais relevan-
tes do direito interno. Essa selecio deve compreender os elemen-
tos fundamentais do sistema juridico, cuja importincia impede a
produgio de efeitos, no Brasil, de decisdo estrangeira que os
desrespeite.

C) A construcio do sentido a ser dado & clausula da ordem pibli-
ca, nesse contexto, deve socorrer-se da categona dos preceitos fun-
damentais, que se encontra referida no artigo 102, § 12 da Cons-
tituigio, na qual se incluem os principios previstos nos artigos 1° a
42 ¢ 05 direitos fundamentais, listados no artigo 52 do texto consti-
tucional. A idéia de ordem piblica apresenta-se em uma dimenséo
material, afeta ao contetido da decisio propnamente dito, e outra
processual, relacionada com a regulandade do procedimento que
deu onigem & decisio homologanda, considerando as garantias mi-
nimas do devido processo Jegal.

D) A decisio russa examinada nao pode ser homologada, pois
viola a ordem piiblica brasileira tanto sob aspectos materiais, como
processuals:

2

D.1) A decisio desconstituiu, a pedido do Governo russo, negé-
cio Juridico que vigeu por mais de dez anos, sem que se questionas-
se sua condigio de ato juridico perfeito. Mais que isso, for ele re-
conhecido como vélido e eficaz por iniimeras autonidades soviéticas
e russas (administrativas e judiciais), em sucessivas ocasides, sem
qualquer tipo de contestacao. Em razdo disso, tal ato produziu efei-
tos em diversas partes do mundo. Sob a ética do sistema brasilei-
1o, a decisio homologanda viola a garantia do ato juridico perfei-
to, do direito adquirido e, em qualquer caso, o principio da
seguranca juridica, elementos da ordem piiblica material nacional.
D.2) A decisio russa estd claramente relacionada com uma inicia-
tiva politica do governo de tentar desfazer atos praticados pelos
priprios Estados soviético e russo em governos anteriores, a des-
peito dos direitos dos particulares. A decisio ignora flagrantemen-
te a legitima expectativa criada no particular pela prépria Adminis-
tracio, J4 que a sucessio das empresas contou com a parhicipagio
¢ 0 aval de diversas autondades governamentais. A ordem piblica
brasileira exige padrdes minimos de boa-fé e lealdade nas relagges
entre o Estado e os particulares, por imposi¢io do principio do Es-
tado democratico, o que inviabiliza a homologacio da decisio.
D.3) A decisio russa consagra claramente a expropniagio de bens
de particulares sem indenizacio (as marcas), violando o direito de
propriedade dos envolvidos, a isonomia (a0 apropriar-se de bem
que reverterd para todos em prejuizo de um s6, que néo fol inden-
zado) e o principio que veda o ennquecimento sem causa. Esses
elementos constituem decisdes fundamentais da Constituigio brasi-
leira, & nao se reconhecem efeitos no ternitdnio brasileiro a decisdes
estrangeiras que os contraniem.

D.4) A decisao russa resultou de medida — o protesio — para a qual
apenas a autonidade pdblica dispunha de legitimidade, € ndo o par-
ticular, para cuja interposicéo ndo havia limite temporal (ele fol in-
lerposto quatro meses apés a decisdo anterior) e no qual a parte
privada nao tinha oportunidade de se manifestar sobre todas as ale-
gagdes apresentadas. Ou seja: o procedimento que deu origem &
decisio homologanda ndo preservava a igualdade das partes, nem
garantia minimamente o direito ao conlraditério ou 2 ampla defe-
sa, de modo que ndo ¢ possivel homologar tal decisdo no Brasil.
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Advogado e sécio do escrtdrio Montaury Pimente, Machado & Lioce, atisa ma drea do registro de marcas no Brasil ¢ no exlerior,
bem como na elaboragdo ¢ averbagdo de contralos de transferéncia de lecrologia

“Reuni os artificios desonesios mais recorrenies nas confrovérsias
e representei claramente cada um deles na sua peculiaridade” (Lo-
gica e Dialética, v. 11, cap. 2)

“Desse modo, as fraquezas de nosso infelecto e a perversdo de nossa
vonlade, apdiam-se reciprocamente. Por conseguinte, aquele que dis-
puta, de maneira geral, ndo lula pela verdade, mas em defesa de suas
préprias feses. “(A Arte de Ter Razdo, 1 ed. 2001)

Em 1830 Arthur Schopenhauer iniciou estudos sobre aquilo que
vina a ser conhecido como dialética erfstica, ou seja, as artimanhas
empregadas para se obler razdo e elaborou um pequeno tratado, in-
titulado “A Arte de Ter Razio”, contendo 38 estratagemas fre-
qiientemente utilizados para essa finalidade.

Passados quase dois séculos, verificamos que as liges continuam atuais
e que vinos desses estratagemas empregados para se ficar com a razio
numa determinada disputa aplicam-se em nosso cotidiano. Como
exemplo cite-se, a discussio envolvendo a adogio, por parte do Brasi,
do Protocolo de Madh relativo ao registro internacional de marcas.

A proposta desse trabalho, assim,  tragar um comparativo entre al-
guns estratagemas relacionados por Schopenhauer e os principais
argumentos utilizados por aqueles que se dizem contrérios & ado-
gio do Protocolo.

Antes, porém, é preciso delimitar o espaco dessa discussio. No
caso especifico do Protocolo, temos uma séne de assertivas que nao

apresentam qualquer fundamento fatico ou sequer compromisso
com a verdade objetiva. Tratam-se de tentativas de validacio de de-
terminadas proposigies como se verdadeiras fossem.

Portanto, de acordo com os ensinamentos de Schopenhauer, segun-
do os quais, uma falsa proposicio pode ser enfrentada com fato in-
controverso, a questao ora em debate estard circunscrita ao esclare-
cimento desses pontos nebulosos com a utihzacio de dados
concrelos e, quicd, ao final, o convencimento de que a adogio do
Protocolo néo trard qualquer prejuizo aos interesses das empresas
brasileiras, como alardeado ultimamente.

Feitos esses esclarecimentos, podemos niciar demonstrando que no
atual estagio da discussio atinente ao registro internacional de marcas
por intermédio do Protocolo de Madn venfica-se a incidéncia do pn-
melro estratagema descrito por Schupenhauer, que cuida da expansao
de afirmagdes para além de seus limites naturais ou, melhor ainda, &
inferprefagdo genérica de determinada proposicéo, alargando-a no sen-
tido mais amplo, de modo a torné-la vulnerivel a uma séne de atagues.

No caso do Protocolo, por exemplo, existe a crenca de que sua ado-
¢ao pelo Brasil afrontana o principio constitucional de igualdade
de tratamento entre nacionais e estrangeiros, na medida em que um
pedido de registro feito através da via do Protocolo estaria sujeito
a0 recolhimento de uma taxa equivalente a US$ 55 enquanto o pe-
dido de registro de marca depositado diretamente junto ao INPI
brasileiro custaria algo em torno de U$ 118 (R$ 260).
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ARTHUR SCHOPENHAUER E O PROTOCOLO DE MADRI (OU, A ARTE DE TER RAZAD)

Seguindo-se esse caminho, a dinica concluséo possivel € que o Pro-
tocolo de Madn ndo pode ser subscrito pelo governo brasileiro, eis
que contém dispositivo avesso & constituicio do pais.

No entanto, contrrio a essa proposicio e, confirmando um dos es-
tratagemas descritos por Schopenhauer, vertficamos que de acordo
com o item 8(7) do refendo Protocolo, as partes contratantes tanto
podem optar pelo recolhimento de valor equivalente 2 US$ 55
como podem também aderir ao sistema de faxas individuais e fixar
o valor dessa cobranca no mesmo patamar utilizado para os pedi-
dos de registro nacionais.

Alids, dentre as atuais 78 partes contratantes, nada menos que 30
optaram pelo mecanismo das taxas imdividuais.

Portanto, falece a tese de que, adotado o Protocolo, o INPI brasi-
leiro recebenia valores diferenciados de depdsitos de pedidos de re-
aistro oriundos do exterior, daqueles cobrados a cidaddos nacionais.

Outro ponto citado com fregiiéncia diz respeito & publicacio dos
procedimentos relativos ao registro internacional de marcas nos
idiomas inglés, frances e espanhol e, por conseguinte, a ocorréncia
de nova violagdo a principio constitucional, sendo que dessa vez
alusivo & necessidade da adogiio do portugués como idioma pétrio.

A desmistificagio desse tema pode ser encontrada nos artigos
6.1.B ¢ 6.3.B do regulamento atinente ao Protocolo que ndo ex-
clui a republicagio, em qualquer idioma, dos pedidos originados
pela via do Protocolo.

Aliés, esse ponto merece menos crédito ainda que o primeiro, an
considerarmos que dentre as 78 partes contratantes nem todas pos-
suem, como idiomas pétrio, o inglés, francés ou espanhol. Na verda-
de, 16 dessas 78 partes contratantes j republicam a Gazela Interna-
cional em seus respectivos idiomas nacionais, em niveis vanados.

Assim, antes de se usar esse tlpo de estratégia persuasiva, talvez
fosse o caso de se indagar como € que paises como Japéio e Crécia,
por exemplo, resolveram o mesmissimo problema, J4 que ndo tém,
como |;ingua namra, nEnhum dos trés 1dmm:-15 &, no entanto, sao

mtmhms dﬂ Pmtumln

Schopenhauer também se antecipou a essa forma de argumentagdo,
denominando-a argumentum ad hominem. Portanto, a utilizagio de

argumentos de natureza meramente aparente e sem qualquer profun-
didade, como o exemplo acima, devem ser combatidos com fatos in-
controversos, contra os quais ndo cabe qualquer tipo de interpretagdo.

Mas as comaidéncias ndo acabam ai, Tanto Schopenhauer como os
profissionais contrénios a adocio do Protocolo de Madn aludem a
um determinado estratagema que é empregado para se obter razdo,
quando experfs num determinado assunto, como o registro interna-
cional de marcas, por exemplo, utilizam-se de argumentos de natu-
reza essencialmente técnica para convencerem leigos ou pessoas com
menor conhecimento, de seus respectivos pontos de vista.

A idéia, por trds dessa artimanha, é empregar dados técnicos que
impressionem de tal sorte que permitam a conclusdo favorivel do
assunto em discussio, mesmo que ndo haja razdo objetiva para isso.

No caso do Protocolo de Madn, por exemplo, esse tipo de tentati-
va ocorre quando se afirma que além dos problemas jd existentes
no INPI brasileiro, no tocante 3 morosidade dos pedidos de regis-
tro de marca, haverd ainda um “...vendaval de pedidos de registro
de marcas estrangeiras, européias e asidticas”

Ora, um leigo que, sabendo que um simples pedido de registro de-
positado junto a nosso INPI demora, em média, 05 anos para ser
finalmente concedido, certamente seria levado a concluir que a ado-
¢io do Protocolo de Madn inia piorar em muito essa situago, vez
que serfamos inundados com pedidos vindos do exterior.

Os fatos, no entanto, apontam em outra direciol

Vejamos, por exemplo, os dados relativos aos pedidos de registro
depositados, via Protocolo de Madri, na Alemanha, mator potén-
cia econdmica da Europa,

Pois bem, no de 2004, portanto 100 anos apés a adogio do Siste-
ma de Madn pela Alemanha, foram depositados 7 mil novos pe-
didos de registro através da via do Protocolo.

Ora, se o pais economicamente mais desenvolvido da Europa teve
um incremento de meros 7 mil novos pedidos, é razodvel supor que
o Brasil ird receber quantidade menor de depdsitos. Portanto, no
atual universo de 100 mil pedidos de registro depositados anual-
mente junto ao INPI brasileiro, 0 acréscimo 2, 3 ou mesmo 4 mil
NOVos processos & quase insignificante.
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ARTHUR, SCHOPENHALER E O PROTOCOLO DE MADRI (OU, A ARTE DE TER RAZAQ)

Trata-se, de uma colocagio ad auditores, ou seja, de natureza total-
mente questiondvel, mas cuja inconsisténcia somente pode ser vis-
lumbrada por profissionais versados no assunto.

No entanto, como na arte da dialética a intengio ¢ ficar com a
razio, mesmo que ela seja contriria & verdade objetiva do proble-
ma, nada disso importa aqueles que, distorcendo fatos, propagam
idéias sem qualquer fundamento.

Um quarto argumento, também de natureza questionivel e, nio menos
coincidentemente citado por Schopenhauer, pertine a utilizagio de ele-
mentos que sio negavelmente vlidos numa determinada conjuntura
para, desvirtuando-os, emprega-los em oulra circunstincia.

No caso especifico do Protocolo, o estratagema é utilizado na cons-
trugdo da tese de que a adogio ndo € desejada na medida em que
o INPI se encontra em estado de abandono decorrente do reduzi-
do grau de importincia que é atrbuido pelo governo federal a
todos os assuntos ligados & propriedade intelectual.

Segundo essa teona, também defendida pelo ex-mimistro Antonio
Delfim Neto nos tempos do milagre econémico, o bolo ndo pode
ser repartido enquanto nao tiver cresaido o suficiente. Em lingua-
gem atual, o Protocolo nao pode ser aceito enquanto o INPI néo
regulanizar a situacio relativa a delonga na maturagao de um sim-
ples pedido de regstro.

A idéia, portanto, é vender a imagem de que todos somos favoré-
vels a adocio do Protocolo, mas que a atual situagio do INPI sim-
plesmente impede essa medida. A responsabilidade, portanto, nio
¢ de nenhum de nés, mas sim de uma entidade autbnoma denomi-

nada Governo Federal.

Ora, a perspectiva é justamente opostal O INPI precisa aprimorar
o sistema de registro de marcas a despeito da adogao do Protocolo
de Madri.

Portanto, o Protocolo ndo é barreira nem sequer incentivo a solu-
¢io do problema. Este tem que ser sanado porque ¢ absolutamen-
te inadmissivel que, no atual estigio de globalizaio, um registro
de marca demore 05 anos para ser concedido.

Assim, no que diz respeito a incidéncia desse estralagema em par-
ticular, o que vemos ¢ a citagio de um dado relativo & morosidade

do INPI (que, diga-se de passagem, é inaceitivel sob qualquer
condigio), para justificar outro fato que € a adogdo de um sistema
de registro internacional de marcas.

Por fim, mas nio menos importante, temos ainda a omissao de
uma série de fatos que, se divulgados, certamente, permitiram me-
lhor percepcio do assunto em debate. Schopenhauer também alu-
diu a esse estratagema ao se referir a limitacdo de informacées como
modus para se obter razio num debate qualquer.

O principal deles se refere ao fato de que o Protocolo de Madn,
como proposto, se resume a uma via allernativa para o registro de
marcas. Portanto, ¢ como se tivéssemos uma segunda forma de
obter protecio s marcas de indistria e comércio, sem, contudo,
abrir mio da i conhecida formula de registro pais por pais.

Dessa forma, cabe esclarecer que ndo exisle a troca de um sistema
pelo outro, como querem fazer crer aos desavisados. A proposta ¢
no sentido de se ter uma segunda via que, de modo alternative, po-
deré ser utilizada para obtencio do registro de marcas.

Num recente levantamento feito junto aos 50 maiores escritrios
norte-americanos, verificou-se que o sistema de registro através do
Protocolo é utilizado em menos de 5% dos casos. Repita-se: So-
mente 5 em cada 100 novos pedidos de registro sio feitos através
do sistema internacional do Protocolo,

Isso significa dizer que, mesmo tendo aderido ao Protocolo, os ame-
ricanos continuam a optar, na grande maoria das vezes (95%), pelo
sistema de registro pais por pais, pois, como dito anteriormente,
trata-se unicamente de uma via alternativa de registro que, freqiien-
temente, nao se adequa as necessidades do cliente.

() mesmo certamente ird ocorrer no Brasil.

Portanto, de forma resumida, verificase que, valendo-se de estra-
tagemas descritos por Arthur Shopenhauer em 1831, vérios pro-
fissionais contririos & 1déia da adogio do Protocolo de Madn uti-
lizam-se de informacies no minimo distorcidas para, ao fim,
divulgar uma idéia que nio reflete a realidade dos fatos.

Como existe uma grande diferenca entre a verdade objetiva e a dia-
[ética erfstica, o importante, para progredirmos, ¢ aceilar essa pri-
tica como uma forma de se obter razdo quando nao se a tem.
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HORAS A

ROPREDADE NTELECTUAL NA REALIDADE BRASL

Mictox Lucipio LEAo BARCELLOS
Advogado ¢ Agente da Propredade Industrial, sécio do Faceitdrio de Propriedade Intelectheal Milton Ledo Barcellos & Cia, Lida.
Especialista em Dircito Internacional pela UFIRGS com monografia sobre 0} sistema infernacioral de paterfes ™,
Neatrandn erm Direito ¢ membro do Grepo de Prageiia em Propriedade Intefecteal da Pds.Graduacdo em Dircite da PUCRS

Sumirio: [. Introdugio - 11, As Quatro Teorias Analisadas por William W, Fisher [11 sobre a Propriedade Intelectual - 11l Algumas Abordagens Brasileiras sobre a Propriedade

Intelectual - IV, Conclusies - V. Bibliografia

“Regras juridicas ndo eslabelecem normas, como regras morais, de
possiveds inferagbes entre sujeilos capazes de linguagem e de agdo em
geral, mas das relades de interaches de uma sociedade concrefa™
(Jiirgen Habermas, Faticidade e validade, p. 158.)

“O intérprele deve guardar vinculo com a exceléncia ou olimizagdo
mdxima da efetividade do discurso normativo da Conslituigdo™

(Juarez Freitas, A interpretagdo sistemdica do direito, 3% Edido,
p. 197.)

L. INTRODUCAD

A propriedade industrial vem ganhando cada vez mais destaque no
cenrio mundial, buscando acompanhar ou alcancar as evolugdes

da sociedade.

Nesta busca constante de adequagio dos direitos de propriedade
industrial &s demandas sociais, muitas vezes os elementos fundado-
res desses direitos sio colocados em um plano secundério ou até
mesmo esquecidos.

William Fisher' destaca a crescente e atual relevincia dos direitos
de propriedade intelectual ao afirmar:

“The economic and cultural importance of this collection of rules is in-
creasing rapidly. The fortune of many business depend heavily on in-
telectual-property nights. A growing percentage of the legal profession
specializes in intelectual-property disputes. And lawmakers throughout
the World are busily revising their intelectual-property laws”.

I.  Fisher, Willian. Theories of Intellectual Property. Pémina 1. in Stephen Munzer, ed,,
New Essays in the Legal and Political Theory of Property. Cambrdge University Press,
2001, Agcsssado em 20042005 em hitpyfwww law harvard eduw'Academic_ Al
fazrs/coursepages/ifisher

2. William W Fisher 111 & o Prafessor titular da disciplina de Direite da Propriedade In-
tedectual na Facubdade de Direito de Harvard, possuinda diversas publicades na drea
da propriedade mtelectual,

i

A breve andlise proposta das bases da propriedade intelectual busca ve-
nficar se as conclusdes de William Fisher’ sobre as Teonas a respetto da
propriedade intelectual podem ser aplicadas 4 realidade do ideal brasi-
leiro, tendo em vista a realidade diversa na qual o autor esta inserido.

Até que ponto os fundamentos da protecio da propriedade intelec-
tual no Brasil possuem semelhana com os fundamentos desta pro-
tegiio em outros paises?

O grau de ingeréncia das leis baseadas na eficicia é o mesmo ado-
tado no Brasil e, por exemplo, nos EUA para determinar se a lei
¢ justa ou injusta? O que nos faz lembrar das afirmacdes de John
Rawls a respeito de que por mais eficazes que sejam as leis, se
forem injustas devem ser abolidas’.

Cuidados com a definigio de situacdes de justica ou injustia, por
mais dificil que seja a compreensio do que ¢ justo ou injusto, pas-
sam necessariamente pela compreensdo dos pilares que sustentam
os direitos postos em causa que, no presente caso sob analise, sdo
as bases da propriedade intelectual.

Assevera Otfried Héffe!, ao analisar os discursos ético-politicos,
que devemos ter atencio para a formagio e inducéo dos discursos,
tendo em wista que:

“Os discursos que se desenrolam no mbito das estratégias da jus-
tica se constroem, neste nivel de discurso, e procuram intermediar
sua garantia positiva como direitos fundamentats, respectivamente
como fins normativos do Estado, com as sempre novas provocagbes
do mundo da wida social e politica”.

3. RAWLS, John. Una teorin da justiga, 330 Paula, ed. Martins Fontes, 2002,
4, HOFFE, Otfried. Justica Politica. Sio Paubo, ed. Martins Fontes, 2001, p. 431,
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Portanto, a breve anélise ora proposta busca questionar se as teo-
rias da propredade intelectual abordadas por William Fisher sao
passiveis de universalizagio (e em qual proporgio, ou melhor, em
qual preponderincia) ou se estdo limitadas & realidade do contex-
to no qual o autor estd inserido.

II. As TEORIAS ANALISADAS POR WILLIAM FISHER SOBRE A
PROPRIEDADE INTELECTUAL

William Fisher analisa quatro teorias no texto mencionade’, as
quais resumidamente consistem, de acordo com a leitura feita por
nés do texto do autor, em:

a) Primeira e mais popular teoria (Teoria utilitdnia ou utilitarista):
lapidagio dos direitos de propriedade através da maximizacio da
justica social, de modo a equilibrar os direitos de exclusividade que
estimulam a constante realizagio de invengies e criagdes intelec-
tuats de um lado e de outro a tendéncia que tais direitos geram em
limitar o acesso do piblico a tais criagdes. Fisher cita os autores
Landes e Posner’ como defensores desta teoria.

b) Segunda teona (Teoria do trabalho): Baseada no entendimen-
to de que uma pessoa tem um direito natural aos frutos oriundos
do seu trabalho e esforco e o Estado tem o dever de respeitar e
fazer cumprir esse direito natural. Fisher destaca que essa teoria
tem origem em John Locke, passando também por Robert No-
zicks, cuja contribuicio em relacio a Locke seria de que a aquisi-
¢io da propriedade através do trabalho somente € legitimada se ou-
tras pessoas ndo sofrerem nenhuma injustica relacionada & esta
aquisicio de propriedade pelo trabalho, citando como exemplo de
no legitimagdo o fato de pessoas empobrecerem em decorréncia
desse sistema de aquisicio da propriedade, sendo que tal empobre-
cimento ndo seria gerado se o sistema de aquisigio de propriedade
ndo tivesse sido baseado no trabalho’.

5. Fisher, Willian. Theories of Intellectual Property in Stephen Munzer, ed., New Essays
in the Legal and Political Theary of Property. Cambridge University Press, 2001. Aces-
sacdo em 200042005 em hunpe/fwvew b harvand edwAcademic Affairscoorsepages/
tfigher

MARCAS E PATENTES

SUL. Pamerica
\-..-r/

desde 1958

CENTRAL DE ATENDIMENTO: TEL: (O11) 55840933 Fax: (011) 5581-3858

De acordo com Fisher, Nozick estabelece duas limitages que a teo-
na de Locke trania para a prética no sistema de patentes: a primeira
seria referente ao fato de que dois inventores independentes que de-
senvolvessem a mesma invencio leram que ter o direito de usi-la e
vendé-la, sendo que a segunda sena a de que os dirertos sobre uma
patente ndo podenam durar mais do que o tempo necessério para que
oulra pessoa desenvolvesse a mesma invencio independentemente,

¢) Terceira teoria (Teoria da personalidade): De acordo com o
autor, esta terceira teona seria denvada dos esenitos de Kant e
Hegel, prevendo que a propedade privada é crucial para a satis-
fagio de algumas das necessidades fundamentais humanas. Fisher
destaca que o mais completo trabalho baseado no entendimento de
Hegel (Philosophy of Right) aplicado & propriedade intelectual
seria a abordagem de Justin Hughes que estabelecena o formato
ideal de um sistema de propriedade intelectual, destacando Fisher
trés pontos bésicos analisados por Hughes:

“(a) We should be more willing to accord legal protection to the
fruits of highly expressive intellectual activities, such as the nght of
novels, than to the fruits of less expressive activities, such as genetic
research, “(b) Because a person's ‘persona’ - his ‘public images, in-
cluding his physical features, mannensms and history” - is an impor-
tant ‘receptacle for personality’, it deserves generous legal protection,
despite the fact that ordinanly it does not result from labor. {c) Au-
thors and inventors should bi permitted to earn respect, honor, admi-
ration and money from the public by seeling or gving away copies of
their works, but should not be permitted to survender their night to

prevent others from mutilating or misattrbuting their works”.

d} A quarta e dltima teoria (Teoria do plano social); De acordo
com Fisher esta teoria possul inspiracio em Jefferson, Marx ¢ em
varios proponentes do republicanismo cléssico, de modo que a sua
base ¢ similar ao utilitarismo em sua orientagio teleoldgica, mas ao
mesmo tempo diferente na sua tentativa de analisar vises de uma

6. Muita mieressante e, apesar de complixa, esclarccedora £ a obta dos autores LAN-
DES, William ¢ POSNER, Richard, The economic Structure of intellectual propesty
law. The Belknap Press of Harvard Universaty Press, Cambridge, Massachussetts, and
London, England, 2003,

7. Oh.Cip 4
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sociedade desejdvel mais nica do que os conceitos de “social welfa-
re” analisados pelos utilitaristas.

Fisher traz como exemplo desta quarta teonia um ensaio de Neil Neta-
nel intitulado “Copynght and a Democratic Ciwil Society”, no qual ele
destaca duas formas em que a lei de direitos autorais podena contrbuir
para o ideal de uma sociedade cil, as quais consistinam em (a) uma
funcio produtiva, no sentido que os direitos autorais (no caso norte-
americano entendidos como direitos de reprodugio e néo no sentido de
direitos autorais que os paises de tradiciio romano-germénica atrbuem
a0 termo) s&o um incentivo para a expressio crativa em todos os mbi-
tos — politicos social e estético -, gerando fundamentos discursivos para
a cultura democrética e associagio civil, e (b) uma funcio estrutural, na
qual o direito autoral permite uma atvidade ciativa e comunicativa }i-
vres de dependéncia estatal ou de hierarquias culturais ou de elites.
Essas duas formas descritas por Netanel trariam as seguintes modi-
ficacies no atual sistema de direitos autorais: o prazo de duragéo dos
direitos autorais devena ser diminuido, possibilitando que os mesmos
entrassem em dominio plblico mais rapidamente; os direitos autorais
que controlam trabalhos denvados devena ser diminuido; e as licen-
¢as compulsrias deveriam ser empregadas com maior fregiiéncia.

Mas, de acordo com Fisher, cuja abordagem da lei de propriedade
intelectual € similar & de Netanel, esta quarta teoria é a menos es-
tabelecida e reconhecida frente s outras trés teonas descritas.

A teoria do utilitanismo seria uma das mais utilizadas e reconheci-
das na lei e na propria Constituicao dos Estados Umdos da Amé-
rica cujos propdsitos seriam promover incentivos aos esforgos dedi-
cados & criagio intelectual que vio beneficiar toda a sociedade. A
propria Suprema Corte dos Estados Unidos, ao “construir” os es-
tatutos de direitos autorais e patentes, senia clara ao repetir insis-
tentemente que o objetivo primério sena induzir a produgao e dis-
seminagdo de trabalhos do intelecto”.

Afirma Fisher que as referfncias 2 segunda teona também seriam co-
muns, tendo em vista que em motivagdes politicas € da propria Supre-
ma Corte dos Estados Unidos é destacada a importancia em recompen-

sar 0s autores e inventores pelo seu trabalho intelectual desenvoldo.

J4 a terceira teonia (Teoria da personalidade), apesar de ndo ser
comumente aplicada nos Estados Unidos, possut uma forte in-
fluéncia na Europa, alegando Fisher que estana justificada pela
forte influéncia de Kant e Hegel. Destaca Fisher que a doutrina
dos direitos morais do autor, de base romano-germénica, vem in-
fluenciando os préprios norte-amenicanos que lidam com a pro-
priedade intelectual, ganhando espaco nos Estados Unidos, ge
rando uma certa modificagiio na prépria compreensio de copyright
norte-americana.

8. Para justificar as afirmagbes desenitas, Fisher far mengio no seu trabalbo ao artigo 1.°
da segio 8, clinsula 8 da Constitwigho dos Estados Unidos, cita o exemplos dos ca-
sosfon Film Co v, Dayal, 286 US 123, 127-28 (1932); Kendall . Winsor, 62 U3
(21 How), 322-327-28 (1836),

b ci, p. 12,

1

Fisher assevera que a quarta teona (social planning theory) tam-
bém ¢ encontrada nos esforgos para aprimorar a visio de uma cul-
tura justa e atrativa em quase todas as leis de propriedade intelec-
tual, citando como exemplo os recentes debates a respeito dos
direitos de propriedade intelectual na internet,

Resumindo, destaca que a presenca destas quatro teonias mescladas
no sistema juridico norte-americano geram um paralelismo que néo
podenia ser explicado pelas teorias contemporéneas, apontando que
(a) existem pontos importantes nas leis de propriedade intelectual
que ndo tem sido destacados e abordados por um nimero signifi-
cativo de estudiosos; (b) todos os argumentos (teorias) até aqui es-
tudados estariam misturados em materiais legislativos e judiciarios.

Para Fisher as quatro teorias estio sendo misturadas e aplicadas simul-
taneamente na area da propriedade intelectual, de modo que “...theo-
rists are seeing the law through glasses supplied by political philosophy.
In contemporary philosofic debates, natural law, utilitananism and
thearies of the good are generally seen as incompatible perspectives. Its
not surprising that legal theansts, familiar whit those debates, should
separate ideas about intelectual property into similar piles™.

Com efeito, sustenta Fisher que o poder presentivo de todas as quatro
teorias estd limitado severamente por suas ambigiiidades, inconsistén-
cias internas e pelo espago em branco referente 3 informagio empinica
crucial. Por tais motivos, tece suas criticas pontuais as teonas expostas:

a) Abordando a teonia utilitarista, buscando respostas para a pergun-
ta sobre qual sistema de regras utilitaristas ina melhor aperfeigoar um
estado de sociedade justa, entre outros aspectos levantados, Fisher
deixa cristalino que existem trés limitagdes claras nos topicos que com-
poem esta teonia e sdo classificados por ele como: aa) Teona do incen-
tivo, na qual, de acordo com Northaus citado por Fisher, todo o au-
mento na duracio ou forga das patentes estimularia um aumento da
atiidade inventiva. Fisher critica esta visao ao refenir que, um primei-
ro problema senia a falta de bases silidas e informacdes necesséinas
para aplicar esla analise. Ou seja, estudos empincos tem sugendo que
o sistema de patentes tem sido mais importante para estimular nova-
¢io em determinadas indiistrias (tais como quimicas e farmacéuticas),
mas estes estudos falham em responder a questio mais importante que
diz respeito a se o estimulo dado & inovagdo justifica os seus custos.

Mesmo que se concluisse que a sociedade estaria melhor fornecen-
do certas recompensas aos inventores e autores, questdes nevralgicas
estariam ainda sem resposta, tais como: o sistema de propriedade
intelectual seria o melhor sistema para conferir estas recompensas?
Até qual limite se estenderiam os direitos? Esses direitos devem in-
clurr o direito de realizar cnagbes derivadas?” Como tais informa-
coes concretas ainda ndo estio disponiveis, os utilitanstas teriam
esta questio para se debater em ordem de comprovar a sua teona.

10, Sabre esse aspecto crilico das criagies dervadas, analisando-se a questio especifica das
palenles, temos a mberessante ¢ recente obea de Carla Eagénia Caldas Barros (Aper
Jeigoamento ¢ dependéncia em patenies, Ed. Limen jiris), cuja leitura gera reflexfies
sobre a problemitica exposta.
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ab) Teoria de melhoramento das linhas de produgo, sendo que Fis-
her destaca que em nenhum campo da atividade econdmica os ino-
vadores estio capacitados a recolher ou obter o pleno valor social de
suas inovagbes, de modo que esta solugio proposta de melhoramen-
o estd muito distante da clareza necessdria para sua justificacao.

ac) A terceira subdivisao, justificativa da teona utilitansta, que reside no
fato de que se buscaria evitar o desperdicio de cniatvdade com o des-
necessino desemvolvimento de invencies idénticas, teria problemas nela
mesma, pois a combinacao de informacdes limitaclas com tenséo tedn-
ca deixania este terceiro Wpico to indeterminado quanto os outros dois,
Portanto, afirma ainda Fisher, mesmo que os problemas de cada uma
destas subdivisdes da teoria utilitarista fossem dissolvidos, ainda faltana
uma solugio integrativa deslas trés subdivisdes justificativas de modo
que explicasse como a lei senia ajustada para, a0 mesmo tempo, (1) fazer
um balanceamento entre os incentivos para a catividade e as perdas efi-
cientes concomitantemente; (i) enviar para os produtores de lodos os
tipos de produtos sinais do que os consumidores efetivamente querem;
(i) minimizar a dissipacio do aluguel. Conclui Fisher afirmando que
“Until that challenge is successfully met, the power of utilitanan ap-
proach to provide guidance to lawmakers will bi sharply limited™",

b) Segundo Fisher as dificuldades de se aplicar a teonia do trabalho
para a propriedade intelectual sdo similares & da teona utilitanista, ou
seja, também nao estd claro que a teoria do trabalho suportana qual-
quer tipo de direito de propriedade intelectual. A fonte desta dificul-
dade estaria na propria ambigiiidade da teona de Locke sobre o direi-
to de propriedade. De acordo com a teoria do trabalho (labor theory),
como deveriamos considerar a valonzacio do trabalho intelectual?: 1)
Com base no tempo e esforcos feitos (horas em frente ao computador
ou laboratério)? i) Atvidade na qual um prefenna néo se dedicar
(horas dedicadas no escritrio enquanto outro prefenna velejar)? u)
Atwidade que resultaria em beneficios sociais (trabalhar em mvenges
com valor social)? iv) Atividade criativa (produgcio de novas idéias)?

Fisher salienta que a primeira das quatro estania mais proxima da
idéia de Locke, mas Locke ndo a desenvolveu para trabalho inte-

1. Ob ok, p. 21,
12. Ob. ct.. p. 2930,

lectual, sendo que Justin Hughes adotania a segunda e terceira, Ja
Lawrence Becker destacaria a importincia da quarta opcio de va-
lorizagio do trabalho intelectual.

Portanto, volta & tona a preocupacio de Nozick a respeito da falta
de limitacdes em adotar a teoria do trabalho de Locke quando apli-
cadas & propriedade intelectual, pois de acordo com esta teoria a
pergunta de até onde os direitos de propriedade intelectual iriam -
caria sem resposta definida.

¢) Quanto 2 teoria da personalidade, Fisher destaca, citando Je-
remy Waldron, que haveria uma gama de interesses que deveriam
ser considerados fundamentais e cada um deles poderia ser aplica-
do ao sistema de direitos de propredade, os quais seriam: Paz de
mente ou paz de espirito, privacidade, autoconfianca, auto-realiza-
¢io como um ser social, auto-realizagio como um individuo, segu-
ranca e lisura, responsabilidade, identidade, cidadania, e benevo-
lincia", Qualquer legislador contaminado por um desses interesses
ficaria inspirado a construir um sistema de propriedade privada das
fontes, mas nao tena subsidios para determinar quais das fontes es-
colhidas senam privatizadas e quais seriam deixadas piblicas.

A questio da personalidade é tio complicada que, caso se adotem
como fontes a combinagio da privacidade, auto-realizagio como in-
dividuo, identidade e benevoléncia, chegariamos & conclusies com-
pletamente divergentes entre os proprios autores que embasam a
teoria da personalidade (Fisher cita exemplos de conflitos de con-
clusdes entre Kant e Hegel, Justin Hughes e Hegel, Edwin Hettin-
ger ¢ Lynn Sharp Paine, Justin Hughes e Michael Madow, Neil
Netanel e Lloyd Weinreb)".

Os problemas da teona da personalidade estariam no fato de que
seria necessario um maior conhecimento da natureza humana, ou
uma percepgio de personalidade mais acurada em uma determina-
da cultura e tempo sio necessanas para fornecer aos legisladores
suportes solidos para cada aspecto a ser embasado.

d) Por iltimo, a quarta teona (teoria do plano social), de acordo com
Fisher, trana dificuldades para a escolha das diversas possibilidades

13, Ob.cit., p. 3132,
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de resposta & pergunta: “What sort of society should we try, through
adjustments of copyright, patent, and trademark law, to promote? ™"

Algumas possiveis respostas sio exploradas por Fisher”, tais como: Con-
sumer welfare; A comucdpia of information and ideas; A rich artistic fra-
dition; Distributive justice; Semiotic Democracy; Sociablify; Respect.
Como a teonia do plano social deixaria questdes em aberto a serem
determinadas pelo contexto cultural e pelos casos individualmente
considerados (casos concretos), Fisher entende que a viséo social
por ela mesma ndo fornece um guia acabado.

Fisher buscou demonstrar, no ensaio ohjeto do presente estudo, que
todas as quatro teorias sobre as bases da propriedade intelectual pos-
suem argumentos limitados, de modo que, resumidamente, se as teo-
nas do plano social e da personalidade aparentam ser paternalistas
demais, baseadas no pressuposto entendimento sobre o que sena bom
para as pessoas (o que as propnias pessoas poderiam discordarl), as
teonias utilitanstas e do trabalho, com as suas imagens de neutralida-
de, objetividade e determinacio ajudam a explicar por que os Tribu-
nais, quando se deparam com problemas legais de interpretagdo, pro-
curam embasamento comumente em argumentos econdmicos e
raramente em argumentos construidos através do “plano social”.

Ele finaliza o seu ensaio defendendo uma “conversa” maior entre
as quatro teorias, de modo que a resposta a ser procurada ndo sena

“Eu ndo consigo ver nenhum furo neste argumento”, mas sim “isso
LT

parece verdade para mim™ ",

Dentro desta concepgao que busca trazer o embasamento tedrico para
justificar o sistema de propriedade intelectual como um todo, temos as
observacdes feitas por Peter S. Menell”, Professor de Direito na Uni-
versidade da Califémia em Berkeley, quanto &s pesquisas desenvolvidas
no sentido de investigar, economicamente, a importincia deste sistema:

“Through a large survey of research and development personnel
across a wide range of industries in the United States, Levin et al.
(1987) found that intellectual property nights, in comparison with

14, Ob. it p. 33

15. Ob.at, p. 33-35.

16. Ob,, git,, p. 43. Como a tradugio bivre realizada pode tes trazido um significado dife-
rente daguele chjetivado pelo autor do texto onginal, seguem as duss respastas extral-
das do texto onginal em inglés: “The sought-after respense woubd not be ‘| cant see any
holes in the arpument’, but rather “That rings true to me'.

17, MENELL, Peter. Inteflectual Property: General Thearies, 1999, p. 08.

18. Ob. ar, p. 30. Nesta andbise Menell chama a atengiio para a visio de Wendy J. Gor-
don de que & estrutura bdsica do direito de propnedads imtelectoal esd primma da di-
reito de restituicho que busca determinar quando alguém que mostra os methores bene-
ficses merece compensagao.

19, Ob. ot p. 31, Merell destaca que Tom Palmer constri um arguments de libertagio
contra os direitos de propriedade inlelectual através de uma crifica das perspectivas fi-
bostificas dominantes atilizadas para justificar & protecdo por propriedade intelectual.
Cita, ainda, John Perry Barlow que sequiria a mesma linha de Palmer afirmando que
os direitos de propriedade inteleciual ameagam e preudicam a lve troca de idéias na
inlerned ¢ possibilitam que as empresas defendam sens mberesses corparatives exercen-
do um controde substancial sobre a expressio cultural ¢ politica,

200 O, cit., p. 32. Menell diserare scbre a teoria da justica distrbutiva refenindo que conside-
Fagiies sobire esta bearia fem sido recentemente invocadas para justificar os direstos de peo-

i}

trade secrecy, lead time, rapid movement down the learning curve
and marketing efforts, play a relatively modest role in enabling most
firms (with the exception of those in the pharmaceutical and che-
mical industries) to appropriate returns for their inventions. Simi-
lar results have been found in Japan and Germany (Japan Institu-
te of Intellectual Property, 1994; Oppenlander, 1984). Taken
together, these studies suggest a growing consensus among econo-
mists that intellectual property rights offer a real, but limited, incen-
tive to innovate in some industrial sectors, the importance of such
rights vary significantly across industries and fields of innovation
and the linkage between intellectual property nghts and social wel-
fare improvement is extraordinarily complex (Dawid, 1985, 1993;
Machlup, 1968; Merges, 1995b, pp. 107-108; Scherer, 1980;
Sinlli, 1987; Stoneman, 1987, p. 115; Teece, 1986)"

No texto mencionado de Menell ele vai um pouco mais além das
quatro teorias ora sob estudo na andlise da abrangéncia e nqueza
de teorias ndo utilitaristas das mais variadas que buscam justifi-
car/criticar a propriedade intelectual, tais como a teoria do enrigue-
cimento injusto”, teorias da libertacao”, teoria da justica distribu-
tiva”, teorias democriticas’’ e teonas ecoldgicas™.

I11. ALcUMAS ABORDAGENS BRASILEIRAS SOBRE A
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Apesar de expressar uma visio limitada, muito podemos aprender
lendo Monteiro Lobato, ao citar trechos da histéria que Dona
Benta contava aos seus filhos: “Meus filhos, todas as invengdes hu-
manas tem um objetivo comum: poupar esforgo, fazer as coisas com
o minimo trabalho possivel. Desse modo o prazer do homem au-
menta, porque o esforco é sempre desagradavel™.

Pontes de Miranda™ aduz que “O bem incorpéreo intelectual é ob-
jeto de direito real independentemente de qualquer formalidade
administrativa ou judicidna. As cniagdes industnais somente se

priedade intelectual citando a rica anpumentagin de Rakovki no desenvalvinento de uma
teoeia da justice com aplicagio na distnbuigio de recompensas para as invengbes desenvol-
vidkae, Cita ¢ome exemplos stuats da manifestacio da teoria da justica dustnbutiva os recen-
tes acordos inlermanonais & respeita da prolegio, propriedade ¢ wso de rocursos natiras.

21. Oh, cit., p. 33, Peter Menell cita também as teonias democriticas, destacando que Ro-
semsry Coombe apresenta uma eritica pés-moderna do direito de propriedade michec-
tual, sustentando que a exparsio do dominio da protegio da propriedade intelectual li-
mita a capacidade dos individucs se cxpressarem. Conclui com as assertivas de Neil
Metanel de que a8 leorias existentes sobre os direitos de propriedade intelectaal podem
prejudicar os principios democriticos ¢ articular um novo modelo para intespretagio do
copyright na era digstal goe busea promaver uma sociedade civil democritica.

22. Ob. cit,, p. 34735, Como illima das tecrias o ublitanistas analisadas por Menell, ele
destaca & teona ecobigia como aquela que, entre cutms aspecos, se preocupa com o
incentives & bintecnologia, tendo em vista o5 mcos de conseqiéncias adversas para o
meio ambiente através da iberagio de arganismos genéticos novos ¢ a questis moral en-
valvendo a re-engenhania de organssmos vives.

23. Labata, Monteira, Histéria das favengies. 10* ed., Sio Paulo, Editora Brasiliense,
1959, p. 27.

24, Miranda, Pontes de. Tratads de Diretlo Privads, Parte Especial, Tomo XVII, 2% od.,
Rio de Janewra, Editor Barsoi, 1956, p. 378
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fazem objeto de diretto real apés a patenteagio: e, exceptuada a in-
dicagio de proveniéncia, os sinais distintivos, apds o registro™

Ao tratar da propriedade intelectual e sua funcéo, Dems Borges Bar-
basa ensina que “A raiz histnica e os fundamentos constitucionais da
propriedade intelectual sio muito menos naturais e muito mais comple-
x0s do que a da propriedade romanistica; como se verd, disto resulta
que - em todas suas modalidades - a propriedade intelectual é ainda
mais funcional, ainda mais socialmente responsével, e seguramente
muito menos plena do que qualquer outra forma de propnedade™

Denis Borges Barbosa rejeita a teoria da propriedade intelectual como
um direito natural, afirmando que o direito subjetivo sobre a criagéo in-
telectual nasce a partir de uma necessidade de restricio de direitos e |i-
berdades, ou seja, para o autor a propriedade intelectual nasce da ler”.

O que é a lei? O que ¢ o direito? Para responder a estas pergun-
tas, necessariamente temos que passar por questdes histdricas, con-
cettuais e de competéncia legislativa e judiciina.

Analisando apenas a questio da competéncia, na separagio dos
poderes legislativo e judicidno, harménicos entre si, temos que, su-
cintamente, cabe ao primeiro formular leis que expressem os dese-
jos do povo (com o cuidado de néo atender desejos transitérios ou
de minorias que ndo este)am em sintonia com o norte superior tra-
¢ado pelo préprio povo como ideal a ser perseguido, expresso na
Constituicio) e ao segundo interpretar e dar efetividade a estas leis
nos casos concretos com os cuidados de realizar uma interpretagao
aberta e sistémica, conforme preconizada por Juarez Freitas™.

25, Para que possamos compreender as afirmagfes do Doute Autor, tendo em vista que a
obra de Pontes de Miranda € antenior & revisio de Estocolmo da Convenglo da Umiio
de Paris e da pripeia criagio da OMPI (1967), na época da redagio do Tratado de
Diireito Privado, o lermo “propredade inlelectzal™ possuin inlerpeetacio restritiva coma
ahrangendo apenas os direilos autorazs (direitos de autor & conexes ans direitos de
autor), sendo que, conceitualmente, se diferenciava do termo “Propriedade Industrial”.
Atualmente, por forca de evolugio conceitual doutrindnia e legisdativa, o termo “Pro-
priedade Intelectaal” passou a abranger os direitos autorais ¢ a propriedade industaal,
de modn.que esta passou a sex entendida também como uma espécie do giner proprie-
dade mtelectual desde 1967,

26. BARBOSA, Denis Borges. Uma introdugdo d propriedade inlelecinal. 29 ed., Rio de
Janeiro, Editora Lumen Jurs, 2003, p. 20.

27, Ob.cit, p. 21 ¢ 88

Reforcando a idéia de que a aplicacio da lei ao caso concreto cabe
aos “Juizes” (apesar de Hart mencionar “Tribunais”), temos a se-
guinte afirmacio de H. L. A Hart™ “On the other hand, predic-
tions of judicial decisions have undeniably an important place in
the law. When the area of open texture is reached, very often all we
can profitably offer in answer to the question “What 15 the law on
this matter?' 1s a guarded prediction of what the courts will do.
More over, even where what the rules require is clear to all, the sta-
tement of it may often be made in the form of a prediction of the
courts’ decision”.

Ou seja, ndo hi dividas que a decisio judicial expée a exterioniza-
¢ao factual e contemporénea do direito entendido como a aplicagéo
de regras e principios racionalmente ordenados e hierarquizados
pelo povo, de modo que toda e qualquer teona sobre a proprieda-
de intelectual ird gerar efeitos positivos ou negativos no mundo dos
fatos juridicos, na constante busca da justica consistente na melhor
interpretacio possivel da ler™.

Newton Silveira, a respeito dos fundamentos dos direitos sobre
bens imateriais, destaca que “O direito do criador intelectual
sobre suas obras s foi sentido integralmente quando o homem se
tornou capaz de reproduzir e difundir em escala ampla as obras
do espirito™". Mais adiante, ao discorrer sobre o fundamento do
direito de autor, destaca que “O fundamento do direito sobre tais
obras se explica pela propria ongem da obra, do individuo para
o mundo exterior ™,

Sobire este assunto ver & o Inferprefiagio Sislemdtion do Direitn, Ed. Malheiros, 4! ed,,
S0 Paulo, 2004, com especial destague para os capilulos segundo, gitave & nano,
HART, HL. A The Concept of Law, 2* ed., Chdord University Press, 1994, p. 147
Mais uma vez, quanta & busca da “melhor interpretacio passiel” a0 imvés da bosea da
“iinica carreta” o Prof, Juarez Freitas, em sua obra A interpretagio sistemiitica do direite,
expressa 2 sensihilidade e o senso de realidade sistemiben possive] dentro de em sistema
abert i qual podem comastir mais de uma imtempeetacio ranodve, senda que a funglio do
irtérprete € a de buscar a melhor mberpretagio e ndo exchur as outras eventuals inferpecla
ges possivess, denwando clar que a hermenéutica juridica € uma forma de eleigio da me-
lhor exegese & ndo a procura incessante da exclusiva ¢ desagregadona exvegese “comsta”,

. SILVEIRA, Mewton. A propriedade infeleciral & as noves lels autorais. 2* ed., Edito-
ra, Sao Paulo, Sarava, 1998, p. 13,
32. Ob.at,p. 15

29,
30,
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Na linha da Teona do Trabalho, anterormente destacada e analisa-
da por Fisher, temos o entendimento de Tavares Paes afirmando que
“O direito industrial € regulado pelas formas de expressio de direi-
to, concernindo & protegio do trabalho e sua afergio econdmica.
Para alguns o direito industrial & sinénimo de direito econémico”™,

Carla Eugénia Caldas Barros j4 traz em suas consideragies uma
nogio mais dialdgica entre as teonias destacadas por Fisher ao afirmar
que “A cnatividade é um bem moral do homem que nunca deverd ser
esquecido nem mesmo quando os interesses econdmicos delimitam o
seu exercicio e a sua exploragao. Este deverd ser posto a servigo da
humanidade, para o bem da humanidade e também deverd ser consi-
derado como um bem que proteja os interesses do consumidor™,

Para José Carlos Tinoco Soares a invencgio & um direito de proprie-
dade, mas a0 mesmo tempo & um direito natural (o homem, desde
os primérdios, encontrava as coisas & sua luz para utilizd-las), ¢ um
direito de ocupacio (o homem exerce o seu direito de tomar posse
daquilo que vé, que encontra, que depara, que acha) e, ainda, um
direito intelectual (pois ha o emprego da pripnia inteligéncia huma-
na que modifica, transforma, adapta e idealiza), de modo que “a
natureza juridica da invengdo se enquadra perfeitamente como um
direito natural: de ocupacio, intelectual e de propriedade™”,

Gama Cerqueira, com os cuidados exegéticos temporais que deve-
mos tomar em relagio & data da materializacio da obra deste bn-
lhante autor (muito anterior & nossa atual Constituicio Federal de
1988), faz uma analise detalhada sobre diversas doutrinas a respei-
to da natureza e os fundamentos dos direitos de propriedade indus-
trial, néo cabendo, neste curto trabalho, dar destaque a cada uma
delas levantadas pelo autor, mas simplesmente destacar as suas con-
clusdes de que “o direito de autor é um direito natural de proprie-
dade, € que o trabalho constitui a via de acesso a essa propriedade,
o titulo legftimo de sua aquisigio ¢ ndo o seu fundamento. O Esta-
do deve, pois, reconhecer e proteger o direito de autor, como uma
exigéncia do Direito Natural, bem como regular a sua aquisicio e

exercicio, de acordo com essa exigéncia e com as do bem comum™,

Estes, portanto, sdo apenas alguns” posicionamentos brasileiros
sobre fundamentos da propriedade intelectual que, apesar de dis-
trbuidos em momentos temporais, formas sistematicas e enfoques

diversos, podem ser perfeitamente enquadrados em uma ou mais
das quatro teorias analisadas anteriormente por William Fisher.

33. PAES, Paulo Roberto Tavares. Propriededs Industrial. Sio Paulo, Editora Saraiva,
1982, p. 1.

34. BARRROS, Carla Eugénia Caldas. Aperfeigoaments ¢ dependineia em patentes, Rio
de Janeiro, Editora Lismen Juris, 2004, p. 21,

35. SOARES, José Carlos Tinoco, Tratede da Propriedade Indusiriol Patenfes & seus suce-
dineos, 19 ed. S50 Paulo, Editora Juridica Brastleira, 1998, p. 112,

36, CERQUEIRA, Joso da Cama. Tratado da Proprisdade Industrial. 28 ed, Sao Paule:
Editora Rewsta dos Trbunats, 1982, v. 1, p. 147,

37. Frisamos “alguns”, pais existem diversos autros excalentes doutrinadares que nin faram
citados, tendo em vista as limitaghes metodoligicas impostas para a realizagio de um-
breve artigo que representa apenas uma tentativa de interpretagio das 4 teorias aborda-
das por Fisher na realidade brasileira

IV, CoNcLUSOES

Parece que a nossa Constituigio Federal de 1988 determina uma
interpretagio dialogica dos direitos de propriedade intelectual, ex-
pressamente estabelecida, no caso da propriedade industrial, no in-

ciso XIX do artigo 5* da CF/88 que assim dispde:

“XXIX - a let assegurard aos autores de inventos industriais privi-
légio temporério para sua utilizagio, bem como protecio s cria-
ciies industriats, 4 propriedade das marcas, aos nomes de empresas
e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o de-
senvolvimento tecnolégico e econémico do Pais;”

Verificamos ai, nitidamente, um didlogo de preponderincia entre as
teonas utilitanista e do plano social destacadas por Fisher®. Portan-
to, a hermenéutica dialégica almejada por Fisher em relaio & com-
preensio da propriedade intelectual no sistema norte-americano
também pode ser vista, sob um angulo ndo idéntico, mas apenas si-
milar, no sistema brasileiro idealizado pelo Constituinte Ongindrio
para a protegio e exercicio de direitos de propriedade intelectual.

Ou seja, devem ser relevadas as diferencas de contexto no qual
estdo inseridos Brasil e outros paises, sendo importante a andlise
fatica feita por Alexandre Gnocchi®, em 1961, quando ja destaca-
va as dispandades entre a realidade brasileira e norte-americana no
tratamento pratico da propriedade intelectual, chamando a atencio
de que em 02 de abnil de 1889 o United States Patent and Tra-
demark Office - USPTO j4 havia expedido 400.665 patentes,
sendo que o departamento de patentes, no mesmo ano, Ja contava
com 500 funcionérios. Comparativamente, em 1960 o entio cha-
mado Departamento Nacional da Propriedade Industrial Brasilei-
ro contava com menos de 100 funciondnios, sendo o descaso dos
Governos latino-amenicanos uma das causas, de acordo com o
autor, para o alraso em que se encontram estes paises em relagio
a0 poderio industrial dos Estados Unidos da América.

Nio podemos ignorar a influéncia marcante que os Tratados e
Convengdes Internacionais sobre a Propriedade Intelectual vem
exercendo sobre o nosso direito interno®, sendo relevante a andlise
feita por Fisher justamente para que a hermenéutica das bases seja
efetuada através do didlogo sistemitico das teorias da propriedade
intelectual dentro dos principios constitucionais estabelecidos pelo
povo para o povo, evitando a simples “importacio” de interpreta-

38. Apesar de termos também, como flashes de menor intensidade, 2 1eonia da personali-
dade quando o texto legal fala de protecio “ans autores...” e ndo aos “titbares” de di-
reitns, sendo que esta tcona da personalidade se mostra ainda mais forte na previsio
contitucional ¢ infracomstitucional dos direitos autorais.

39, GNOCCHL, Alesandre. A propriedade industrial e o ideal Pan-Americano. Sio Paule,
Ed. Internacional Propriedade Industrial, 1961, p. 13 ¢ 14,

#0, Nao que as Convengies ¢ Tratados Internacionais dos quats o Brasd é signating, tas
coma a Convengio da Unido de Pans - CUP ¢ o Acordo sobee os Direitos de Propne.
dade Intelectual Relacionados a0 Comércio - ADPIC {ou TRIPS como € internacional
mende conhecida), no fagam parte do dmesto infern, mas principalmente o destaque £
dada para o fata de que estas Convengies ¢ Tratados na drea de propriedade intelectsal
trazem alta carga principiolésnca externa consigo, forgando a adequagio e, impartante des-
tacar, subardinagio, destes principsos iqueles esculpidos em nossa Carts Magna de 1958,
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coes geradas em outros contextos socials, econdmicos e culturais (o
que nao significa desrespeitar tratados internacionas, mas sim in-
terpretar suas disposicdes corretamente).

Mas, pesquisa mais aprofundada esta sendo desenvolvida na dis-
sertagio de mestrado em curso, no sentido de tentar (e sempre ten-
tar), chegar a concluses quanto i andlise das teorias da proprie-
dade intelectual, consideradas nio de forma global, mas sm
individualmente, de acordo com a esséncia de cada uma das espé-
cies, limitando-nos a tentar esmiugar tais esséncias especificamente
no que lange as marcas, patentes e desenhos industriass.

A referida pesquisa em curso estd buscando, através da tentativa de
estabelecimento de acordos seménticos claros, comprovar que o nosso
sistema de propriedade industrial é marcado pela adogio harménica
de preponderancia das teorias utilitansta e do plano social em relagio
as teonias da persunaﬁdade e do trabalho, assim como esta prepunde—
rincia deve ser cuidadosamente analisada de acordo com a esséncia
de cada uma das espécies desses direitos de propriedade industrial.
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Unma das faces do desenvolvimento econdmico, e consegiientemen-
te social, de um pafs encontra-se relacionada & politica aplicada &
propriedade intelectual, notadamente a propredade industral.

A propriedade industrial é um bem a ser zelosamente tutelado em
um pais, devido a sua importincia no desenvolvimento econdmico.
Segundo um estudo elaborado pelo secretinio-geral da ONU de
1964, 0 United Kingdom Second Intenim Report declara, em seu
paragrafo 9, que (apud Leonardos, 2000, p. 17):

“(...) a possibilidade de aquisicio de direitos exclusivos sobre uma
Invencao encoraja o progresso técnico de quatro maneiras principais:
primeiro, este método encoraja a pesquisa e as invencies; segundo,
ele estimula os inventores a tornar conhecidas suas descobertas ao
invés de dissimula ]as fazendo-as stgredos COmErcials; Itn:em:r. ele
encoraja os inferessados a incorrerem nas despesas necessarias para
levarem as mvenganﬁ até o ponto de poderem ser comercializadas;
enfim, ele favorece os investimentos de capital em novos ramos de
produgio que poderiam néo ser rentdveis se numerosos concorrentes
a ele se dedicassem simultaneamente. Em geral, a histéria do desen-
volvimento industrial parece justificar esta teoria.”

O direito de propriedade industrial torna possivel aos inventores de
bens, processos, maquindnio etc. estabelecerem-se mais rapidamen-
te, penetrar em novos mercados com riscos reduzidos e amortizar
os investimentos feitos na pesquisa que levou & inovagio, Na prati-
ca, estas inovagdes lornam-se a ponta de lanca de algumas das mais
a‘-‘an;ad&s tecnu]uglaﬁ Por Em&mpln o direito de patente de uma
inven¢io encoraja o investimento de capltal e &ifﬂﬂ;u em pesquisa
e desenvolvimento; o depdsito da patente encoraja o investimento
na aplicacio industrial da nvencio. Uma marca bem escolhida é
um item de elevada importincia econdmica para um empreendi-
mento, permitindo o estabelecimento de uma posicio no mercado
¢ boa vontade deste em relacio & marca (WIPO, 2004, p. 164).

Todas as formas de propriedade industrial podem contribuir dire-
ta ou indiretamente para o desenvolvimento econdmico. Haja vista
o capital que marcas como Nike e Coca-Cola rendem aos Estados
Unidos, seu pais de origem, e ao resto do mundo. Nestes casos, a
movimentacio de capital nio estd ligada somente i venda dos pro-

i

I

dutos, uma medida direta, mas i venda de uma 1déia e de um esti-
lo de vida, que tém implicagdes econdmicas indiretas. O papel de-
sempenhado pelas patentes é o mais comumente utilizado para de-
monstrar a relagio entre a propriedade industrial e
desenvolvimento econdmico, pois tém uma relagio mais direta, néo
envolvendo elementos tio suh]'retims quanto os envolvidos no valor
de uma marca, por exemplo.

Segundo Luiz Leonardos (Leonardos, 2000, p. 16} a concessio
de patentes tem trés funcdes principais:

|. estimular a realizagdo de novas invenges e a pesquisa constante de
novas aplicagdes do conhecimento, o que constitui a base da invenciio;
2. cniar condigdes que garantam os investimentos necessirios para
trazer ao pdblico os novos aparelhos e processos, sendo que tais
condiciies sdo alcancadas com a protecio do industrial pioneiro,
por um periodo limitado de tempo, contra uma competigio incon-
trolavel dagueles que nao tiveram os riscos financeiros iniciais;

3. prevenir o estabelecimento de uma indistna permeada por intenso
segredo de seus processos e que somente retarda a percepgao pelo pi-
blico dos beneficios do processo cientifico. Esta prevengio dé-se atra-
vés da concesso de monopélio temporéno aqueles que fizeram uma
descrigio completa de suas novas idéias, de modo que possam ser to-
talmente utilizadas pelos conhecedores de uma téenica particular.
Nos Estados Unidos, as patentes representam um patriménio va-
lioso para todas as épocas de atiidades comerciais de uma compa-
nhia, a qual pode auferir lucros ao seu patnmémio patentirio. A
posse de uma patente pﬂde ser um trunfo na Db'tfn;éu de capila]
para desenvolvimento: patentes e marcas vém sendo utilizadas
como caugio para empréstimos. Nesse pafs, a propriedade de uma
carteira de patentes (Tungol, 1997, p. 44):

- amplia o conceito da companhia;

- ¢ contemplada favoravelmente pelos investidores;

- demonstra elevado nivel de matundade técnica/comercial;

- pode ser usada como patiménio negociavel nas atvidades comerciats.
Além disso, e prncipalmente, o nimero de patentes existente em um
pais é um indicador de seu nivel de desenvolvimento industrial e do
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principal tipo de comércio que realiza: se de commodities, como mi-
nério e alimentos, ou de tecnologia, que tem um valor agregado imen-
samente maior. Segundo reportagem publicada no jornal O Estado
de S. Paulo (Rehder, 2003, p. B3) acerca de um estudo publicado
pelo IEDI (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Econdmi-
co), no ano de 2004 o Brasil exportou US$ 96,5 bilhdes, sendo que
78% deste valor constituiam-se de produtos de baixa ou média-baixa
intensidade tecnolégica. Tal valor é muito superior 2 média interna-
cional, que é de 56%, e também superior a de paises em desenvolvi-
mento como México, Coréia e China, cujas exportagies de mesmo
nivel correspondem a 40%, 48% e 63%, respectivamente. Estes
tipos de produtos tendem a ser menos valonizados com o tempo pelo
mercado internacional, como vem acontecendo com a soja, que ante-
normente foi um produto de grande rentabilidade, mas que hoje j
sofreu significativas perdas em seu preco de negociagio.

A preocupagio do Brasil com a propriedade industrial tornou-se
mais intensa a partir da década de 1990. Anteriormente, apesar
de existir no pais um Cédigo de Propriedade Industnal, criado
na década de 1970, o mesmo era uma adaptagdo & politica na-
cionalista existente na época, tanto que nio era prevista a paten-
teabilidade de firmacos nem de quimicos. Aliado ao viés nacio-
nalista, havia um forte cardter protecionista na politica industrial
da época, o que colocava os empresirios nacionals em uma posi-
¢do confortavel, pois ndo tinham de enfrentar a competente con-
corréncia externa. Bastava aguardar o momento de adquirir a tec-
nologia desenvolvida no exterior, procedimento muito mais
simp!es e de baixo custo do que o desenvolvimento de lecnn[ngia
nacional, principalmente pelo fato de que tais tecnologias eram
adquindas a partir do momento que se tornavam obsoletas em
seus paises de ongem.

Pode-se somar a esta politica protecionista o proprio processo de indus-
trializacio do pais, tardia e incompleta, que gerou efeitos perversos ao
longo do tempo: o fato de ndo haver desenvolvimento tecnolégico nas
empresas existentes em termitorio nacional, que ficavam & espera do que
fosse desenvolvido no extertor para posterior e simplesmente adquinr a
nova tecnologia, acabou por aprofundar o fosso tecnologico exstente
entre o Brasil e os paises desenvobidos (Valério, 2001, p. 143).

O grafico da Figura | foi construido a partir de dados disponibiliza-
dos no sitio da Organizagio Mundial de Propriedade Intelectual -
OMPI (Wordd Intelectual Property Organization - WIPO). Tais
dados sio referentes ao Patente Cooperation Treaty (PCT), acordo
este que o Brasil e, atualmente, mas 127 paises sio signaténos, sendo
que tal acordo permite que as patentes solicitadas 2 OMPI sejam re-
gistradas simultaneamente nos paises-membros. Nele & mostrado que
consistentemente vem ocorrendo um aumento no nimero de solicita-
coes de patentes internacionais desde 1996. Em nove anos, o nime-
ro de solicitagBes teve um incremento de 153%. Tal crescimento pode
ser interpretado de diversas maneiras, entre elas temos trés visdes:

- 0 desenvolvimento tecnolégico mundial vem contribuindo cada
vez mais para que haja uma ampliagio do conhecimento e conse-
giientemente do nimero de invengdes;

- com a criagao de mecanismos mais eficientes de protecio & pro-
priedade industrial hi um maior interesse dos detentores de inven-
goes em depositar pedidos;

- como dito anteriormente, as inovagdes vém se constituindo um
bem imatenal de suma importincia econdmica para as empresas,
sendo entdo que a protecio das mesmas, que compdem parte do
ativo de propriedade intelectual, vém ocupando papel cada vez
mais estratégico no jogo competitivo da economia global.

Figura 1

Grafico de barras demonstrando o crescimento no niimero de so-
licitacdes internacionais de patentes 8 OMP]. Dados obtides no
sitio <http://www.wipo.int/ipstats>. Acessado em: 28 set. 2005.
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Como uma organizagio internacional, a OMPI recebe solicitacies de
patente de todos os paises que s3o signatdnios da convengio que criou a
instituiio, que hoje conta com 183 pafses-membros. Para localizarmos
o Brasil perante o restante do mundo, escolhemos alguns paises-chave:
dois dos paises mais desenvohvidos (EUA e Japéo) e trés paises em de-
senvolvimento (Coréia, India e China), com os quais o Brasil pode ser
equiparado. No grafico da Figura 2 tem-se a quantidade percentual de
solicitacdes de depésitos feitas por cada um desses paises desde 1996.

O primeiro dado que salta aos olhos ¢ a prnmazia dos Estados Uni-
dos na solicitagio de patentes. Mesmo em relagio ao Japdo, outro
pais altamente industrializado, o volume de solicitacdes feitas pelos
EUA ¢ praticamente o triplo, indicando um grande nimero de
inovagbes tecnolégicas e elevado grau de preocupacio com a pro-
tegiio de lais inovagies,

No entanto, observa-se que, ao longo dos anos, percentualmente os
EUA vém enfrentando uma diminuigao na solicitacio de patentes,
enquanto alguns dos outros pafses tém experimentado um incremen-
to. Entre diversos fatores de conjuntura econtmica que podem ser
assoclados para explicar este fendmeno, um que acreditamos exis-
tente é que estd comegando a ocorrer nos outros paises uma maior
preocupacio com a protecio da propriedade, associada a uma
Figura 2

Grafico demonstrando a evolucdo de solicitagées de patentes

a OMPI por determinados paises. Comparagao entre paises
desenvolvidos e em desenvolvimento. Dados obtidos no sitio
<http://www.wipo.int/ipstats>. Acessado em: 28 set. 2005.

maior atividade industrial (o Japéo se recuperando de sua recessao;
Caréia e China desenvolvendo cada vez mais rapidamente seu par-
que industrial). Nao ha necessariamente uma queda na inovagio
existente nos EUA, ela simp[esmente j;i ating;iu sua nmtuﬁdade,
exatamente por ser a nagio mais desenvolvida industnalmente e ha
tempos preocupar-se sobremaneira com a protecio de invengoes.

Outro dado que pode ser extraido do grifico da Figura 2 ¢ em re-
lagio & diferenca existente entre os paises desenvolvidos (EUA e
Japdo) e os em desenvolvimento (Brasil, China, India e Coréia).
No ano de 2004, por exemplo, EUA e Japdo fizeram juntos 52%
das solicitacdes de patente, enquanto que os quatro paises em de-
senvolvimento juntos somaram 5,1%. lsso mostra o enorme fosso
existente entre paises desenvolvidos e em desenvolvimento. Confor-
me J4 dito, e agora comprovado, o grau de industnalizagio, e con-
seqiientemente de inovagdo, existente naqueles pafses & sobrema-
neira supenor ao existente nos paises em desenvolvimento, o que se
reflete claramente no nimero de solicitades de patentes.

Para melhor observar comparativamente os paises em desenvolvimen-
to, elaborou-se o gréfico da Figura 3, no qual os paises desenvohidos
foram expurgados. Coréia e China, ambos pafses que anualmente tém
apresentado niveis cada vez maiores de crescimento econémico, apre-
Figura 3

Gréfico demonstrando a evolugao de solicitagdes internacionais
de patentes & OMPI por determinados paises. Comparacio
entre paises em desenvolvimento. Dados obtidos no sitio
<http://www.wipo.int/ipstats>. Acessado em: 28 set. 2005.
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sentam curvas de crescimento de solicitagio de patentes fortemente as-
cendentes. A China apresenta vanagoes em seu niimero de solicitagdes
de patentes ao longo dos anos; isso pode ser um reflexo de sua estru-
tura: apesar de ter-se declarado uma economia socialista de mercado,
a politica comunista ainda deve ter grande ifluéncia sobre o compor-
lamento das empresas no momento de apresentarem suas novagdes. A
India também apresenta uma curva ascendente de solicitagdes de pa-
tentes, com uma tendéncia mais fraca que os outros dois paises men-
cionados. Mas o mais preocupante ¢ o comportamento do Brasil: o
percentual de solicitacdes internacionais de patentes encontra-se esta-
cionado em 0,2% nos iltimos oito anos, sem nenhuma tendéncia de
crescimento; ou seja, o pais continua “deitado em bergo espléndido”.

Para procurar entender este fenmeno deve-se ter em mente que o
Brasil nunca investiu macicamente, como se sabe ser necessanio, na
criagio e estabelecimento de politicas para desenvolvimento de ino-
vagio tecnolégica. Houve uma preocupagio com a atualizagio da
legislagao referente & propriedade industrial, notadamente na déca-
da de 1990, mas nao houve agdes concretas para que a partir desta
legislacio um crescimento sustentivel na drea comegasse a ocorrer.

Atualmente, existem trés fatores que sio atrbuidos para a baixa
quantidade de patentes depositadas pelo Brasil (O Estado de S.
Paulo, 2005, p. A3):

- primeiro, a maior parte da pesquisa e desenvolvimento tecnolé-
gico existente no pais depende das instituicoes pablicas, sendo
que a maior parte do setor privado fica 2 margem desse processo,
diferentemente do que ocorre nos paises desenvolvidos, nos quais
as inovagdes partem principalmente das empresas, j4 que sio elas
que sabem quais sdo as necessidades tecnolégicas que devem ser
desenvolvidas;

- segundo, somente uma pequena parcela das pesquisas desenvol-
vidas resulta em solicitago de patentes, mesmo que haja um nime-
ro considerivel de trabalhos inovadores; ha baixa preocupagdo dos
pesquisadores em depositar patentes, sua maor preocupagao € com
as publicagdes internacionais;

~{erceiro, o governo tem dado pouca atencio ao funcionamento do sis-
tema de propriedade intelectual, a0 contrério das declaragbes oficiais

de interesse em promover o desenvolvimento cientifico e tecnolégico.

Em 31 de marco de 2004 foi lancada uma nova Politica Indus-
trial, voltada principalmente para os setores de farmacos, semicon-
dutores, softwares e bens de capital, Teoricamente, tal politica pre-
tendia fomentar a inovago tecnologica através da canalizagio de
recursos piiblicos disponivels para as dreas prionitirias e da cria-
¢ao de condigdes de crédito e tributdnias que, em consonéncia com
a evolucio da estabilidade fiscal do pais, estimulassem o investi-
mento privado e a competitividade das empresas (Furlan, 2004,
p. A2). Na drea de semicondutores, o modelo de Taiwan serviu
de base para o desenvolvimento da politica industnal, o que pode-
ria gerar 0 mesmo grande salto observado nesse pais: da economia
agrénia da década de 1970, Taiwan transformou-se num dos lide-
res mundiais na fabricacio de semicondutores, sendo que hoje tem
capacitagio para desenhar e produzir tais componentes. Este salto
foi obtido com uma politica agressiva de incentivos, que incluiu até
a participagio do governo em algumas empresas, boa infra-estru-
tura e atragio de conhecimento (OTTA, 2004). E possivel que
tal politica obtenha os resultados almejacos? Seus criticos alegam
que nem sempre o Estado estd apto a definir, em uma politica in-
dustrial, quais sao os setores que devem ser objeto de alocacdes de
recursos: os resultados obtidos até agora demonstraram pouca efi-
chcia. A sugestao é que os setores empresariais proponham politi-
cas macroecondmicas cujo grau de generalidade sirva para qual-
quer empresa com capacidade competitiva nacional e

internacional (Rosenfield, 2004, p. A2).

No dia 31 de marco de 2005, esta Politica Industrial completou
um ano de existéncia com resultados aquém dos esperados, con-
forme dados apresentados em uma série de reportagens do peré-
dico Valor Econdmico. A maiona das medidas anunciadas foi exe-
cutada de forma lenta e muitas nem chegaram a sair do papel,
sendo que hd uma grande distincia entre o discurso e as realiza-
cdes do governo. Dos R$ 3,6 bilhdes prometidos para as dreas de
soffware, semicondutores, maquinario e firmacos, apenas R$ 458
milhées foram liberados. Em dreas estratégicas, como bio e nano-
tecnologia, o governo ainda ndo elaborou um plano de agéo, ou
seja, ainda ndo determinou quais medidas devem ser tomadas
para tais setores. Nao ha articulagio entre os drgaos governamen-
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tais envolvidos, como o Mimistério da Ciéncia e Tecnologia e a
equipe econdmica. Em principio, a execucio da politica ficaria a
cargo da Agéncia Brasileira de Desenvolvimento Industnal
(ABDI), mas a le1 que a criou foi aprovada apenas em dezembro
de 2004, de modo que ja existem dividas sobre a capacidade da
mesma em exercer sua funcio, pois parte do poder conferido a
agéncia foi retirado antes da aprovagio da lei por um veto presi-

dencial (Balthazar, 2005, p. Al6).

A Lei de Inovagao (Lei 10.973), promulgada em 2 de dezem-
bro de 2004, como parte do pacote da Politica Industrial, prevé
uma série de incentivos & inovagio e & pesquisa tecnolégica no
ambiente produtivo, buscando também a integracio entre as ins-
tituiges cientificas e tecnoldgicas e as empresas. No entanto, tal
lei necessitou de regulamentagio para ser posta em prética, o que
ocorreu somente em 11 de outubro de 2005, com o Decreto
5.563. Uma demora de mais de dez meses para a promulgacio
de um decreto regulamentador de uma lei que se mostra impor-
tante para o desenvolvimento tecnoldgico do pais é um indicativo
de que a Politica Industrial anunciada tem baixa priondade, ape-
sar das afirmagdes em contririo.

Em 2004, a economia brasileira cresceu 5%, a producao industnal
aumentou 8% e as companhias siderdrgicas tiveram lucros superio-
res aos dos bancos. Assim, parece perda de tempo se preocupar
com politicas de estimulo & inddstria. Mas isso € um equivoco, pois
a politica industrial é importante para o desenvolvimento do pais a

longo prazo (Balthazar, 2005, p. Al6).

Este é um panorama breve e geral que pade ser traga.dﬂ acerca da
importincia da politica de inovagio em um pais, da politica que
vem sendo aplicada no Brasil e de suas conseqgiiéncias. Pela and-
lise apresentada, vé-se que no pais ela deixa a desejar e que em al-
guns setores ainda nio foi nem levantada a propositura de agdes
que poderiam vir a ser implementadas, Assim, pode-se esperar
que ndo haverd mudangas significativas nos proximos anos, de
modo que o pais continuard a ser tecnologicamente atrasado em
diversos setores da economia, contando apenas com ilhas de exce-
léncia em poucos campos.
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1. INTRODUCAD

() presente estudo é uma monografia e tem por tema central a impres-
eritibilidade da agio anulaténa de registro de marca obtido de ma-fé.
Sua natureza monogrifica implica na exclusio da discussio de ou-
tros aspectos interessantes do Direito da Propriedade Industnal,
mas que ampliariam, de forma indevida, o dmbito da pesquisa, dis-
persando os esforcos investigativos.

A reducio do tema, por sua vez, viabiliza um conhecimento mais
detalhado da maténa.

O interesse pelo tema foi despertado pela prépria formagio profis-
sional da autora, ex-servidora do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, pretendendo, assim, prosseguir nos estudos da
irea, e por voto que proferiu, como Juiza Convocada do Tribunal
Regional Federal da 22 Regiio, cujo acirdiio se encontra transenito
no final do trabalho, sem que com 1sso se pretenda uma auto-citagdo,
mas sim uma divulgacio da jurisprudéncia, que é rara nesse campo.

A monografia estd dividida em itens ou capitulos e sub-itens, para
melhor sistematizagio da exposigio.

O primeiro deles se destina aos antecedentes do tema.

O segundo, por sua vez, descreve como ter acesso 4 protecio do
Estado garantida ao signo marcinio, desde a sua escolha, passan-

do pelos requisitos, enquanto o terceiro indica o sistema vigente no
Brasil para aquisicio do respectivo direito.

J4 o quarto ressalta os meios para se defender essa marca, com des-
lague especla| para a agdo de nulidade do registro, com suas carac-
terfsticas proprias, principalmente o prazo prescricional.

No quinto capitulo, enfim, aborda-se a questio dos regstros obtidos de
mi-fé, destacando-se a questio do aparente conflito havido entre a CUP
e a LPl e a mpresertibilidade das respectivas agdes de nulidade.

No sexto capitulo & exposto um caso concreto de acordao que abor-
da a questio.

O encerramento recolherd, afinal, as concluses a que se chegou
com a investigagao.

2. O Acesso A PROTECAO

Marca é um sinal distintivo, visualmente perceptivel, que distingue
produtos e servigos, indicando que foram produzidos ou fornecidos
por determinada empresa ou pessoa e servindo para diferencid-los de
seus proprios produtos ou dos de seus concorrentes, o que auxlia o
consumidor a reconhecé-los, levando-o a adquini-los porque a natu-
reza e a qualidade dos mesmos atendem s suas necessidades.

Gusmao (L Labrunie

Propriedade Intelectual

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 — 12° andar — 01480-000 — S&o Paulo — SP

Fone: 00 55 11 —21.49.45.00

Site: www.glpi.com.br
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Cinco requisitos devem presidir a escolha do signo, dos quais depen-
de a validade da marca: ser suscetivel de uma representagio grifica -
perceptibilidade visual -, ser verdadeiro, licito, distintivo e disponivel.

Desses requisitos, limitar-se-d a comentar os dois dltimos, por
serem 0$ que mais interessam ao tema da monografia.

2.1. A distintividade do signo

Toda marca é constituida de um signo distintivo. Para que seja do-
tado de distintividade, o signo deve revestir-se de caracteristicas pro-
prias, nao colidindo com outros sinais registrados antenormente.
Esta condigdo é essencial, pois atinge a esséncia e a lungdo propna
das marcas, em outras palavras, um signo nio distintivo ndo pode
ser uma marca, pois nao cumpre suas funcdes primordiais, quais

sejam: garantir a origem do produto ou servico, permitindo que o

consumidor faca sua escolha, e evitar priticas anti-concorrenciais.

Paul Roubier logrou, de maneira precisa, sintetizar essa funcio

distintiva da marca, asseverando:

“Une marque de fabrigue ne peut faire l'objet d'un droil privatif
protégé contre la contrefagon, que si elle est, comme on dit, distinc-
tive. Et elle ne peut étre distinctive que si elle ne se confond pas
avec des marques exislantes, ou si les signes choisis n'appartiennent
pas nécessairement au domaine public. Toutefois, par des adapta-
tions ou des combinaisons spéciales, on pourail encore donner  ces
signes du domaine public une forme particuliére; avec des éléments
connus, on peul faire des combinaisons nouvelles: on pourra alors
obtenir um droit privatif, mais qui se limitera naturellement @ la
forme spéciale dans laquelle le signe usuel ou vulgaire aura été pré-
senté, Le principe restera donc loujours le méme: on peut proteger
ce qui est distinctif, mais seulement cela”.’

J Pontes de Miranda, com a sua acuidade de sempre, escreveu:
“A marca tem de distinguir. Se ndo distingue, ndo € sinal distinti-
vo, ndo assinala o produto, ndo se the podem mencionar elemen-
tos caracleristicos. Confundir-se-ia com as oultras marcas regisira-
das, ou apenas em uso, anles ou apés elo. A distingdo da marca
hé de ser em relagdo ds marcas registradas ou em uso, e em si
mesma; porque hd marcas a que falla qualquer elemento caracte-
ristico, marcas que sdo vulgaridades notérias™.’

Assim, o verdadeiro sentido da protegdo juridica & marca deve re-
cair sempre sobre sua capacidade distintiva, como, alids, destaca o
proprio artigo 122, da LPI, que, ao conceituar a marca, define
serem suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos.

2.2. A disponibilidade do signo
Para que um signo possa ser escolhido como marca, ele deve estar
disponivel, isto é, ele ndo pode 4 ser objeto de um direito de exclu-

I, L& Droit de Propriété Industnelle partie générale, tome |, Libraine du Recueil Sivey,
1952, p. 110; apud Rewsts da ABFL n® 38, A Impreaisio na Definigio Legal de
Marca, Mauricso Lopes de Oliveira, p, 2021,
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sividade, pois nao ¢ possivel haver dois direitos de exclusividade
sobre o mesmo objeto. Assim, certos direitos anteriores podem ser
opostos eficazmente ao depositante, por seus titulares.

O artigo 124, inciso XIX, da LPI dispée que ndo ¢é registravel
COMO marca um Signo que repmduza ou imite, no todo ou em
parte, ainda que com acréscimo, marca alheia registrada, para dis-
tinguir ou certificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou
afim (principio da especialidade), suscetivel de causar confusdo ou
assOCIACA0 COM €553 marca,

Assim, caso o produto ou servico ndo seja nem idéntico, nem simi-
lar, ou se a marca anterior nao for registrada, o sinal estd, em prin-
cipio, disponivel.

Para apreciar essa questio da similitude dos produtes ou servigos, ou
se causam ou nao confusio no consumidor, deve-se considerar sempre
a natureza distintiva da marca anterior e, em particular, seu renome.

3. A AguisicAo po DIrerTo

Vigorando no Brasil um sistema atributivo de registro de marcas,
é, em regra, o depdsito que faz adquinr a propriedade da marca.
O simples uso, em principio, ndo confere nenhum direito (salvo as
excecdes legalmente garantidag).
Este principio se encontra no artigo 129 da LPL
Art. 129. A propriedade da marca adguire-se pelo regisiro valida-
mente expedido, conforme as disposicdes desta lei, sendo assegu-
rado ao titular seu uso exclusivo em todo o territério nacional (...).

Assim, o principio garante o direito & marca ao primeiro depositante.

4, A DEFEsA DA MARCA

4.1, Observacées gerais

As condictes de validade de uma marca sio avaliadas pelo orgio
marcirio, que defere ou indefere o registro ou, apés o registro, pelo
pedido de nulidade, que pode se dar perante o proprio INPI, em
processo administrativo de nulidade, ou perante o Poder Judiciano,
através de acio de nulidade.

Além disso, assegura o artigo 166, ao titular de uma marca regis-
trada em pais signatirio da Convengdo da Unido de Panis para
Protecio da Propriedade Industrial, alternativamente, remindicar,
através de agdo judicial, a adjudicagio do registro, nos termos pre-
vistos no artigo 6° septies (1) daquela Convengio.

Sobre o pedido adjudicatério, cabem ser feitas algumas observagoes.
Primeiro, que esse ndo é um caso de allernatividade de pedidos, mas
sim de sucessividade, vez que h um pedido principal e um sucessivo.

2. Tratada de Direite Privado, paste especial, toma XV, Editor Borsor, 1936, p. 7;
apud idem, p, 21,
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A adjudicagio €, na verdade, o pedido principal, seguido, por su-
cessao, do pedido de nulidade, porque o que interessa verdadeira-
mente ao autor, nesses casos, ¢ tornar-se o titular da marca, e ndo
anuli-la, para que o signo se torne disponivel no mercado e o obn-
gue a reiniciar todo o procedimento de registro.

Por outro lado, sdo nulos os registros concedidos em desacordo
com as disposicdes da LPI.

Em caso de nulidade do registro, o direito de propriedade por ele
confendo desaparece. Em contrapartida, enquanto a nulidade
nio for decretada, a marca é reputada vilida, isto €, sua valida-
de é presumida, inexistindo necessidade de seu titular justificar
sua validade.

A lei é explicita em dizer que a nulidade pode ser parcial ou
total, sendo condigio para a nulidade parcial o fato de a parte
subsistente poder ser considerada registrivel (artigo 165, para-
grafo dinico).

4.2. A agéo de nulidade

Em decorréncia de conflitos de interesse em maténa de pro-
priedade industrial, é cabivel, dentre outras, a acio de nulida-
de do registro de marca, perante a Justica Federal, por ensejar
eventual reconhecimento de invalidade de ato administrativo
do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, uma
autarquia federal, sendo indispensével sua incluséo na relagio
processual, no pélo passivo, quando o 6rgao ndo for o autor da
aludida agdo.

A acdo de nulidade permite, pois, & pessoa que tem um direito
sobre uma marca, tornar nulo o registro de outra marca colidente

com esse seu direito (artigos 173 a 175 da LPI).

Prescreve ela em cinco anos, contados da data da sua concessao.
Esta ¢ a regra geral, contida no artigo 174 da LPI.

3. A Protegio de Marcas niio Regtradas no Brasil e no Mercosul, Luiz Leanardos, in
Revista da ABPI o® 34, p. 4.
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5. Os Recistros OBTIDOS DE MA-FE

5.1. Observacies gerais

Por sua vez, estabelece o artigo
de Panis:
3. Nao serd fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proi-
bigao de uso de marcas registradas ou utilizadas de md-fé.

Em outras palavras, afirma a CUP que sio imprescritivels as acdes
de nulidade de registro de marca obtido de ma-fé.

Convém ressaltar que o artigo 6° Bis se refere 3 invalidacio do regis-
tro que constitua reprodugdo, imitagio ou tradugdo, suscetivel de cau-
sar confusio, de marca que a autoridade competente do pais do regs-
tro ou do uso considere que nele é notonamente conhecida. Esta,
portanto, a imprescritibilidade winculada i notoriedade da marca.

Destaque-se que o conhecimento da marca a que o dispositivo
unionista se refere deve ser procurado nos cireulos comerciais inte-
ressados e ndo junto ao grande piblico, mas o texto da Convencio
ainda estd preso i regra da especialidade, o que restringe o Ambi-
to de protecéo. O caminho a ser trilhado, portanto, deveria ser o
de se reprimir objetivamente o fato de se reproduzir ou imitar
marca que ndo se pode justificadamente pretender que ndo se co-
nhecia, especialmente, mas nio necessariamente, se a marca se
situa em ramo de atividades idéntico, semelhante ou afim.’

E., pois, necessdrio que se prove, além da notoriedade da marca im-
peditiva e das causas de nulidade do registro, que o mesmo foi ob-
tido de mé-fé. A ma-fé é elemento intrinseco, portanto, para que se
goze da imprescritibilidade do direito de acio de nulidade.

6% Bis (3) da Convencio Unido

5.2, Conflito aparente entre a CUP e a LPI

Como jé visto, na forma do contido no artigo 174, da LPI, a pres-
erigio do diretto de acio de nulidade acontece cinco anos apés a
concessao do registro,

Calle la Iglesia, Edif. Centro Solano Plaza 1, Piso 4.
Oficina 4-A. Urb. Sabana Grande
Caracas 1050 - Vencruela,
Telfs Master: (58-212) 761-76.74
Fax: (58-212) 761-79.28
“'Qh - WWW.CCv.conmve

Marcas v Patentes
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Ocorre que o artigo 6% Bis (3) da CUP abre expressa excecio a
esse dispositivo, esclarecendo que, no caso de registro obtido de
mé-fé, nio correra prescrigio,

Tém-se, pois, duas leis distintas: a primeira — a LPI —, traz uma
regra geral de prescricio do direito de agio de nulidade de marca,
estabelecendo o prazo prescricional de cinco anos; a segunda — a
CUP, tratado internacional, cuja versao atualmente em vigor, a Re-
visio de Estocolmo, foi promulgada pelo Decreto n® 75.572/75 -
traz uma regra especial que torna imprescritivel o direito de agdo
de nulidade dos registros obtidos de ma-fé.

A dupla regulamentagio da matéria origina intimeras questoes,
sendo a principal delas a que respeita & prevaléncia ou nio de uma
norma sobre a outra.

O primeiro ponto a se atacar ¢ o da possibilidade em tese da exis-
téncia de conflito entre uma norma de direito internacional e outra
de direito interno.

Para a corrente capitaneada por Triepel — a teoria dualista - o di-
reito internacional e o direito interno compéem dois sistemas juri-
dicos distintos, insuscetiveis de sobreposicio ou conflito.

J para a corrente defendida por Hans Kelsen - a teona momsta —, a
ordem juridica é una, ndo fazendo sentido essa possibilidade de conflito.
Os partidérios da teoria monista dividem-se no que diz respeito as
regras de resolucio de uma eventual autonomia entre o direito inter-
nacional e o direito interno, prevalecendo, para uns, o direito inter-
nacional e, para outros, o direito interno, havendo ainda quem sus-
tente que a prevaléncia deve ser deaidida pelo criténo cronolégico,
que € a corrente que se convencionou chamar de monista moderada.
A junsprudéncia pdtria, especialmente a do Supremo Tnbunal Federal
e do Supertor Trbunal de Justica, vem se fliando & corrente do monis-
mo moderado, entendendo que o Diretto constitul uma unidade, inte-
grada pela ordem juridica interna e pela externa; o tratado, uma vez in-
corporado ao direito interno, posiciona-se no mesmo nivel hierdrquico
da lei ordindna, podendo ser por esta reformado. Fundamenta-se no
fato de que a ordem constitucional brasileira néo colocou o direito inter-

4. Teona do Ordenamento Juridico, Ed. UnB e Folis, 1990, p. 9596,

1o & o direito internacional em niveis diferenciados, aplicandnrwlhm
pois, as regras gerais de antinomia entre normas, quais sejam, o criténo
cronolégico, o entério hierdrquico ou o critério da especialidade.

O eminente ministro do STF, Celso de Mello, bem resumiu essa
questao, na ADI 1.480-DF, verbis:
“PARIDADE NORMATIVA ENTRE ATOS INTERNA-
CIONAIS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS DE
DIREITO INTERNO.

Os tratados ou convencdes internacionais, uma vez regularmente
incorporados ao direito inferno, siluam-se, no sistema juridico bra-
sileiro, nos mesmos planos de validade, de eficdcia e de autorida-
de em que se posicionam as leis ordindrias, havendo, em conse-
qiiéncia, enfre estas ¢ os alos de direito internacional piblico, mera
relagio de paridade normativa. Precedentes.
No sistema juridico brasileiro, os alos inlernacionais ndo dispdem
de primazia hierdrguica sobre as normas de direito interno. A
eventual precedéncia dos tratados ou convengdes infernacionais
sobre as regras infraconstitucionais de direito inferno somenle se
justificard quando a siluacdo de antinomia com o ordenamenlo
doméstico impuser, para a solugdo do conflilo, a aplicacdo alter-
naliva do critério cronoldgico (“lex posterior derogat priori”) ou,
quando cabivel, do critério da especialidade. Precedentes.”
Norberto Bobbio, por sua vez, muito bem sintetizou a questao, as-
severando:

“De duas normas incompativeis, uma geral e uma especial (ou excep-
cional), prevalece a sequnda: lex specialis derogat general. Também agui
a razdo do crilério nio é obscura: lef especial ¢ aguela que anula uma lei
miis geral, ou que subtrai de uma norma uma parte da sua matéria para
submeté-la a uma regulamentacao diferente (conirdria ou conlraditdria).
A passagem da regra geral a regra especial corresponde a um pro-
cesso nalural de diferenciacdo das calegorias, e a uma descoberta
gradual, por aporte do legislador, dessa diferenciacdo. Verificada
our descoberta a diferenciacdo, a persisléncia na regra geral impor-
laria no tratamento igual de pessoas que pertencem a calegorias di-
ferenles, e, portanto, numa injustica”.!
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E adiante, ao abordar a questio do conflito entre o critério da es-
pecialidade e o cronolégico, assinala o eminente jurista italiano:

Tem lugar quando uma norma anterior-especial ¢ incompativel com
uma norma posterior-geral. Tem-se conflilo porque, aplicando o critério
de especialidade, dii-se preponderdncia @ primeira norma, aplicando o
crilério cronoldgico, dd-se prevaléncia a segunda. Também aqui foi
transmitida uma regra geral, que soa assim: lex posterior generalis non
derogat priori speciali. Com base nessa regra, o conflilo entre critério de
especialidade e critério cronolfgico deve ser resolvido em favor do primei-
ro: a let geral sucessiva ndo tira do caminho a lei especial precedente.™
Vicente Réo compartilha com esse mesmo entendimento:

“Nao ¢ pelo fato de ser especial que a lei nova revoga a antiga de

nalureza geral; e, reciprocamente, ndo ¢ apenas por ser geral que a

disposicdo superveniente revoga a disposido particular ¢ anlerior™.*
Assim, sempre que o direito internacional contiver normas espe-
ciais, relativamente ao direito interno, deve aquele prevalecer sobre
este, qualquer que seja a teoria que se adote a respeito da existén-
cia ou ndo de hierarquia entre ambos. A especialidade da norma
internacional a torna imune 2 incidéncia do critério cronolégico.
A Convenciio Unidio de Pans contém inimeras normas especias, em re-
lagéio 4 normas contidas na Lei de Propnedade Industrial, sendo uma
delas o artigo 6% Bis, que se refere &s marcas notoriamente conhecidas.
Quanto ao item | do refendo artigo, corresponde ao artigo 126, da LP1.

H4, entretanto, uma aparente colidéncia entre o artigo 6° Bis (3)
e o artigo 174 da LPI, no que respeita a existéncia de prazo para
ajuizamento da acio de nulidade do registro de marca. :
Como j visto, o dispositivo da lei marcéria fixa o prazo prescricional
de 5 anos, contados da concessio do registro, para que seja propos-
ta a agio de nulidade; )4 o artigo 6° Bis (3) dispde que inexiste prazo
prescricional para a acio de nulidade de marca registrada de ma-fé.
Como j ressaltado acima, ndo hd hierarquia entre as normas,
assim como nao lhes afeta o critério da cronologia, por ser uma es-
pecial e a outra geral.

5. ldem, p. 108,
f. O Direato e 2 Vida dos Diretes, vl 1, twme [, n* 259, p. 392; apud A Convengio de Pars
0 Direily Internce Alguns Aspectos, Lélio Dieniool Schanich, Revista da ABP1 o 27, p. 6.
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Resta perquinir qual, dentre elas, € a norma especial e qual a geral.
“E regra de hermenéutica que lodo pardgrafo ou inciso hd de ser
interpretado em consondncia com o respectivo capul. O Direito é
um fodo, e ndo uma norma isoladamente considerada, fora de
conlexlo. Lendo-se o ifem 3 do artigo 6 bis em conjunio com os
dois primeiros itens deste dispositivo, conclui-se que o mesmo 56 se
refere a marcas noforiamente conhecidas e que lenham sido usa-
das ou registradas de md-fé por outrem.

Estes elementos tornam esta norma especial em relagdo d regra geral
contida no caput e no pardgrafo dnico do artigo 98 da Lei n?
5.772/71, bem como nos artigos 165 ¢ 174 da lei n® 9.279/96.
Com efeito, ao prever o prazo giiingiienal para pleitear-se a nulidade
da marca, como observa José Roberto Gusmao, a lei brasileira ndo
tratou diferentemente os registros que foram obtidos de boa-fé e o5 que
foram com dolo.

A Convencdo de Faris, porém, fez esla distingao, introduzindo-a
no direilo positive. A diferenca de tralamento esld, assim, expres-
samenle previsia no ordenamento juridico: ao intérprele, pois, cabe
segui-la, ndo lhe sendo permitido ignord-lo. A inlerpretacdo deve
respeitar os diferentes limites de abrangéncia da norma especial e
das normas gerais, evilando-se, de um lado, que o que é excepcio-
nal seja generalizado e, de outro, que a norma geral seja indistinta-
mente aplicada no dmbilo coberto pelas disposiaes especiais

Ao estabelecer a imprescrilibilidade para as agdes de nulidade de
marca fundadas em ofensa @ marcas noloriamente conhecidas,
cujos registros foram obtidos de md-f¢, o artigo 6 bis da CUP
conslitui-se numa norma especial, que sublrai ds regras gerais con-
tidas na legislagdo brasileira uma parte de sua matéria, para sub-
melé-la a regulamentacdo diferente. O prazo de cinco anos elen-
cado nas leis n* 5.772/(71 e 9.279/96 continua vdlido ¢ eficaz,

relativamente s outras causas de nulidade de registro de marca.™

Assim, o que se tem é uma lei posterior que fixa a norma geral (a
LPI) e outra anterior que fixa a norma especial para registros ob-
tidos de ma-fé (a CUP).

7. A Convengio de Pans & o Diireito Interno: Alguns Aspectas, Lébio Denicoli Schmidt,
Blevista da ABPI s® 27, p.7/8.
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Socorre-se, pois, o intérprete do critério da especializagio, para
evitar-se a antinomia entre as leis.

Nio se trata de revogagio de uma norma pela outra, mas sim de
prevaléncia, pois ambas vigoram paralelamente, atuando sobre lides
especificas, vale dizer: nos registros obtidos de boa-fé, mas que
ferem algum dispasitivo da LPI, aplica-se o artigo 174, desta, pres-
crevendo o direito da acio de nulidade cinco anos apds a concessao
do registro; nos registros obtidos de mé-fé, aplica-se o artigo 6° Bis
(3) da CUP, sendo impreseritivel o direito da agio de nulidade.

5.3. Imprescritibilidade da acio de nulidade

Séo, pois, trés os requisitos para que INOCOrTa a Prescrigao: a noto-
riedade do sinal impeditivo, a ma-fé do registro e sua ilicitude.

O artigo 6° Bis da CUP protege a marca notoriamente conheci-
da. Por muito tempo se discutiu sobre as diferengas entre as mar-
cas notdna e notoriamente conhecida.

Hoje 4 ndo persiste tal discussio. A propria LPI, ao redesenhar
o tratamento das marcas, estabeleceu essa distingio. No artigo
125, definiu o que seja marca de alto renome — a antiga marca no-
téria —, que protege os sinais que, pré-registrados no pais, tenham
conguistado alto grau de reconhecimento, e, no artigo 126, concei-
tuou a marca notoriamente conhecida, expressio trazida da propna
Convencio Unido de Paris, abriga os sinais que, nao registrados
no Brasil e gozando também de alto grau de reconhecimento em
seu pais de onigem, sejam pertencentes a pessoa fisica ou juridica
sediada em um dos pafses signatérios daquele Convénio.

Diz o artigo 126:

“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de ati-
vidade nos termos do art. 6%bis (1) da Convengdo da Unido de
Paris para Protecdo da Propriedade Industrial, goza de protecdo
especial, independentemente de estar previamente deposilada ou
registrada no Brasil,”

Aparentemente, seria desnecessinia essa avocacio da lei, para den-
tro de seu Amago, de uma regra que, mserindo-se no teor de um
tratado internacional, encontrava-se j4 em pleno vigor no Brasil, in-
tegrando seu ordenamento juridico e sendo, por indmeras vezes,
aplicada pelos tribunais.
“A atitude do legislador tem, porém, razdo de ser,” esclarece José
Antonio B. L. Faria Correa, “justificando-se por dados histéricos
¢ pelo afd de consolidar o arsenal de mecanismos inibidores da
usurpacdo de mareas. De fato, o INPI, durante longos anos, afas-
tou a aplicabilidade do arligo 6 bis da Convengdo de Faris, susten-
lando, dentre outros fundamentos, sua incompatibilidade com o sis-
lema afributivo consagrado pelo direito brasileiro e vendo no artigo

8. O Tratamento das Marcas de Alto Renome ¢ das Marcas Notonamente Conheoidas
na Lei 9.279/9%, in Revista da ABPI o® 28, p. 37/36.
9. Antgo Cédign Cisal, art. 147, I, corresponcente an art. 171, 11, do atual,
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67 do Cédigo revogado a dnica hipélese de resguardo as marcas
notérias. Ora, ndo hd antinomia alguma. A norma do arfigo 6 bis
nada mais ¢ do que uma protecdo objetiva conlra a fraude ao sis-
lema atribulivo, constituindo mecanismo regulador de situagdes
abusivas. Néo fere o sistema, antes garante-lhe a sobrevivéncia e
seriedade. O érado, no decorrer do tempo, fruto de vasta furispru-
déncia confirmatéria da plena vigéncia da norma em debale, reviu
sua postura sobre a matéria, passando a aplicd-la, desde que pre-
sentes os pressupostos. Ao transplantar o comando do artigo 6 bis
para dentro da prépria lei de propriedade industrial, o legislador
inibe, desde o nascedouro, qualquer exegese conirdria a aplicabili-
dade do dispositive, sublinhando a garantia contra apropriagdo in-
débita de marcas nessas condigges”."
Por outro lado, néo se desconhecem os argumentos em sentido con-
trdrio & agio perpétua, que Paulo Roberto Costa Figueiredo enu-
merou, em arligo publicado na Revista da ABPI, centrando-se nos
seguintes argumentos:
a) a agdo perpétua nao é nossa tradicdo;
b) a méa-fé nao € vicio autbnomo do ato juridico, sendo conteiido
subjetivo (estado psicolégico do agente) de certos vicios da vonta-
de que, no méximo, acarretam a anulabilidade do ato, sujeita i sa-
natéria mercé de prazos de decadéncia ou prescrigio;’
¢) a boa ou mé-fé sé é relevante quando se depara com a prescn-
¢io aquisitiva (usucapido), sendo absolutamente despicienda em
matéria de prescriao liberaténia, ou prescrigio simplesmente, para
a qual relevante &, tio-somente, o decurso do tempo;
d) imprescnitibilidade tem a ver com nulidade absoluta”, nao com
nulidade relativa, muito menos com anulabilidade;
¢) desde o célebre acdrdao profendo pela Magna Corte no Recurso
Extraordinério 80.004, aplicam os Tribunais Superiores a alternin-
cia temporal entre normas de igual hierarquia que disponham dife-
rentemente sobre o mesmo assunto: lex posterior derrogat legi priori;
f) deve prevalecer a lei genuinamente nacional, nascida da ativida-

de legiferante de nossos poderes, notadamente no caso de proprie-
dade industrial e seu registro (lex rei sitae).

Sobre esses argumentos — alguns deles ja refutados acima —, tem-
se a dizer que o direito evolui, nada impedindo que se modernize
de forma contrdria & tradicio, desde que a tradicio ndo seja mais
vista como a melhor doutrina.

Com relacio & mé-fé, decorre ela “do conhecimento do mal que se
encerra no ato execulado, ou do vicio contido na coisa, que se quer
mosirar como perfeita, sabendo-se que ndo o é" "

No caso em andlise, porém, a ma-fé, mesmo entendida como con-
tefido subjetivo de certos vicios da vontade, constitui-se em mero

10, Astign Cadigo Civil, art. 145; atual, 166,
1. Vocabulirio Juridico, DE PLACIDO E SILVA, vel. lll, ed. Forense, 2% ed., p. 971.
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elemento do tipo, pois o que acarreta a imprescritibilidade previs-
ta no artigo 67 bis nio € s6 a presenca da mé-fé, mas sim, e prin-
cipalmente, a ilicitude do registro, que foi deferido contranando as
normas em vigor no pais, seja ela a CUP ou a LPL.

Entendido o artigo 6 bis (3) da CUP da forma como preconizado
neste estudo, a ma-fé passa a ter relevincia fora da maténa da pres-
crigio aquisitiva. Nada, no ordenamento juridico pétrio, impede
esse entendimento,

Por outro lado, a ilicitude &, sim, um caso de nulidade do negéeio
juridico, conforme consta do artigo 166, 1I, do Cédigo Civil em
vigor, € ndo de mera anulabilidade. Assim, tem tudo a ver com a
imprescritibilidade ora defendida.

Sobre o argumento da alternincia temporal, reporto-me ao item
5.2 retro.

Por fim, o argumento da prevaléncia da lei genuinamente nacional
é xendfobo, especialmente quando confrontado com o fato de que
a legislagio de propriedade industrial é toda derivada de tratados
internacionais, nada justificando-o, pois.

Assim, gozando a marca de alto grau de reconhecimento por parte
do piblico em geral, tendo sido obtida por ato de comprovada ma-
fé e sendo ilicito o registro deferido, deve-se considerar imprescriti-
vel o direito de agio para anular o registro da marca.

6. Um Caso CONCRETO

Corrobora esse entendimento o acirdio a seguir - pedindo desde
logo vénia por ser da lavra da propria autora - que indica a presen-
¢a dos trés requisitos.

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO RETIDO.
OITIVA DE TESTEMUNHA. PRELIMINAR DE TEM-
PESTIVIDADE DA CDNTESTA(;AD ACAO DE NU-
LIDADE. PRESCRICAO. REGISTRO OBTIDO DE
MA-FE. INOCORRENCIA. MARCA QUE COPIA

12, ACo® 2000.02.01.0015057-2; TRE-2 Regiaa, 2! Turma, Rel. Juiza Federal Conve-
cada Liliane Rorz, julg. em 1902103, D)-10/06/03,

-

NOME E DESENHO DE OBRA ARTISTICA. IRRE-
GISTRABILIDADE.

|, E desnecessina a ottiva de testemunha quando inexiste contro-
vérsia sobre os fatos que se pretende através dela provar.

2. Existindo no feito dois réus, um a ser citado por mandado de a-
tacio e outro por carta precaténia, conta-se o trintidio para contes-

tar a partir da juntada do dltimo dessas pecas (CPC - artigos 241,
MelVel9l).

3. Descabe anular a sentenca, vez que, embora nio conhecida a
contestagdo pelo Juizo a quo, apesar de tempestiva, o vicio aponta-
do ndo causou prejuizo a defesa, tendo o referido ato alcancado sua
finalidade, ao ser conhecida a defesa pela Turma.

4. Age com mi-fé o requerente de registro marcirio que, ndo es-
tando autorizado pelo titular do direito autoral sobre obra notona-
mente conhecida a fazé-lo, ainda assim o faz.

5. Nao corre prescricdo para as agdes de nulidade de registro de

marca notoriamente conhecida obtido de mé-fé (artigo 62 Bis (3)
da CUP).

6. E irregistravel o sinal que copia nome de obra artistica e seu de-
senho, se nao havia consentimento expresso do respectivo autor ou
titular para tal.

7. Agravo retido desprovido. Preliminar acolhida. Apelagio des-

provida,”"

7. CONCLUSAO

Marca é um sinal distintivo, visualmente perceptivel, apto a distin-
guir produtos e servicos de uma pessoa fisica ou juridica.

Nio € possivel haver um direito de exclusividade sobre dois obje-
tos. Assim, para que um signo possa ser escolhido como marca, ele
deve estar disponivel.

Vigora no Brasil um sistema atributivo de registro de marcas.

LILAN DE MELO SILVEIRA

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Aw. Brig. Faria Lima, 1903 12° andar - 01451-914 560 Poulo 5P - Tel, (011) 3815 1188 - Fax (011) 3813 4639 - E-mail: Ims@ims.advbr
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As condicdes de wiabilidade de uma marca sio avaliadas por ocasido
do registro, quando houver pedido de nulidade, seja ele em dmbito
administrativo ou judicial, ou por pedido de adjudicagéo do registro.
A acdo de nulidade do registro de marca prescreve em cinco anos
contados da data da concessao (artigo 174 da LPI).

A acdo de nulidade de registro de marca obtido de ma-fé é impres-

critivel (artigo 6 bis (3) da CUP).

E. necessério provar, além da notoriedade da marca impeditiva e das
causas de nulidade do registro, que o mesmo foi obtido de ma-fé.

O Direito constitul uma unidade, integrada pela ordem juridica in-
terna e pela externa. O tratado, uma vez incorporado ao direito in-
terno, posiciona-se no mesmo nivel hierarquico da lei ordindnia, po-
dendo ser por esta reformado, aplicando-se-Thes as regras gerais de
antinomia entre normas, quais sejam: os critérios cronolégico, hie-
rirquico ¢ da especiahdade.

Em caso de conflito entre os criténios da especialidade e cronolég-
co (norma anterior-especial incompativel com norma posterior-
geral) a regra é: lex poslerior generalis non derogat priori speciali,
isto €, a especialidade da norma internacional a torna 1mune & in-
cidéncia do enténa cronolégico.

No caso da aparente colidéncia entre o artigo 6 bis (3) da CUP e
o artigo 174 da LPI, no que respeita a existéncia de prazo para
ajuizamento da acio de nulidade do registro de marca, o que se
tem € uma let anterior que fixa a norma especial para registros ob-
tidos de mé-fé (a CUP) e uma lei posterior que fixa a norma geral
de prescricio da agio de nulidade do registro.

Sao trés os requisitos para que mocorra a prescricio: a notorieda-
de do sinal impeditivo, a ma-fé do registro e sua ilicitude.

A mi-fé, mesmo entendida como conteddo subjetivo de certos vi-
clos da vontade, constitul-se em mero elemento do tipo, pois o que
acarreta a imprescritibilidade prevista no artigo 6% bis (3) nio é s6
a presenca da ma-fé, mas sim, ¢ principalmente, a ilicitude do re-
gistro, que foi defendo contranando as normas em vigor no pais,
seja ela a CUP ou a LP], e a ilicitude é sim um caso de nulidade
do negécio juridico, conforme consta do artigo 166, Il, do Cédigo
Civil em wigor, e nao de mera anulabilidade.

o = Marcas

s O Patentes

= Softwares

-- ' = Contratos

o I Direites autorals

) - o MNomes de dominics
L 1 Cultivares

o 2 Internachonal

a] T Contencioso judicial
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t11 3168 2199 f 11 3078 2780

Assim, gozando a marca de alto grau de reconhecimento por parte
do piblico em geral, tendo sido obtida por ato de comprovada ma-
fé e sendo ilicito o registro deferido, é impreseritivel o direito de
acdo para anular o registro da marca.
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INTRODUCAO _
O artigo 5°, XXIX, da Constituigio Federal estabelece que a lei

assegurard aos autores de inventos mdustriais privilégio tempori-
rio, bem como protegio is criaches industriais, 3 propriedade das
marcas, aos nomes de empresas ¢ a outros signos distintivos, tendo
em vista o nteresse social ¢ o desenvolvimento tecnolégico do pas,

O conjunto desses direilos, que se referem i producdes do intelec-
to humano para aplicacio comercial ou industrial, é denominado
pela doutrina como propriedade industrial,

Em sede de direito da propriedade industrial um dado de transcen-
dental importincia deve sempre ser considerado: sobre o titular do
direito, que tem stafus de direito fundamental, recai o dnus de exer-
cé-lo em consondncia com os fins estabelecidos na Constituigio.

Assim, o privilégio garantido aos autores de inventos s6 tem funda-
mento de validade se e enquanto for exercido nos estritos limites
concedidos pela Constituigio.

Para o aplicador, por vezes, nio é ficil extrair o significado dos fins
fixados pelo texto constitucional para garantia do direito do inven-
tor. Para desincumbir-se desse mister deve ele recorrer 3 dindmica
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da pnnderagﬁu dos interesses constitucionalmente tutelados para
definir o sentido e alcance das normas que melhor prestigiem o
valor contido na Carta Politica.

Tanto o legislador infraconstitucional como o aplicador da lei
devem ter por norte a satisfagio desses interesses maiores e adotar

o prncipio da razoabilidade como parimetro para tal tarefa. Na
ligo de Barroso (1999, p 215-217):

(O principio da razoabilidade € um parimetro de valoragio dos
atos do Poder Piblico para aferir s eles estao informados pelo
valor supenor inerente a todo ordenamento juridico: a justica.
(...) E razodvel o que seja conforme & razio, supondo equilibrio,
moderagao e harmonia; o que nio seja arbitririo ou caprichoso;
o que corresponda ao senso comum, acs valores vigentes em
dado momento e lugar. (...) Seja como for, é necessino seguir
em busca de terreno mais solido e de elementos mais objetivos na
caracterizacio da razoabilidade dos atos do Poder Piblico, es-
pecialmente, para os fins aqui considerados, os de cunho norma-
tivo, Somente essa delimitacio de objeto podera impedir que o
principio se esvazie de sentido, por excessivamente abstrato, ou
que s perverta num critério para julgamentos ad hoc. A atuacio

Hernandarias 816 ¢f Fumaiti
Asuncidn = Paraguay

Tel: (595-21) 445 - B82

Fax: (595-21) 494 = 538

S munozyaseciados{@ ocmm.com.py

)



= -

ALICENCA COMPULSORLA COMO INSTRUMENTO DE ADEQUACAC DA PATENTE A SUA FUNCAQ SOCIAL

do Estado, na producio de normas juridicas normalmente far-se-
a diante de certas circunstincias concretas; sera destinada a rea-
lizagdo de determinados fins, a serem atingidos pelo emprego de
determmados meios. Desse modo, sio fatores invariavelmente
presentes em toda agio relevante para a criagio do direito: os
motivos (circunstanaias de fato), os fins e os metos. Além disso,
ha de se tomar em conta, também, os valores fundamentas da or-
ganizagio estatal, explicitos ou implicitos, como a ordem, a segu-
ranga, a paz, a solidariedade; em dltima andlise, a justica. A ra-
zoabilidade €, precisamente, a adequagio de sentido que deve
haver entre esses elementos.

Dentre os direitos relacionados a propriedade industrial, nos dete-
remos, neste estudo, is questdes concernentes i patente e ao seu li-
cenciamento compulséno, analisado este como instrumento de ade-
quagio do prvilégio a sua fungio social.

O exame do tema se apresenta relevante na medida em que a dis-
ciplina da propriedade industrial & extremamente internacionaliza-
da. O Brasil ¢ signatdrio de convengdes e tratados sobre o tema e,
em algumas situagdes, hd aparente conflito na harmonizagio des-
ses instrumentos com os contornos estabelecidos por nossa lel fun-
damental. Como destaca Dems Borges Barbosa (2003, p. 16), “a
propriedade, e especialmente aquela resultante das patentes e de-
mais direitos industrias, ndo é absoluta - ela s6 existe em atencdo
ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnolé-
gico ¢ econdmico do Pais. Néo hd, desta forma, espago para um
sistema neutro ou completamente internacionalizado de proprieda-
de industrial no Brasil”,

O direito tem por escopo viabilizar a vida em sociedade. Como é
cedigo, a sociedade prognde na ordem e desintegra-se no caos. As
normas de direito sio criadas para delimitar o campo de atuacio
do Estado sobre o individuo, assim como para definir os limites de
expressao da liberdade dos individuos entre si.

O privilégio sobre inventos é garantido pela Constituicio Federal vi-
sando a resguardar interesses considerados sob dois enfoques: o do
mdividuo de apropriar-se do fruto de suas criagdes e o da coletivida-
de de ndo ser malferida em razao do uso abusivo dessa apropriacio.

Sobre o tema é vélido citar Derani (2002, p.59) ao discorrer sobre
a fungio social da propriedade:

O principio da fungio social da propriedade nio ¢ uma garantia
juridica de estabilizagdo de relagdes sociais preexistentes. E uma
norma impositiva sobre uma relagio juridica garantida. Em ou-
tras palavras, dada a existéncia de sujeitos proprietanios, jundica-
mente garantidos, o direito intervém nessa relacio, impondo
novos deveres e responsabilidades. A norma que dispée sobre a
funcio social da propriedade cria o 6nus do proprietério privado
perante a sociedade. Essa norma institui um dnus que recai sobre
o desenvolvimento da relagao de poder entre sujeito e objeto, que
configura a propriedade privada, O dnus imposto sobre o sujeito
proprietirio significa que sua atuacio deve trazer um resultado

vantajoso para a sociedade, a fim de que este poder individual-
zado seja reconhecido legalmente. (...) Ao se tralar da fungio da
propriedade, nio se estd tratando da funcio de um direito, Pre-
tende-se, a0 impor funcio i relagio denominada propriedade,
vincular seu desenvolvimento & realizacio de determinados fins..

Assim como a funciio social da propriedade de que cuida o artigo
5°, XXIII da Constituicio Federal, o atendimento do interesse so-
cial e a busca do desenvolvimento tecnolégico ndo sio elementos
externos ao direito & propriedade industrial, mas intrinsecos & sua
existéncia. “ Nao desenvolvendo a relacio entre sujeito e objeto na
dindmica de satisfacio social, nao hd protecio juridica, porque a
funcio social € um dado determinante da existéncia juridica da pro-

priedade.” (Derani, 2002, p. 62).

1. REGIME CONSTITUCIONAL DA PATENTE

A patente € o titulo que garante a seu titular privilégio tempordrio
de exploragio exclusiva de invento ou modelo de utilidade.

A relagio que se estabelece entre o titular do privilégio e o objeto pri-
vilegiado e aquela que se firma entre o titular € a coletvidade pode
ser identificada, na teona geral do direito, como relagio de proprie-
dade. O titular da patente pode extrair frutos de seu mvento, dispor
de seu prvilégio transferindo-o a terceiros (a titulo oneroso ou gratui-
o), assim como pode impedir que tercetros, sem sua permissdo, ex-
plorem o que foi produzido por seu intelecto e patenteado.

Honrando a precisio terminalégica, ¢ necessério frsar que a Cons-
tituigho Federal utiliza o termo propnedade com duas acepgies.
Ora refere-se a relagio entre o sujeito e o objeto, ora ao préprio ob-
jeto. Este estudo tem seu foco em alguns aspectos da relagio de
propriedade que se estabelece quando o Estado outorga uma pa-
tente ¢ nio no objeto patenteado em si.

O artigo 5° da Constituicio Federal estabelece em seu inciso XXII
garantia ao direito de propriedade, porém nio o faz de forma ab-
soluta, pois no inciso XX tutela o interesse da coletividade ao
afirmar que a propriedade atenderd a sua funcéo social.

A garantia de privilégio aos autores de inventos esta posta no inci-
s0 XXIX do mesmo artigo e, relativamente ao direito de propre-
dade industrial, hd qualificacio da funcio social perseguida. A
prerrogativa de exploracio exclusiva do invento é concedida com fi-
nalidade especifica e tem por vetor o interesse social e o desenvol-
vimento tecnolégico do Pais.

O liame estabelecido entre concessao de prvilégio e atendimento de
inferesses socials, nao & novidade em nosso ordenamento juridico.

(O primeiro texto legal sobre privilégio de invencio, o Alvara de 28
de abril de 1808, dispunha em seus consideranda:

Eu o Principe Regente faco saber aos que o presente Alvard com
forca de lei virem, que sendo o primeiro e principal objeto dos meus
paternais cuidados o promover a feliadade piblica dos meus héis
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Vassalos; e havendo estabelecido com estes designios principios li-
berais para a propriedade deste Estado do Brasil, e que sio essen-
cralmente necessérios para fomentar a agneultura, animar o comér-
clo, adiantar a navegagiio e aumentar a povoagdo, fazendo-se mais
extensa e andloga & grandeza do mesmo Estado; tendo em congide-
racao que deste estabelecimento se possa seguir alguma diminuicio
na indiistria do Reino de Portugal, bem que com o andar dos tem-
pos a grandeza do mercado e os efeitos da liberdade do coméreio
que tenho mandado estabelecer hio de compensar com vantagem
algum prejuizo da diminuigio que ao principio possam sofrer al-
guns ramos de manufaturas; desejando néo s6 remediar esses incon-
venientes, mas também conservar e ampliar a navegacio mercanti|
e 0 comércio dos poves de todos os meus dominios; tendo ouvido o
parecer de ministros do meu Consclho; e de outras pessoas zelosas
do meu servico; com ampliagio e renovagio de muitas providéncias
J a este respeito estabelecidas, e a fim de que tenham pronta a
exata observincia para a prospendade geral e individual dos meus
fiis vassalos, que muito desejo adiantar e promover, por dependé-
la a grandeza e consideragdo da minha real Coroa e da Nagao; sou
servido determinar o segumte: (..)

A Constituicio de 1891, artigo 72, § 25, dispunha que “os inven-
tos industrials pertencerio aos seus autores, aos quais hicard garan-
tido por let um privilégio temporino, ou serd concedido pelo Con-
gresso um prémio razoavel, quando haja conveniéncia de vulgarizar
oinvento”. Embora o texto ndo fizesse mengio expressa ao interes-
se piiblico como parimetro para fixagio da conveniéncia, € indubi-
tavel que a ele se referia. lsso porque o desenvolvimento da Repi-
blica neonata reclamava investimentos e aplicagdes industriais,
sendo logico concluir que estes senam os dados considerados para
fixagio do conteiido da convemiéncia.

A Constituigao de 1934 praticamente repetiu, em seu artigo 113,
item |8, as disms{gﬁes da Cunstituigin de 1891, alterando, ape-
nas, a expressao prémio razodvel por prémio justo a ser concedido
quando a vulgarizacio atendesse aos interesses da coletividade.

I, Messe seatido: “0) disposttivg que a deline & assegura esti entoe as dos direitos mdim-
dhais, sem razdo plassivel para isso, pois endentementc nda tem naturezs de dircito
fundamental do bomem. Cabera entre as normas da ordem scomdmica. Seu conteddo

Observa-se, assim, um passo adiante no tratamento da maténa, pois
o texto, de forma inequivoca, estabelece limite an prvilégio tendo
coma vetor o interesse social. O dispositivo for integralmente repro-
duzido no artigo 141, item 17 da Constitwicio Federal de 1946.

A Constituicio Federal de 1967, artigo 150, § 24 alterou a redagio
do dispositve que tratava da maténa, exclundo a possihilidade de
concessio de prémio e, consegiientemente, sem ressalvar a questio re-
lativa an interesse da coletidade. Contudo, desse fato ndo se pode
extrair que a protecio, naquele regime, estivesse dissociada dos inte-
resses sociais, visto que o § 22 do mesmo artigo trazia em seu bojo a
vinculagio da propriedade, em cardter genfnco, ao interesse coletivo.

Alguns doutrinadores' consideram imprépnia a colocagio do tema
no capitulo dos direitos e garantias fundamentais, pois consideram
gue a matéria estaria tupugmﬁcamente melhor tnquadr&d& no ca-
pitulo concernente & ordem econdmica.

O exame aprofundado desse tema requer consideragées mais lar-
gas que escapam ao corte epistemolégico deste trabalho, sendo su-
ficiente, para os fins aqui pretendidos, registrar que a tomada de
posicio est direlamente associada ao reconhecimento ou rejeigio
da idéia de um direito natural aos bens intelectuais. Na ligao de

Borges (2003, p.88):

Um dos mais interessantes efeitos da doutrina do market failure
é evidenciar a natureza primna da intervencio do Estado na
protecio da Propnedade Intelectual. Deixado  liberdade do
mercado, o mvestimento na criagio do bem intelectual sena ime-
diatamente dissipado pela liberdade da copia. As forgas livres do
mercado fartam com que a competiciio — e os mats aptos nela—
absorvessem imediatamente as inovagdes e as novas obras inte-
lectuais, Assim € que a intervencio necessiria — restringindo as
forgas livres da concorréncia — e criando restrigdes legais a tais
forcas. Pois que a criacio da Propriedade Intelectual € — comple-
ta ¢ exclusivamente — uma elaboraco da lel, que ndo resulta de
qualgquer direito imanente, anterior a tal legislagdo.

bem o denotam, quanda cficicia da narma fica dependendo de legislacio ulterior (..)"
(Silva, )., 1990, p. 246).
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Na ordem juridica nacional a discussao do tema perde densidade
na medida em que a Constituigio Federal tratou a matéria com sla-

lus de direito fundamental.

Partindo da premissa de que nao hi um direito natural & proprie-
dade intelectual e que esta decorre de uma opgio do legislador, ¢
forgoso concluir que o direito de privilégio ao invento foi engido 2
categonia de direito fundamental pelo Constituinte de 1988 como
estimulo & eriatividade inventiva. Equivale dizer, a Constituigio Fe-
deral concede ao autor do invento a mais sélida das garantias, in-
serindo sua prerrogativa de exploragio temporria no bojo de cldu-
sula pétrea, com o escopo de garantir o direito fundamental dos
destinatarios do invento de frui-lo. A garantia do privilégio é, em
verdade, instrumental.

O interesse efetivamente protegido pelo artigo 5°, XXIX, ao final
e a0 cabo, € o desenvolvimento tecnolégico e industnial do pais, em
beneficio dos cidadaos, questao diretamente ligada ao capitulo da
ardem econdmica.

O artigo 170 da Constituigio Federal relaciona como principios da
ordem economica nacional, entre outros, a propriedade privada e
sua fungio social, a livre concorréncia, a defesa do consumidor ¢ a
busca do pleno emprego.

O parametro a ser adotado para definigio dos contornos de todos
esses principios € o comando contido no artigo 3° da Constituigio
Federal, que fixa o desenvolvimento nacional como um dos objet-
vos da Federacio.

A questio da patente em sede constitucional relaciona-se, ainda,
com as disposigdes dos artigos 218 e 219 da Constituigio Federal,
0% quais estio inseridos no titulo da ordem social e dispdem sobre
a ciéncia e tecnologia. Seu contetido, extremamente programatico,
deve ser considerado para interpretacio do teor e alcance do prvi-
légio contido na patente.

Da anélise desses dispositivos conclui-se que toda a atividade in-
ventiva deve ser estimulada e protegida no pafs, considerando-se,
sempre, o desenvolvimento interno. A Constituiao reiteradamen-
te determina que o esforco produtivo do pais, material ou imaterial,
tenha por meta a melhoria do bem-estar da populagio, entendido
este em seu sentido mais amplo.

A despeito de o foco estar no interesse da coletividade, nao se pode
olvidar, todavia, que os direitos do inventor devem ser prestigiados.
A ofensa ao texto conshitucional ocorre tanto quando o aphcador
tutela o interesse do inventor sem considerar o interesse social,
como quando o inverso se verifica, Se a Constituigio Federal ofe-
rece uma garantia para atingir determinado objetivo, como jd
posto, seria um contra-senso menosprezé-la a pretexto de resguar-
dar o interesse coletivo, O desafio que se apresenta ¢ exatamente o
de balancear esses interesses.

2, REGIME INFRACONSTITUIONAL DA PATENTE

A disciplina dos direitos relativos 2 propriedade industrial é obje-
to de acordos internacionais dos quais o Brasil é signatdrio. A
Convengao de Pans (CUP) firmada pelo Brasil em 1883 e rews-
ta em Estocolmo, em 1967, vige no pais, atualmente, em razio das
disposicdes do Decreto 75.572, de 8 de abnl de 1975.

Em 1994 foi firmado pelo Brasil 0 Acordo sobre Direitos da Pro-
priedade Intelectual Relacionados ao Comércio, Trade Related In-
telleciual Properly Rights (TRIPs), promulgado pelo Decreto
1.355, de 30 de dezembro de 1994, Este documento é fruto das

negociacdes travadas no ambito da chamada Rodada Uruguaia do

General Agreement on Trade and Tarifs (GATT) em 1994

Para exame do remime juridico infraconstitucional da patente é ne-
cessdrio, inicialmente, definir qual posicio esses acordos interna-
clonais ocupam na hierarquia normativa nacional,

Dado o seu objeto, este estudo limita-se a registrar que, conforme
entendimento consolidado no dmbito do Supremo Tribunal Fede-
ral, os tratados internacionais tém a eficcia e validade equivalente
a de leis ordinarias, A esse propdsito, a ementa do acordao refe-
rente ao julgamento da ADI 1480 MC/DF sintetiza a tese acolhi-
da por aguele Trbunal:

Ementa: Acao Direta de Inconstitucionalidade - Convengio n”
158/O1T - Protecio do Trabalhador contra a Despedida Abitra-
ria ou sem Justa Causa - Awgiiigio de llegitimidade Constitucional
dos Atos que [ncorporaram essa Convengéo Internacional ao Di-
reito Positivo Interno do Brasil (Decreto Legslativo n” 68/92 e
Decreto n” 1.833/96) - Possibilidade de Controle Abstrato de
Constitucionalidade de Tratados ou Convencaes Internacionais em
Face da Constituigio da Repiblica - Alegada Transgressio ao Ant,
7°, 1, da Constituicio da Repiblica e ao Art. 10, [ do ADCT/88
- Regulamentacio Normativa da Protecio contra a Despedida Ar-
bitrdnia ou sem Justa Causa, posta sob Reserva Constitucional de
Lei Complementar - Conseqiiente Impossibilidade Juridica de Tra-
tado ou Convencao Internacional atuar como Sucedéneo da Lei
Cum]:llementar ﬂuglda pe!a Cr:rnshtulgan (::f At ?" [) - Consa-

gragio Constitucional da Garantia de Indenizagio Compensaténia
como Expressio da Reacio Estatal & Demissao Arbitréna do Tra-

balhador (cf, Art. 7°, I, C/C 0 Aut. 10, 1 do ADCT/88) - Con-
teiido Programético da Convencao n” | 58/OIT, cuja aplicabilida-
de depende da agio normativa do legislador interno de cada pais -
Possibilidade de adequagéo das divetrizes constantes da Convengio
0" 158/01T as exigéncias formais e matenais do estatuto constitu-
cional brasileiro - Pedido de medida cautelar deferido, em parte,
mediante interpretagio conforme & constituigio. Procedimento
constitucional de incorporagao dos tratados ou convengdes interna-

cionais. - E na Constituigao da Repiiblica - € no na controvérsia
doutrindna que antagoniza monistas e dualistas - que se deve bus-
car a solugio normativa para a questio da incorporagio dos atos in-
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ternacionais an sistema de direito positvo interno brasileiro, O
exame da vigente Constituigiio Federal permite constatar que a exe-
cugio dos tratados internacionais e a sua incorporagio i ordem ju-
ridica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato
subjetivamente complexo, resultante da conjugagio de duas vonta-
des homogéneas: a do Congresso Nacional, que resolve, definitiva-
mente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos
internacionais (CF, art. 49, ) e a do Presidente da Repiblica, que,
além de poder celebrar esses atos de direilo internacional (CF, art.
84, VIII), também dispde - enquanto Chefe de Estado que é - da
competéncia para promulga-los mediante decreto. O iter proced;-
mental de incorporagio dos tratados internacionais - superadas as
fases prévias da celebragio da convengio internacional, de sua
aprovagao congressional e da ratificacio pelo Chefe de Estado -
conclui-se com a expedicio, pelo Presidente da Repiblica, de de-
creto, de cuja edicio denvam trés efeitos bésicos que lhe sdo ineren-
tes: (a) a promulgagdo do tratado internacional; (b) a publicagio
ofictal de seu texto; e (c) a executonedade do ato internacional, que
passa, entdn, e somente entdo, a vincular e a obngar no plano do
direito positivo interno, Precedentes. Subordinagio Normativa dos
Tratados Internacionais a Constituigao da Repiblica. - No sistema
juridico brasileiro, os tratados ou convengdes internacionais estéo
hierarquicamente subordinados a autoridade normativa da Consti-
tuigio da Repiblica. Em conseqiiéncia, nenhum valor juridico
terdo os tratados internacionais, que, incorporados ao sistema de di-
reito positivo mterno, transgredirem, formal ou matenalmente, o
texto da Carta Politica. O exercicio do treaty-making power, pelo
Estado brasileiro - nao obstante o polémico art. 46 da Convengao
de Viena sobre o Direito dos Tratados (ainda em curso de tramita-
¢io perante o Congresso Nacional) -, estd sujeito & necessana ob-
servancia das limitagbes juridicas impostas pelo texto constitucional,
Controle de Constitucionalidade de Tratados Internacionais no
Sistema Juridico Brasileio. - O Poder Judicidrio - fundado na su-
premacia da Constituicio da Repiblica - dispée de competéncia,
para, quer em sede de fiscalizacéio abstrata, quer no ambito do con-
trole difuso, efetuar o exame de constitucionalidade dos tratados ou
convencoes internacionals Ja incorporados ao sistema de direito po-
sitvo interno. Doutrina e Junsprudéncia. Pandade Normativa

(AT R Rl e

R AL AT

Desde 1964

entre Atos Internacionais ¢ Normas Infraconstitucionais de Direito
Interno, - Os tratados ou convencdes internacionais, uma vez regu-
larmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema Ju-
ridico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficicia e de
autonidade em que se posicionam as leis ordindnas, havendo, em
consegiiéncia, entre estas € os atos de direito internacional piblico,
mera relagio de panidade normativa. Precedentes. No sistema juri-
dico brasileiro, os atos internacionais nio dispdem de primazia hie-
rirquica sobre as normas de direito interno. A eventual precedén-
cia dos tratados ou convenghes internacionais sobre as regras
infraconstitucionats de direito interno somente se justificard quando
a situacio de antinomia com o ordenamento doméstico impuser,
para a solugio do conflito, a aplicagio alternativa do criténo crono-
logico (“lex posterior derogat prion”) ou, quando cabivel, do cnté-
no da especialidade. Precedentes, Tratado Internacional e Reserva
Constitucional de Lei Complementar, - O pnmado da Constitui-
¢io, no sistema juridico brasileiro, ¢ oponivel ao principio pacta
sunt servanda, inexistindo, por isso mesmo, no direito positive na-
cional, o problema da concorréncia entre tratados internacionais e
a Lei Fundamental da Repiblica, cuja suprema autondade norma-
tiva devera sempre prevalecer sobre os atos de direito internacional
piblico. Os tratados internacionais celebrados pelo Brasil - ou aos
quais o Brasil venha a adenr - néo podem, em conseqiiéncia, ver-
sar maténia posta sob reserva constitucional de lei complementar. E
que, em tal situacio, a propria Carta Politica subordina o tratamen-
to legislativo de determinado tema ao exclusivo dominio normativo
da lei complementar, que ndo pode ser substituida por qualquer
outra espécie normativa infraconstitucional, inclusive pelos atos in-
ternacionais J mcorporados ao direito positivo interno. Legitimida-
de Constitucional da Convengao n” 158/O1T, desde que observa-
da a Interpretacio conforme Fixada pelo Supremo Trbunal
Federal. - A Convengio n” 158/OIT, além de depender de neces-
sinia e ulterior intermediagdo legislativa para efeito de sua integral
aplicabilidade no plano doméstico, configurando, sob tal aspecto,
mera proposta de legislagio dingida an legislador interno, néo con-
sagrou, como \inica conseqiiéncia derivada da ruptura abusiva ou
arbilrdna do contrato de trabalho, o dever de os Estados-Partes,
como o Brasil, instituirem, em sua legislacio nacional, apenas a ga-
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rantia da reintegragio no emprego. Pelo contrévio, a Convencao n®
|58/OIT expressamente permite a cada Estado-Parte (Artigo
10), que, em fungio de seu préprio ordenamento positivo interno,
opte pela solucio normativa que se revelar mais consentanea e com-
pativel com a legislacio e a pritica nacionais, adotando, em conse-
qiiéncia, sempre com estrita observincia do estatuto fundamental
de cada Pais (a Constituicio brasileira, no caso), a férmula da retn-
legragio no emprego e/ou da indenizagiio compensatona. Analise
de cada um dos Artigos impugnados da Convengao n® 158/01T
(Artigos 4° a 10).

Em 14 de maio de 1996, foi promulgada a Lei n° 9.279, que re-

gula direitos e obrigacies relativos & propriedade industrial, carac-

terizando-se como verdadeiro Codigo da maténa.

Considerando que os acordos internacionais relativos & proprieda-
de industrial vigoram no pais com a mesma forca das leis ordin-
rias, conforme, repita-se, a posigio do Supremo Tribunal Federal,
e que a Constituigio Federal garantiu ao autor de inventos privilé-
gio lempordno de exploragio com o intuito de garantir o interesse
social e o desenvolvimento tecnolégico do pais, a harmonizacio das
disposicdes da Lei n” 9.279/96 com o contido na Convencio de
Paris € no TRIPs pressupée a adogio do método l6gico-cientifico®
de interpretagio, com o escopo de prestigiar, a0 mximo, a vigén-
cia de todas as disposicies, afastando, sempre que possivel, uma
interpretacio abrogante.

2.1 Disposicdes Legais sobre Licenca Compulséria de Patente

Em um processo volitivo, a licenca é o instrumento por meio do
qual o titular da patente permite que terceiro explore o prvilégio,
assumindo a obrigagdo de ndo turbar o licenciado.

A licenca € precisamente uma autonizagio, dada por quem tem o
direito sobre a patente, para que uma pessoa faca uso do objeto do
prvilégio. Esta autorizacio tem um aspecto puramente negativo: o
titular da patente promete ndo empregar os seus poderes legais para
proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da patente, Tem,
porém, um aspecto positivo, qual seja, o titular di ao licenciado o
direito de explorar o objeto da patente, com todos os poderes, ins-
trumentos e metos que disto decorram. (Barbosa, 2003, 1041).

Contudo, o instituto da licenca pode assumir outra feicio quando
utilizado pelo Estado como meio de garantir a efetiva utilizacio do
objeto do privilégio em beneficio da sociedade.

2. 0 método € agui citado na definigio adotada por Vicente Réo (1960, p, 582). “0
processo Magoojuridica ou [dgoo-centifice, mais em harmonia com o sentido social &
humano do direito, parte do texto que examing, mas val além dos elementos materiais
que o texto lhe proparciona, quanda, por processos ligicos, investiga a ratio fegis (o
razao que justifica ¢ fundamenta o preceito), a vis leeis (ou razio virtude normativa do
preceita, gue the advém, nie da ventade subetiva de quem o claberou, das da efcicia
intrimseca & objeiva adguinda ao s destacar de sew autor) ¢ & ocasio fegis (ou partice-
lar enrcunstiincia do momento histinico, que determinog a criagio da preceitn).

3 Arigo 28
Direitos Canfendas

3l

A Convengao de Paris cuida da maténa em seu artigo 5°. A ver-
sio onginal do dispositivo estabelecia que a introducio pelo privi-
legiado, no pafs em que o privilégio tvesse sido concedido, de ob-
jetos fabricados em um ou outro dos Estados da Unido, ndo lhe
traria perda do direito. Todawia, o privilegiado ficava sujeito & obni-
gacio de usar de seu prvilégio, de conformidade com as leis do
pais onde introduzisse os objetos privilegiados.

Em 1925, na revisio de Haia, o artigo 5°, no ponto de interesse,
passou a ter a seguinte redacio:
Apesar disso, cada um dos paises contratantes terd a faculdade
de adotar as medidas legislativas necessirias i prevencio dos
abusos que puderem resultar do exercicio do direito exclusivo
conferido pela patente, por exemplo, por falta de uso efetivo.

Apas a revisio de Estocolmo, firmada pelo Brasil, o dispositivo
passou a vigorar com a seguinte redacio:

A, 5°-

A. 1) A introdugio, pelo titular da patente, no pais em que esta
foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos paises da
Unido ndo carreta a caducidade da patente.

2) Cada pais da Unido terd a faculdade de adotar medidas legis-
lativas prevendo a concessdo de licencas obngatérias para prevenir
0s abusos que podeniam resultar do exercicio do direito exclusivo
conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploracio.
3) A caducidade da patente s6 poderd ser prevista para os casos
em que a concessao de licencas obrigaldrias ndo tenha sido suficien-
e para prevenir tais abusos. Nao poderd ser interposta acio de de-
claragio de caduadade ou de anulagio de uma patente antes de ex-
pirar o prazo de dois anos a contar da concessio da primeira
licenca obrigatona.

4) Nao podera ser pedida licenga obrigatdna, com o fundamento de
falta ou insuficiéncia de exploragio antes de expirar o prazo de qua-
tro anos a contar da apresentacio da patente, ou de trés anos a con-
tar da concessio da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo,
a licenga serd recusada se o titular da patente justificar a inagio por
razoes legitimas. Tal licenca obngatona serd ndo exclusiva s6 serd
transferivel mesmo sob a forma de concesséo de sublicenca com a
parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

O artigo 28 do TRIPS' relaciona os direitos exclusivos conferidos
pela patente. O artigo 30, por sua vez, confere aos Membros a fa-
culdade de conceder excegdes limitadas aos direitos exclusivos con-

. Uma patente conferivd a sew Utular os seguintes direitos exclusivos

a) quarde s2u objeto for um produte, o de evitar que terogims sem seu consentimento
produzam, wsem, coloquem i venda, vendam ou imporlem com esses propdsitos
iqueles bers;

(...)

b} quando o ohjeto da patente for um process, o de evitar gue teroeiros sem seu con-
senlimento usem o processo ¢ usem, cofoquem & venda, vendam, ou impartem com
esses proplstios pelo menos o produta abtido diretamente par aguele processa

2, O titulares de patente terin também o direito de codi-la ou transferida por sucessio
¢ o de efetuar contratos de Bicenga.
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feridos pela patente, desde que nio conflitem de forma nio razod-
vel com sua exploracio normal e ndo prejudiquem de forma néo ra-
zoavel os interesses legitimos de seu titular, levando em conta os in-
teresses legitimos de terceiros.

Na seqiiéncia, sob o titulo “Outro Uso sem Autorizagio do Titu-
lar™, 0 Acordo relaciona as disposicdes a serem respeitadas pelos
Membros nas hipéteses em que as legislagdes nacionais permitem
outro uso do objeto da patente sem autorizacio de seu titular, in-
clusive o uso pelo Governo ou por terceiros autonzados pelo Go-
verno (esta dltima equivalente & licenca compulsona na legislagio
brasileira, como se verd adiante),

Considerando a vinculagio do prvilégio conferido pela patente 2 sua
fungao constitucionalmente estabelecida, no dmbito interno, o legislador
ifraconstitucional inseru no ordenamento juridico a licenca compulsé-
nia como instrumento de adequagio da patente & sua fungao socal.

4, Artign 3

Chutro Use sem Autorzagio do Titular

(uando a legulagio de um Membro permite outen uso (7) do obyelo da patente sem

autorizagio de ceu titular, inclosive o uso pelo Governo ou por terceisos. autarizados

pedo Governo, as seguintes disposighes serko respeitadas:

{77 ) termo “autro usa™ refere-se a0 wso diferente daguele permitide pelo art. 30

a) & auloniragia desse uso ser considerada com base no sen ménito indiidual;

b) esse usa sb poderd ser permitido s o usudrio proposta lver previamente buscada
obéer autorizagio do titular, em termos e condigies comenciais razadveis, & que esse
esforgos ndo tenham sido bem sucedidos num praso razodvel. Essa condigio pode
ser dispensada por um Membro em cazo de emergineia nacional ou outras eircuns-
tincias de extrema urgéncia on em casos de uso piblico ndo comercial. No caso de
usa pitblicn néo comercial, quards o Gaverna au o contratante sabe ou tem base de-
manstrivel para saber, sem proceder o uma busca, que uma patente ngente ¢ ou serd
usadla pelo ou para o Governe, o Walar serd prontamente informade;

¢) o abeance ¢ a diragho desse wso serd resteilo an objetivo para o qual lof antonzado e,
oo caso de tecnologia de semicondutores, serd apenas para uso piblice nio comer-
cial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivg ou
desleal wpeds wm processo admansstrative ou judicial;

d} esse uso serd ndo exchis;

¢) 53 150 nio serd transferivel, exceln conjuntamente com a empresa ou parte da em-
presa que dele wsufru;

f) esse usa serd autonzado predominaniemente para supnir o mercada micrne do Mem-
bro que o antorow;

g} sem prejuizo da prolecin adequada dos Jegilimos interesses das pessoas aulonzadas,
a autonizagio desse uso poderd ser terminada se ¢ quando as circurstinens que o
progeciaram deixarem de exstic & s for improvivel que venham a existis novamente,

Nos termos do artigo 68 da Lei n” 9.279/96, o titular ficard sujei-
to a ter a patente licenciada compulsoniamente se exercer os direi-
tos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar
abuso de poder econdmico, comprovado nos termos da lei, por de-
cisio administrativa ou judicial. Ensejam, igualmente, licenga com-
pulséria a nao exploragio do objeto da patente no territorio brasi-
leiro por falta de fabncagio ou fabricagio incompleta do produto,
ou, ainda, a falta de uso integral do objeto patenteado, ressalvados
o casos de inviabilidade econdmica, quando serd admitida a im-
portacdo. A licenca também poderé ser defenida pelo Poder Piibli-

co se a comercializagio nao satisfizer as necessidades do mercado.

Ha na lei, ainda, as hipéteses de licenciamento compulsério para
viabilizar a utilizacio de patente dependente, com requisitos espe-
cificamente postos para sua caractenzacio, e para os casos de
emergéncia nacional e interesse piiblico.

A mutoridade competente terd o poder de rever, medeante pedido fundamentada, se

e3shs circunstingias persistem;

h) o timlar serd adequadamente remunerado nas cocunstinaas de cada uso, levando-
s& em conta o valor scondnnico da autonzagio;

1) & validade legal de qualquer decisdo relativa 3 aulonzagio desse wso estard supeita 2
mecurso judicial ou a eatro recusso imdependente juno a uma autondade claramente
supenor naquele Membeo;

1) quabquer decisio sobre a remaneragio concedida com relagio a esse wso edtard sujes-
{a a recursa judicial ow outro recurso independente junio a uma suloridade clarmen-
te supenor naquele Membro;

k) us Membaos nio estio obngados a aplicar as condigies estabelecidas nos subpari-
grafos “b" ¢ “" quando esse uso for permilido para remediar um procedimento de-
terminado como sendo anticompetitivo ou desheal apés um processo administrativ
ou judictal. A necessidade de corngir priticas anticompetitivas ou desdeais pode ser
levada em conta na determinacio da remuneracio em lais casos. As autondades
campetenles lerdo o poder de recusar a terminagio da autorizagio se e quando as
condigiies que a propiciaram forem tendenles a ocorrer novamente;

[} quando esse uso ¢ autorizado para permitir a exploragio de uma patente (“a segan-
da patente”) que ndo pode ser explorada sem violar outra patente (“a primeira pa-
fente”), as seguinles condighes adicionats serdo aphcadas:

i) & invergan wenbificada na tegunda patente ervalverd um avango técnics importante
de considerdvel significadn econdmico em relagio & invengio identificada na primei-
m patente;

it} o titular da pameira patente estari habilitado a receber uma licenga cruzada, em ter-
mos razodvels, para usar o inveecko identificada na sequnda patente; ¢

iii} & usa nalonzado com relagio & primewra patente serd ndo transferiel, exceto com a

transferéncia da sequnda patenis,
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3. A ConsTITUCIONALIDADE DA EXIGENCIA DE PRODUCAOD LOCAL

Tanto o artigo 68 quanto o artigo 70 da Lei n” 9.279/96 repetem,
na prética, quase que ipsis lileris, as condicdes estabelecidas no ar-
tigo 3| do TRIPs e com ele néo confrontam. A principal divergén-
cia relativamente a esse instrumento estd na possibilidade, ou nao,
de harmonizagio das disposicées do artigo 68, § 1°, | da Lei o’
9.279/96, com o que dispie o artigo 27 do TRIPs, que trata da
maténa patenteavel.

Enquanto a lei nacional abre flanco para a concessio de licenga com-
pulséna em razio da nio exploracio da patente pela falta de fabnica-
¢ao ou fabricagio incompleta do produto ou, ainda, a falta de uso in-
tegral do processo patenteado, os signatinos do TRIPs acordaram,
no artigo 27, que as patentes serdo usufruiveis sem discriminagio
quanto ao local de invencio, quanto a seu setor tecnoldgico e quanto
ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

Hé corrente doutrindna no sentido de que as disposicbes sobre
produgdo local na Lei n° 9.279/96 violam o TRIPs e, por isso, ex-
péem o Brasil a questionamentos no ambito da Organizacio Mun-
dial do Comércio (OMC), a exemplo do que ocorreu em 2001,
uando foi instituido painel para exame da questio no ambito do
%rgﬁo de Solugio de Controvérsias daguela Organizacio.

Licks (2001, p. 81-82), defendendo essa tese, obtempera:

A interpretacao, tio uninime quanto isenta e livre, de técnicos,
professores e renomados especialistas, comprova a ilegalidade do
artigo 68, § 1°, I da Lei 9.279/96, frente aos compromissos in-
ternacionas assumidos pelo Brasil de forma soberana, tal como o
ant, 27.1 de TRIPs, Estas autoridades também demonstram que
o art, 2.2 de TRIPs nao auxiha a defesa do dispositive atacado.
(...} Pelo exposto, o Pais aguarda um projeto de lei que revogue
o inciso | do artigon 68, § 1° da Lei 9.729/96, para que os esfor-
¢os de promogio de investimentos externos e de aumento de ex-
portagbes nio sejam prejudicados por decisdes politicas desacer-
tadas ou com vista & captacio de votos em eleigio proxima

Sustentando tese contrina ¢ digna de registro a posicio Borges
(2003, p.521) que, em sintese, conclui:

a) Nio se mtroduziu, com o TRIPs, nenhum novo requisito &
regra de ndo disciminacao da Convengo de Paris. b) TRIP;,
fora da cliusula de exame, nio revoga as disposicies da CUP re-
lativa a uso efetivo das patentes. ¢) A interpretagio sistemética do
Acordo TRIPs determina que o Art. 27 regula exclusivamente
0s pressupostos para o exercicio de uma patente que sejam incon-
dicionais e intrinsecos & sua concessdo, ndo se aplicando as regras
relativas 4 manutengao do direito, uma vez concedido. Assim, a
norma nao afeta a exigéncia de uso efetivo. d) Nao houvesse tal
entendimento, ainda assim o Art. 27 nio podena ser entendido
de forma a vedar a exigéncia de uso efetivo. Em primeiro lugar,

5. Sobre o teor do pamnel confenr em Licks, 2000, p. 81.

il

porque continua em vigor a Convengio de Paris, que a assegura.
¢) Em segundo lugar, porque no uso efetivo se leva em conta a ex-
ploragio da palente: mesmo sem importar nada, ocorre falta de
uso. Nao h pois a discriminagio mencionada na cléusula entre a
importagio e a fabricagio local. f) Outro sena o entendimento, se
o TRIPs regulasse a nocio de uso efetivo, ou protbisse discrimi-
nar entre terntdno nacional e estrangeiro para apuracio da explo-
racio ou ainda tivesse disposto diretamente que importagio tam-
bém é uso. Mas ndo o fez. g Assim, nio hi qualquer
discriminacio, seja perante o Aut. 27, seja perante o restante dos
dispositivos do TRIPs, na eventual imposicao pela let nacional de
um requisito de uso efetivo, desde que constituido em exata con-

formidade com os parimetros do Art. 5° da CUP.

Das dispasitivos colacionados é possivel extrair que o deslinde da
controvérsia estd na definicio de uso efetivo. Nem a Canvencao de
Paris nem o TRIPs definem explicitamente o que se deve conside-
rar como uso efetivo ou exploragio da patente.

Conforme leciona Mello (2000, p.243), os tratados que restrin-
gem a soberania estatal, ou impdem nus, devem ser restritivamen-
te interpretados, No caso, tanto a CUP como o TRIPs, ao emiti-
rem comandos sobre o teor de normas a serem observadas
internamente, tém um claro contetido restritivo a0 poder legiferan-
te dos Estados signatarios. Assim, nio se deve interpretd-los exten-
sivamente, seja por meio de ampliacio do alcance de suas disposi-
ces, seja pela ampliagio do conceito de institutos neles expressos.

Importa observar que as relades internacionais no alcangaram,
ainda, patamar tal em que todas as barreiras nacionais tenham sido
derrubadas em prol do livre comércio internacional. Esse € um fato
que nao pndc ser ignnradu e, nesse contexto, devem ser nterpreta-
das as disposigies dos documentos internacionais.

E licito a um pais estabelecer mecanismos que garantam a produ-
¢do local, com a conseqiiente geracio de empregos e arrecadacio
de tributos. Nao se esta afirmando que exista gamnlia de gue a
concessao de licenga compulsénia, neste ou naquele caso, ivd redun-
dar de forma automédtica nestes resultados. Mas, 1gualmente, nio
se pode ignorar que é, em principio, meio 1doneo para alcance
desse desiderato.

Os doutrinadores debatem sobre a questdo concernente & adequa-
¢ao ou ndo da exigéncia de trabalho local aos Acordos e Conven-
gies firmados pelo Brasil. Analisam a questio no sé sob o aspec-
to técnico, como pritico. Equivale dizer, examinam o tema,
também, pela dtica da efetvidade da exigéncia. Aranha (2000,
p.2), analisando cnticamente a efetividade da licenca compulséna
relativamente as patentes de medicamentos, pnndera:

A supervalorizagao do tema da licenga compulséna, instituto de
duvidosa valia na solugio da maioria das questies suscitadas por
praticas desleais de mercado, encobriu a demanda por sintonia
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governamental, que passa a ser evidenciada como o norte neces-
sino dos esforgos académicos, sociais e politicos nesse novo setor
de preocupagao, mas velho setor de apropriago, que é o do co-
nhecimento de medicamentos.

Contudo, para o aplicador do direito interno, a questio que se co-
loca € tao mais singela quanto dramatica. Independentemente da
adequacio do dispositivo em comento aos compromissos interna-
cionais assumidos, o fato é que na dinimica de validade ¢ eficicia
das normas no plano interno, as disposigies da Lei n” 9.279/96
prevalecem sobre eventuais disposicoes contidas no TRIPs, inter-
nalizado pelo Decreto n” 1.355/94, pois o eventual conflito € re-
solvido pelo entério cronolégico.

Como j& mencionado, ha posicoes delendendo a ilegalidade do ar-
tigo 68, § 1°, I da Lei 9.279/96. Tal assertiva demonstra a impos-
sibilidade de adogio do argumento para o aplicador nacional. O
controle da lei se faz em confronto com a Constituicho Federal. Re-
pita-se, o controle é de constitucionalidade.

Sem embargo do respeito aos fundamentos da tese contra a vahida-
de do dispositivo, os quais sio relevantes e devem ser considerados,
porém em discussao no ambito politico, é importante registrar que
para os drgaos de aplicacio do direito (administrativos ou judi-
ciats) essas consideracies de lege ferenda nao sio suficientes para
afastar a validade e eficicia da norma contida na lei federal.

Em cotejo com a Constituicio Federal, as disposicdes do artigo 68,
§ 1°, 1 da Lei 9.279/96 contém instrumento eficaz para adequa-
¢io da patente & sua funcio social,

Em geral, afirma-se que a patente nio confere a seu titular o direi-
to de fazer algo e sim o direito de impedir que terceiro explore, sem
seu consentimento, a invengio patenteada.”

Contudo, a Constituigio Federal aponta em sentido diverso. O ti-
tular do privilégio tem o dever de utilizi-lo em prol do interesse pi-
blico e do desenvalvimento tecnolégico do pais.

O dispositivo da Lei n° 9.279/96 que estabelece a falta de fabn-

cagdo ou fabricagio incompleta do produto, ou falta de uso integral

6. Wesse sentido conferir em Hey, 2001, p. 53,
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do processo patenteado, como fator que enseja a licenca compulsé-
na, ressalva, expressamente, os casos de inviabilidade econfmica.

Por outro turno, o mesmo artigo, em seu § 2°, estabelece que s6
poderd requerer a licenga pessoa com legitimo interesse e que tenha
capacidade técnica e econdmica para realizar a exploragdo eficien-
te do objeto da patente, que deverd destinar-se predominantemen-
te an mercado interno.

(Ora, se o requenmento da licenca compulsénia pressupde a viabilidade
econdmica da produgio local, o ndo uso pelo titular s6 pode decorrer
de abuso do direito a0 prvilégio. Do contrério, estania ele salvaguarda-
do pela ressalva legal e ndo existina pessoa apta ao requenmento.

Como j4 explicitado em capitulo anterior, a funcdo social do privilé-
gio ¢ elemento que integra o direito do inventor e define seus [imites.
Desse modo, se o legislador infraconstitucional estabeleceu, nos li-
mites postos pela Constituigao Federal, a producao local como um
mecanismo Gt ao atendimento das metas de desenvolvimento,
pleno emprego, dentre outras, sua inobservincia submete o titular
da patente a sofrer a compressio de seu direito.

Nao se pode olvidar que a licenga compulséria permite, no limite
das circunstincias, a menor compressao possivel ao direito do in-
ventor. O titular ndo € destituido de seu direito, tanto que € remu-
nerado pelo uso autorizado a terceiro.

Ademais, a remuneracio garantida pela lei demonstra que o dis-
positivo da Jei nacional nio viola o artigo 27 do TRIPs, que esta-
tul que as patentes serao usufruivels independentemente de os bens
serem importados ou fabricados localmente,

A exigéncia de produgio local ndo apena o titular da patente com
a perda do privilégio. Apenas e tao somente determina que seu di-
reito serd exercido com outra configuragio, visto que terceiro pode-
rd utilizd-lo, porém mediante remuneragio adequada e consenti-
nea com o objeto licenciado.

Afirma-se, também, que haveria um tratamento nao isondmico
conferido ao licenciado, pois ele estania sujeito, apenas, a explora-
¢io eficiente do objeto da patente, e nio & sua exploracio integral.”

T. Licks, 2002 p. 27.
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Contudo, a andhse sistematica do § 2° do artigo 68, 11, da lei em
exame nao conduz a essa conclusio. O escopo do licenciamento
compulsério, por falta de fabricagdo local, & permitir que terceiro a
realize quando o titular, a despeito da wiabilidade economica, nao
a implementa. Desse modo, € forgoso concluir que o licenciado estd
sujeito &s mesmas obrigagdes do titular. Do contrério, sequer esta-
na apto a requerer a licenca, nos termos do mesmo artigo.

Por fim, na perspectiva de contribuir para o debate e aperfeicoamen-
to do sistema, é vilido mencionar que, a titulo de evolugio legislati-
va, serla conveniente reexaminar o conceito de unidade da patente.

A ciéncia evolui diuturnamente e, em razio disso, o diveito preci-
sa adequar-se a essa realidade, para melhar atender o interesse co-
letivo. O dogma da unidade da patente precisa ser reexaminado,
mormente ante a novel possibilidade de patente de medicamentos,

introduzida no nosso ordenamento pela Lei n” 9.279/96.

Tendo em conta que o desafio do legislador infraconstitucional e do
intérprete ¢ estabelecer normas e aplici-las de forma a prestigiar os
valores contidos na Constituicio Federal, a qual, em matéria de
propriedade industrial, exige a ponderagio do interesse do titular
da patente de explorar seu privilégio, sem concorréncia, com o in-
teresse da sociedade em usufruir dos beneficios do invento, é pre-
ciso que a licenga compulséria limite-se aquela fragio do direito
que estd sendo inadequadamente utilizada, ou subutilizada.

Assim, se ha possibilidade de rewvindicacéio independente, apenas
sobre ela devenia recair a restricio do prvilégio,

4. CoNCLUSAD

O direito & exploracio exclusiva, ainda que temporénia, do objeto
patenteado ¢ conferido ao autor do invento pelo ordenamento juri-
dico brasileiro como escopo de estimular a atividade inventiva em

prol da sociedade.

A vinculagio existente entre a fruigiio do privilégio ¢ o atendimen-
to do interesse piiblico, em sentido lato, estabelece os contornos de
existéncia do proprio direito do inventor. A protecio juridica s6 é
conferida enquanto o exercicio do direito estiver em conformidade
com as metas fixadas pela Constituigio Federal

A exigéncia de producio local do objeto patenteado e a possibili-
dade de licenciamento compulsério por sua inobservincia ndo
afronta as disposigdes do TRIP e estd em acordo com a Consti-
tuigio Federal. A Lei n® 9.279/96 garante a remuneragio do titu-
lar da patente pelo licenciado, o que acarreta a menor compressio
possivel ao direito do inventor em prol da coletividade.

A despeito de opinides em contrério acerca da efetividade da licen-
¢a compulsénia para atendimento do interesse social, € necessnio
reconhecer que a configuragio do instituto, no molde em que foi
positivado, apresenta-se como opgio legitima do legislador e total-
mente em conformidade com a Constituigio Federal.

3

_——

Contudo, é necessirio ponderar interesses. A Constituicio Federal
garante ao autor de invento privilégio tempordrio de exploragio e o
condiciona ao atendimento de sua funcdo social. O instituto da li-
cenga compulséria, por seu turno, é um meio para garantir o aten-
dimento dessa funcao e importa em mecanismo de restngao do di-
reito constitucionalmente tutelado.

Nesse diapaso, para atender de forma pertinente ao balanceamen-
to de interesses, as exigéncias de trabalho local da patente, postas
no artige 68 da Lei n® 9.279/96, deveriam dinigir-se a cada uma
das rewindicacdes, de molde a impingir ao titular do direito a
menor restrigio possivel, desde que suficiente para atender o inte-
resse coletivo.
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INTRODUCAD

Na atualidade, produtores, comerciantes e prestadores de servigos
utilizam-se das marcas ou sinass distintivos para identificar no merca-
do seus produtos e servigos. A identificacio ¢ de suma importancia,
nao s para evitar prejuizos aqueles que disponibilizam produtos e
servigos, como também para proteger aqueles que ingressam no mer-
cado & procura de tais produtos e servigos, ou seja, os consumidores,

Todavia, em nosso sistema, para que se goze da tutela legal aludida
supra, nio basta cnar a marca e lancé-la no mercado, ainda que o faca
primeiro. Necessério se torna requerer e obter seu registro em repar-
ticio central do Governo. O registro, via de regra, serd defendo,
desde que a marca a ser registrada ndo apresente colidéncia com pe-
didos anteriores ou registros 4 concedidos, nem seja protbida por lei.

1. As MARCAS NA ANTIGUIDADE

Mesmo na remota Antigiitdade, j4 encontrdvamos marcas utiliza-
das como sinal distintivo, com a finalidade de identificar armas,
animais e utensilios e seus proprietdrios, Identificados o sujeito e o
objeto do direito, tornava-se possivel a transmissao da propriedade.
Evidentemente, naquela época, no se vislumbrava nas marcas o
cardter comercial que posteriormente vieram a adquirir & conservar
até nossos dias, no entanto, J serviam como indicacio de proce-
déncia, pois j4 na Antigiidade existia o costume de indicar a ori-
gem do produto agricola ou industral.

Outrossim, as marcas serviam como indicagio segura da excelén-
cia e do prestigio do produto, como atestam as denominagdes clés-
sicas: o Gleo venafro; o vinho falerno, célebre produto da Campa-
nia, ou ainda o cecubo, vinho famoso produzido no Lacio. No
campo industrial podemos citar como exemplos a cerimica de
Arezzo, o marmore de Luni e o linho de Milao.

Muito embora a utilizagio das marcas na Antigiiidade ja revelasse al-
gumas fungdes similares aquelas existentes em seu uso moderno (in-

I, REMO FRANCESCHELLL Traitato df Diritte Industriale. Milda, Giufire, 1973,
vol. |. p. 78,
2. M. LEVL La frode in commercio. Tonno, 1926, p. 5 ¢ sege.

dicagio de ongem e qualidade do produto ou servico), inexistia qual-
quer protecio juridica que vedasse designar vinho, griio ou qualquer
gutro produto com marca que nao correspondesse A sua real ongem.
Tampouco havia um caminho legal para que os produtores se opuses-
sem & usurpacio do nome ou signo adotado como marca. Frances-
chelli' afirma que a actio injuriarum e a actio falsi ndo se destinavam,
efetivamente a punir o uso indevido de marca, mas sim o engodo acer-
ca da ongem, quantidade ou identidade da coisa vendida. E dassico
o exemplo do vidro vendido como pedra preciosa, citado por Lewt’.

De qualquer forma, néo se discute que as marcas eram efetivamen-
te utilizadas no periodo Romano, tanto pelo Estado, como por par-
ticulares, Também ndo se discute que ja naquela época o homem
convivia com a contrafacio, e as imitacdes linham livre curso, como
demonstra Domingues’, ao afirmar que “a contrafacio ¢ parte in-
tegrante da natureza humana”.

Pode-se concluir afirmando-se que antes da ldade Média as mar-
cas, embora fregiientes, ndo revelavam o cardter nitidamente co-
mercial de nossos dias, servindo antes para personalizar produtos,
encontrando-se geralmente em produgdes artisticas (vidro, seda, ar-
mt[mﬁ, Etc,], SEm aque|a mnntagﬂn muderrba dt pmte;i:} a0 pro-
du't{:r ou ao mnsumidnr.

2. As MARCAS NA IDADE MEDIA

Neste periodo havemos de destacar a existéncia das corporagdes me-
dievais e da negoliatorum mairicula, que apresenta um elenco das
pessoas que a integram ou sohcitaram inscngio em refenda corpora-
gdo. Assim, as negolialorum malricula davam ongem a um registro
geral que relacionava todos os oficiais de arte inscritos na corporacio,
detalhando nome, cognome, filiagio, data de admisséo, a eventual
relagio de sociedade ou dissolugio da mesma, e a marca do antifice.

Franceschelli* ressalta que somente no despertar do século X1 pode-
mos notar um sentido comercial nas marcas, a partir do timido re-

3. DOMINGUES, DOUGLAS GABRIEL. Marcas ¢ expressies de propaganda. Ric
di Janeiro, Forense, 1984, p. 4.
4. FRANCESCHELLL, Tratiato, al. p. 102,
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nascimento das relagdes de comércio, pois até entio, os aventureiros
vendedores ambulantes ndo se mostravam preocupados em efetuar
um aviamento através de uma marca ou qualquer signo distintivo.,

Assim, como salienta Gabriel’, na Idade Média, quando surgiram as
comunas ¢ cidades, vislumbramos os primeiros sinais do reinicio das re-
lagbes comerciais, com um retorno i divisio de mercado, trabalho ¢
competéncia. A partir de entdo ji podemos encontrar as marcas eiva-
das de cardter nitidamente mercantil, muito embora nio constituissem,
ainda, um sistema dotado de regras especificas como nos dias atuais.

Ha que se notar que as marcas corporativas sofreram razodvel evo-
lucao até assumirem a funcio de aviamento comercial. Se no inicio
das atividades comerciais eram usadas como meros identihcadares
de estabelecimentos e como sinais de propriedade, no caso de ani-
mais de diferentes donos que usavam pasto comum, posteriormen-
le passaram a ter utilizagio mais proxima da moderna, quando
passaram a ser grafadas sob a atvidade exercida, e que figurava na
matricula, identificando-se, portanto, como prépna da pessoa, ou
representando eventual relagio de corporagio ou sociedade,

Assim, tais marcas de propriedade, de garantia, de origem, de con-
trole ou de comércio, passaram a constituir importante elo vincu-
lando o produto ou atividade a uma determinada pessoa ou socie-
dade, e a partir de tais marcas é que as pessoas ou sociedades se
individualizam e se distinguem das demais.

Franceschelli® recorda que, na época, a parte essencial das marcas
italianas era a cruz, ndo s6 pelo uso que dela faziam os analfabe-
tos, como também pelo costume medieval de unir a cruz ao nome
da firma ou a um sinal para invocagio divina.

Ao final do periodo renascentista as marcas ja apresentariam o gér-
men do instituto juridico modernamente conheaido, visto que ja
ETam ubjctas de compra, venda, duag.iu, troca, contestacio, lides,
tendo, portanto, um valor economicamente apreciavel, constituin-
do-se, assim, em bens juridicos. As marcas faziam parte do patn-
monio das entidades ou das pessoas, podendo ser, assim, objeto de

5  DOMINGUES, DOUGLAS GABRIEL. Morcas ¢ expresses de prapaganda, Ria
de Janeirg, Forense, 1984, p. 7.
6. FRANCESCHELLY, Tratiato, cin. p. 185,
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eventuais relagdes travadas por aquelas, fossem estas entre vivos ou
mortis causa. J4 se fazia possivel o ressarcimento de danos causa-
dos pelo uso nio autonzado de marca alheia, a cessao parcial do
direito de marca e os contratos de licenga de uso.

3. As Marcas A IDaDE CONTEMPORANEA

A estrutura das corporagdes de artes e oficios erguida no perodo me-
dieval comega, no século XVII1, a sofrer sérios abalos em razio da Re-
volugio Industnal, cujas caracteristicas mostravam-se inconcilidveis
com o regime corporativo de outrora. Como bem ressaltou Gabnel’, as
finas e elaboradas producdes personalizadas dos artesdes passaram a
ser substituidas pela producio mecanica de grandes e potentes maqui-
nas, que confeccionavam produtos em séne, ngorosamente iguals e
cada vez mais perfeitos. Os mestres foram substituidos por empresérios
que assumiam os riscos do negocio e mantinham a produgao em mar-

cha, pa.g:mdu baixos salinos a classe upf_ra.na que enldo se formava.

A existéncia no mercado de produtos uniformes, praticamente
iguais, deu nova dimensdo s marcas comerciais e provocou o apa-
I'ﬁ:lmf'.']'l.[ﬂ das pnmetras furmas I:IE p]'ﬂp-agﬂnda. 0 rECIﬂ'.mﬁ a q“ﬁ
|ngu se juntaram novas técnicas de venda através de agentes, via-
jantes e até mesmo as vendas por correspondéncia, tudo de acordo
com a nova sistemética de produgdo e de mercado entio wigente.

Neste panorama, comegaram a aparecer as primeiras expenéncias
legislativas no ambito do Direito Marcario. A primeira lei france-
sa de marcas data de 12 de abnl de 1803 e, embora tenha sido ela-
borada de acordo com os parimetros de producio medievais, ja
apresenta algumas caracteristicas condizentes com a feicio moder-
na das marcas, a saber: protecio legal conferida ao titular da marca
mediante o depésito de exemplar no Tribunal de Comércio e puni-
¢ao de contrafagao de marcas particulares através do pagamento de
indenizago ao titular.

Posteriormente, foram editadas as seguintes leis, todas tratando de
maténa atinente is marcas comerciais: a lei orginica francesa de 23

7. DOMINGUES, DOUGLAS GABRIEL. Marcas e expressies de propaganda. Rin
de Jancira, Forense, 1984, p. 41,
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de junho de 1837, a lei italiana de 30 de agosto de 1868, as leis
inglesas de 25 de agosto de 1883 e de 23 de agosto de 1887, esta
iltima regulando tema voltado a marcas fraudulentas. A primeira

lei Norte-Americana a respeito do assunto foi editada em 3 de
marco de 1881,

4, As Marcas N0 DIREITO BRASILEIRO

4.1. A Lei n° 2,682 de 1875

Cabe destacar que a primeira let brasileira sobre o tema foi editada
em 23 de outubro de 1875, a Lei n° 2.682/75. Antes de 1875 nio
existia no pais qualquer tipo de protecio legal 4 propriedade indus-
trial, pelo que eram freqiientes as contrafacdes. Os prejudicados ten-
tavam, em vio, responsabilizar judicialmente os responsaveis, ante o
siléncio e completa omissio do Cédigo Criminal do Impéno. Tenta-
va-se enquadrar a marca falsa, por analoga, em delitos outros, tais
como falsificacio de esento piiblico ou privado, supressio de escrito
verdadeiro, furto, estelionato, cnme contra a propriedade artistica e
literdria ou abuso da lberdade de imprensa. Jamais lograva-se éxito,
uma vez que os crimes acima descritos apresentam lipos legais com-
pletamente estranhos & contrafagio, e, como é cedico, a lei penal nao
admite que se faca uso da analogia em prejuizo do acusado.

Interessante relatar o caso ocorndo em nosso pais por volta de
1875, por estar intrinsecamente relacionado a edigio da referida
lei: nesta ocasido, a firma Meuron & Cia., que fabricava rapé com
a marca Aréa Preta, comegou a ter dificuldades com um concor-
rente — Moreira & Cia. - que lancara no mercado o mesmo pro-
duto sob a marca Aréa Parda. O fato de ambas as empresas serem
estabelecidas na Bahia, aliado 4 relativa semelhanca nas razdes so-
ciais de ambas as envolvidas, contribufa para instaurar enorme con-
fusio no mercado e no espinito do consumidor, com reais e eviden-
tes prejufzos para a empresa que primeiro se utilizava da marca.
Esta, patrocinada pelo ilustre advogado batano, Rui Barbosa, in-
gressou em juizo alegando ursupagao de marca. Apesar da decisio
de 1% instincia ter sido favoravel 2 autora, o Tribunal baiano anu-
lou o processo ab inifio, argumentando, justamente, falta de base
legal para condenagio dos réus.

(O caso acabou ganhando notoniedade, e a decisio do Trbunal nao
agradou aos comerciantes, que, juntamente com o demandante, en-
caminharam representacio ao Poder Legislativo, denunciando a
inseguranga geral que se instaurava entre os industrials, que vi-
nham sendo vitimas de emblemas e imvélucros falsificados ou con-
trafeitos. A representacdo foi acolhida, dai resultando na elah-ora—
¢io de projeto de lei que, aprovado, fez nascer a ja citada Lei n°
2.682, de 23 de outubro de 1875, A les pm’u:gta apenas o fabn-
cante do prudutu ou seu vendedor, e 56 permma que fossem assi-
naladas com marca mercadorias destinadas a0 comércio.

8. CERQUEIRA, JOAQ DA GAMA. Tratads da propriedads industrial: inirodugdin.
Forense, 1946, vol. 1, p. 36.

O artigo 2° da refenida lei ja conferia ao registro de marca o cara-
ter atributivo consagrado pela lei atual, ou seja, a propnedade do
sinal distintivo somente era reconhecida e assegurada pelo Estado
apéds lornado piblico o registro da marca. Gama Cerqueira® obser-
va que o projeto da lei era ainda mais explicito quanto a tal card-
ter, pois estatuia que: “ninguém poderd prelender a propriedade
dela (marca) sem que previamente tenha registrado”. Entretanto,
na exposicio de motivos, a comissio encarregada de elaborar o re-
fendo projeto, exprimia que: “ndo cnia, porém, o registro, a pro-
priedade da marca, que, como propriedade do nome patronimico,
nao encontra limitacio nem no tempo, nem no espago. A proprie-
dade preexiste ao regisiro; mas este € exigido como condigio do
exercicio da acao criminal, ficando sempre e em todo caso salva a
acio civel por perdas e danos.”

Porém, a redacio original da comissio foi alterada no artigo 2°
acima citado, substituindo-se a palavra “pretender” pela palavra
“reivindicar”, & semelhanga do que ocorrera com a lei [rancesa,
onde idéntica substituiio de palavras foi feita com igual propési-
to. Mas ainda assim a le1 brasileira prestava-se i dupla interpre!a
¢do, pois a redacio do dispositivo contrastava com a exposigio de
motivos acima citada, o que levava o intérprete a .utuagaa de per-
plexidade, A questio foi esclarecida por decisio do Governo Im-
perial em 29 de outubro de 1877, no sentido de que “o fato do re-
gistro ndo destréi o direito que alguém possa ter & sua propredade
(da marca), desde que prove posse anterior”.

Cumpre ressaltar que a let de 1875 surgiu da necessidade premen-
te de se regular a protecio de marcas no pais, até entio desprovida
de qualquer diploma legal. Versando sobre matéria pouco conheci-
da pelos nacionas, e feta, como depois ahrmana Visconde de
Ouro Preto, ds pressas, a lei revelou-se imprecisa e padecedora de
falhas insandvess, a tal ponto que ja em 1882 cogitava-se de alterd-
la. Foi apresentado projeto de lei com esta finalidade 2 Camara de
Deputados, mas tal projeto sequer chegou a ser discutido.

4.2. A Convencio de Paris de 1883

Em 1883 realizou-se em Pans um Congresso Internacional para
protegio da propriedade industrial, no qual se fizeram representar
vérios paises, dentre os quais o Brasil. Como resultado deste Con-
gresso, a Convencio foi promulgada pelo Brasil em 28 de junho de
1884, passando as normas nacionais a sofrer influéncia direta das
disposigoes contidas na referida Convengdio, que gerou, ainda, uma
tendéncia de umformizagio internacional da disciplina juridica
sobre direito de invencio e de marcas.

Esta tendéncia de uniformizagio de disciplina juridica a nivel inter-
nacional j se manifestava, inclusive, em outras dreas do Direito, Ja
que, a partir do surpreendente desenvolimento ocorndo nos meios
de transporte e de comunicagio, estreitaram-se as relagdes entre os
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povos, fomentando-se, por conseqiiéncia, o intercimbio comercial
mundial. Sentiu-se, assim, a necessidade de que fossem cnadas nor-
mas nacionais uniformes, de forma a néo causar embaracos ao estrei-
tamento dos laos comerciais entre os diversos Estados Nacionais.

Assim, a Convencio de Paris foi realizada em meio a esta tendén-
cia de uniformizacio internacional do Direito, sendo certo que, no
campo da propriedade industrial, a umiformizagio revelava-se
ainda premente, Ji que a prolecio nio seria efetiva se no se con-
solidasse a nivel mundial.

Os participantes da Convengdo de Panis declararam-se em estado
de Unido para protecio da propriedade industrial, estabelecendo,
entre oulras regras:

- A criagdo de um escnitorio internacional denominado Bureau In-
ternacional da Unido para a Protecio da Propriedade Industrial
que funcionana as expensas dos paises integrantes da Unido;

- Criagio de salvaguarda tempordria da novidade das invencaes,
modelos e marcas, para fins de depésito em paises unionistas, ins-
tituindo a figura da prioridade;

- Aos paises unionistas a possibilidade de efetuarem acordos parti-
culares relativos & protecio da propriedade industrial, desde que
no contraniassem as disposiches da Convencio;

- A possibilidade de depésito de marca de um pais nos outros, salvo
se a mesma fosse considerada contrna i moral e 4 ordem piiblica;

- A possibilidade de novas adesdes;

- A protegao proviséria das marcas, invengdes, modelos e desenhos
privilegidveis que participassem de exposighes internacionais reco-
nhecidas oficialmente e organizadas em terntério de um dos pai-
ses unionistas.

4.3. A Revisao de Madri de 1891

A prmeira revisio da Convengio de Pans foi realizada em
1890/1891, tendo sido ponto de maior deslague a insisténcia da
Franca em regular de forma adequada a questio da falsa indicagao
de ongem. Contra esta posicio se levantava a [tilia, que pretendia
que a matéria continuasse regulada pelas disposigies ongindrias da
Convencio. Na falta de uma deliberacio conclusiva a respeito do

assunto, dez paises firmaram uma convencio restrita, denominada
Acordo de Madri, concernente & repressio das falsas indicacdes de
origem dos produtos.

4.4. Os Codigos da Propriedade Industrial brasileira

A partir da década de quarenta encontramos a legislagio brasilei-
ra sobre marcas e patentes compendiada em quatro Cédigos. O
Decreto-lei n° 7.903, de 27 de agosto de 1945, instituin o primei-
ro Cédigo da Propriedade Industrial brasileiro. Este foi substitui-
do pelo Decreto-lei n® 254, de 28 de fevereiro de 1967, que por
sua vez deu lugar ao Decreto-lei n° 1,003, de 21 de outubro de
1969. Este foi revogado pelo Cédigo da Propriedade Industrial de
1971 (Lein® 5.772, de 21 de dezembro de 1971) que emana do
Poder Legislativo, ao contrério dos trés primeiros, ongindrios do
Executivo. Mais tarde, ja em 1996, foi finalmente editada a Lei n°
9.279, de 14 de maio de 1996, que regula, atualmente, os direi-
tos e obngagdes relativos & propriedade industrial no Brasil.

Feitas estas consideracdes historicas sobre tema, passaremos a de-
senvolver nosso estudo a respeito das MATCas, :Eé i luz dos Iiispursi'
tivos da lel em vigor.

5. As Marcas Na LEI N 9.279/96

5.1. Conceito

Sem olvidarmos que a atual Constituicio da Reptiblica de 1988,
seguindo exemplo das anteriores, confere protecio aos direitos ine-
rentes i propriedadf industrial (artigo 5°, inciso XXIX da Cons-
tituigio), cumpre iniciarmos nossa abordagem tedrica a aspectos le-
gais, doutrindrios e jurisprudenciais a respeito da protegao
conferida aos titulares de direitos relativos as marcas comerciais.

A lei atual inicia a regulamentagio das marcas estabelecendo em
seu artign 122 que sao registrivels como marca os sinais distintivos
visualmente perceptivers, desde que nio mmpreendidus nas protbi-
coes legais. Assim dispondo a lei contrariou, de certa forma, a tra-
digao dos Cédigos acima c1tadus. uma vez que estabelece de forma
bem ampla a definicao do que seja, ou do que possa ser registrado
como marca, ressalvando as protbigoes legais.
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Segundo Gama Cerqueira’, conceitua-se marca de fibrica ¢ de co-
mércio como sendo “todo sinal distintivo apdsto facultativamente
aos produtos e artigos das indistrias em geral para identifici-los e
diferencd-los de outros idénticos ou semelhantes de ongem diversa,”

Temos assim que marca é o sinal distintiva que identifica e distin-
gue mercadonas, produtos e servicos de outros idénticos ou asse-
melhados. Originariamente o conceito de marca vinculava-se a um
sinal eminentemente grafico, isto é, prendia-se apenas 4 apresenta-
cao visual do sinal, sem cogitar da impressao sonora de uma marca
emblematica ou verbal junto aos consumidores. Atualmente, com o
desenvolvimento da radiodifusio e das telecomunicagdes, a confu-
sdo sonora de marcas parecidas é uma reahdade que ndo pode ser
descartada. Dai que a protecio nio pode ser restringir ao campo
visual, devendo ser exigido que a marca constitua um conjunto dis-
tintivo de impressdo visual e sonora. Caso contrinio, a protecio
prevista na lei e na Constituigio ndo se efetivard.

Soares” )4 se atém mais ao aspecto grafico do sinal marcino, sa-
hientando que “a marca é o sinal grafico, figurativo ou de qualquer
natureza isolado ou combinado e que se destina & apresentagio do
produto e/ou do servigo ao mercado. Por isso que deve ser distin-
ta, especial e inconfundivel. Consistindo a marca num sinal qual-
quer, e empregada esta palavra genericamente, subentende-se que
a marca é Tudo, dispensando-se assim qualquer forma enumerati-
va, exemplificaliva ou restritiva, Este sinal comumente se apresen-
ta de forma grifica, tendo por objeto a letra, silaba, palavra, con-
junto de palavras; o niimero ou conjunto de niimeros, o risco, trago,
comjunto de nscos e de tracos; a sua forma hgurativa ou ainda o
conjunto das primeiras com esta dltima”.

A let, em seu artigo 123, inovou, quando fez previsio expressa da
marca de certificagio e da marca coletiva. A primeira corresponde
aquela consagrada pelo esmero de fabricacio dos produtos ou pela
exceléncia dos servicos prestados pelos membros de determinada or-
ganizacio. Visa a garantia, uma vez que atesta ou certifica a ongem,
o matenial, o processo de fabricacio ou de prestagio dos servigos,
induzindo no consumidor a idéia de qualidade. A segunda corres-
ponde & marca de toda uma comunidade, destinada a assinalar e
distinguir os produtos ortundos de uma cidade, regido ou pais, como
se fora 0 selo de garantia, autenticidade, exceléncia e qualidade.

5.2. Funcdes da Marca

Sem nos estendermos em discussdes sobre quais seriam as funcdes
principais e, por conseguinte, as secunddnias do sinal de marca, maté-
ria amplamente exposta por Gabnel", podemos assim discimina-las:
- Indicagéo de origem dos produtos ou servigos;

9. CERQUEIRA, ]GJELG DA GAMA. Tratedo da propriedode industial. Rio de Ja-
reeiro, Revista Forense, 1946, v |, p. 364-365.

10, S0ARES, JOSE CARLOS TINOCO. Lei de patentes, marcas & direifos conexos,
Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 122,

- Garantia de qualidade dos produtos ou servicos; e
- Propaganda ou publicidade dos produtos ou servigos.

A marca permite a seu titular distinguir suas mercadonias ou servi-
cos de outros disponibilizados no mercado de consumo, de proce-
déncia diversa. Intrinsecamente relacionada a esta primeira funcao,
estd a segunda, pois os consumidores, certificando-se da procedén-
cia do produto, terio uma garantia de sua qualidade. De fato, se
j4 adquinu produto de determinada procedéncia e ficou satisfeito,
ird procurar produto similar que tenha a mesma ongem, sendo,
assim, esperada a mesma qualidade.

A terceira fungio acima assinalada, diz respeito ao fato da marca
constituir-se num dos principais veiculos de propaganda dos pro-
dutos e servicos por ela cobertos. Indiscutivel a forca atrativa que
dElEI’mmaﬂlﬂG SIEN0S CXETCCm SUI:FI'E.‘ o TﬂEICE.{!D df.‘ CONSUIMD, ||'||:I|.|."
zindo nos consumidores a idéia de que, se optarem pelo pmdulu
ou servigo assinalado, oblerdo, certamente, o nivel de satisfacdo,
garantia e qualidade procurados.

Nio sio necessirias maiores divagagdes para concluirmos que as
funcdes acima indicadas estio em absoluta conformidade e harmo-
mia com o que preconiza o Codigo de Defesa do Consumidor, em
seu artigo 4°, inciso V1, ao repnmir, em defesa dos consumidores,
qualquer espécie de abuso praticada no mercado de consumo, ai
incluindo os atos qualificados como concorréncia desleal.

5.3. Requisitos da Marca

Segundo Gama Cerqueira”, os requisitos a serem atendidos pelos
sinais a serem registrados como marca, sio os seguintes:

- Cunho distintive;

- Novidade;

-Veraaidade: e

- Caréter licito.

A distintividade do sinal marca deve ser avaliada segundo dois as-
pectos: subjetivo e objetivo.

() primeiro diz respeito ao fato da marca ser distintiva em si mesma,
ou seja, o sinal adotado deve apresentar grau minimo de forga dis-
tintiva, para que se possa operar a distinio entre os produtos e ser-
vicos. Deste requisito ndo se olvidou o legislador, quando estabele-
ceu, no artigo 124, inciso I, a vedacio ao registro de letras,
algansmos e datas, salvo quando revestidos de suficiente forma dis-
tintiva, Interpreta-se o dispositivo entendendo-se que linhas, circu-
los, letras ou nimeros, em sua forma ordindria, ndo sio elementos
idoneos para registro como marca, porque, por conta de sua simpli-
cidade e vulgandade, ndo possuem suficiente cunho distintivo,

11, DOMINGUES. DOUGLAS GABRIEL. Marens e expressies de propaganda, Rio
de Janeiro, Forense, 1984, p. B4 e segs

12, CERQUEIRA, JOAD DA GAMA. Tratade da propriedads industrial Rio de Ja-
neiry, Fevista Forense, 1946, v 1. p. 379 ¢ seps.
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Interessante exemplo doutrindrio sobre o tema” é aquele segundo
o qual um fornecedor de massas nio podena registrar como marca
de seus produtos a expressao “macarrio’, na forma como ¢ ordi-
nira e genericamente conhecida. Nao podendo registr-la como
marca, ndo poderd impedir seu uso pelos concorrentes. Somente
poderd pleitear o direito industrial se revestir o signo “macarrio”
de suficiente forca distintiva, alterando-lhe, por exemplo, a forma
ordindna pela qual ¢ vlgarmente conhecida.

O aspecto objetivo do cunho distintive diz respeito a0 fato da
marca a ser registrada ser diferente de outras marcas J4 em uso.
Este aspecto est ligado ao requisito da novidade, a ser analisado
em seguida

O requisito da novidade ndo deve ser entendido de forma absolu-
ta, dai porque ¢ também conhecido como novidade relativa, como
se venifica da decisio que segue:

“Mandado de Seguranca - Marca Comercial - O registro de marca
deve obedecer os requisitos de distinguibilidade, novidade relativa,
veracidade e hotude. Buscam, além disso, evitar repeticbes ou imi-
tagies que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano, De
outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria, Produtos
diferentes, perfeitamente identificivels e inconfundivels, podem,
porque nin levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes.”

(ST], MS 328, proc. 199000008450/ DF, 1 secdo, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro, wv.u., j. 24/04/1990, Df
21/05/1990, p. 4.421.)

Satisfaz-se o requisito quando a marca j4 ndo seja usada para assi-
nalar produtos idénticos ou semelhantes. Ou seja, salvo exceches a
serem abordadas oporlunamente, o titular do direito de marca tem
direito & protecio legal em relagio dquela classe de produtos em
que se insere o seu, e ndo nos demais ramos do mercado. A prote-
¢Ao confenda pela marca ¢ informada pelo principio da especialida-
de, pelo qual aplica-se a tutela apenas em relagio a produtos 1dén-
ticos, semelhantes ou afins (vide artigo 123, inasso [, da Lei n°
9.279/96), ou a certo género de comércio ou indistna.

13. COELHO, FABIO ULHOA. Carso de Direito Comercial. 69 ed. Sao Paulo, Sa-
rarva, 2002, wol. 1, p. 162,
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() requisito da veracidade impie que uma marca nio deve conter
indicagio contrdria & verdade, de modo a induzir em erro o consu-
midor, acerca da origem ou da qualidade do produto ou servigo as-
sinalado. E bem verdade que sio admitidos como marca nomes de
fantasia, emblemas, etc, ou seja, ndo se exige que o signo adotado
esteja absolutamente atrelado & origem, composigio ou processo de
que se oniginou o produto ou servigo. O que se veda é que o sinal
extrapole desta flexibilizacio admitida pela let, para induzir o con-
sumidor em erro, acerca da origem ou qualidade do produto que
pretende adquirir.

A meu ver, resta violado o principio da veracidade o empresino
que regstra como marca de adn;anle a eXpressao HEuip.alr'tamn‘:!t"L ou
“aspartamil”, se o produto nio contiver, efetivamente, em sua com-
posigio quimica, o elemento conhecido como asparfame. De fato,
a associagao pelo consumidor sera inevitével, sendo este induzido
em erro sobre a natureza do pmdutn que adquire. A marca, certa-
mente, nio poderia ser registrada.

(Quanto ao cardter licito, exige-se que o sinal adotado nio seja es-
candaloso, contririo 3 moral e aos bons costumes, nem ofenda
qualquer dos valores eleitos pelo constituinte como dignos de espe-
cial protegdo, tais como a honra, a dignidade, a imagem, etc. O
principio foi lembrado pelo legislador, estando expresso no artigo

124, inciso I1, da Lei n° 9.279/96.

Ha que se distinguir as marcas verdadeiramente ilicitas daquelas
que sdo licitas, mas que sdo empregadas de forma ilicita, ou seja, a
ihicitude estd no uso que dela se faz. A marca serd ilicita, como
vimos, quando recairmos em qualguer das situacdes descritas no ar-
tigo 124, inciso [1, da Lei n® 9.279/96. O uso ilicito de marca vi-
licla revelar-se-d quando o sinal adotado for perfeito, mas destinado
a assinalar produtos cua venda é proibida, ou pelo menos restrta.

5.4. O Principio da Especialidade e suas excecoes

Como ja vimos, o registro de sinal marcino encontra-se adstnto ao
principio da novidade, que ndo pode ser tomado em termos absolu-
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tos, mas relativos. [sto porque o registro da marca busca evitar que os
mnsumldures SESEIH indulldﬂs EMm €To, 2 ﬂfﬂbﬂm E[iq.ulﬂﬂdﬂ pﬁ)d'l.l—
tos ou servicos induzido por expressdes ou qualsquer sinais que cau-
sem confusao com outros j existentes. Ora, tal erro s6 serd possivel
se o5 sinais assemelhados referirem-se a produtos ou se:rvi;ns da
mesma classe ou género do que se procura, caso contrério serd im-
pnsswel a confusdo. Dai que, como vimos, plenamente aphicavel o
principio da especialidade, sequndo o qual a protecao confenda pela
marca restinge-se a uma determinada classe ou género de produtos
ou servicos. Assim, via de regra, o registro da marca nao confere pro-
tegao que extrapole o ramo de atividade em que se insere o produto
ou servico assinalado. Produtos ou servigos diferentes, perfeitamen-
te identificivels e inconfundiveis, podem, por ndo ser vidvel, neste
caso, a confusdo, o engano, apresentar marcas semelhantes. Ressal-
le-se, no entanlo, que quanto mais distintva for a marca, maior de-
verd ser a protecio a ela deferida.Confira-se a junsprudéncia:

“Propriedade Industnal. Comprovagio de que a apelada néo € de-
tentora de marca de alto renome. Duas marcas idénticas podem
conviver simultaneamente, desde que em seguimentos diferentes.

- Apelagio civel de Ebel International Limited em face da sen-
tenca que julgou improcedente o pedido que objetivava a anu-
lacao dos atos administrativos do Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial - INPI, que indeferiram os pedidos de
registros, por entender que estaria havendo uma tentativa de
aproveitamento parasitino do bom nome de Ebel S/A.

- Prevaléncia do principio da especialidade, segundo o qual duas
marcas idénticas podem conviver simultaneamente, desde que
em segmentos mercadolégicos diferentes, ndo trazendo, assim,
prejuizo ao consumidor ou ao titular da marca anterior.

- A Ebel International demonstra, através da apresentacio de re-
levante documentagdo, que ndo estaria a empresa Ebel S/A al-
bergada pela norma constante do ar. 125, da Lei n°
9.279/96, ou seja, nio seria marca de alto renome.

- Nio hé que se falar em aproveitamento parasitirio em relacao
a0 elemento “Ebel” utilizado em vénios produtos da apelante,

14. COELHO, FABIO ULHOA. Curso de Direito Comerciol. 6* ed. Sio Paulo, Sa-
raa, 2002, vol. 1. p. 159,
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visto que ambas empresas atuam, com sucesso, em diferentes
setores de mercado.

- Nip obstante o fato de as duas EMpPresas uUsarem a mesma
marca “Ebel”, ambas dedicam-se a segmentos distintos do
mercado, o que permite a aplicacio do principio da especiali-
dade das marcas para possibilitar a coexisténcia das mesmas.

- Recurso provide.”

(TRF 22 Regido, AC 249208, proc. 200002010597860/R],
1% Turma, rel. Des. Fed. Ricardo Regueira, v.m., j.03/12/2001,
DJ 09/07/2002.)

No entanto, como ressaltamos linhas acima, o prncipio vale como
regra geral, mas hd excecoes. As excecies referem-se is marcas de allo
renome, previstas no artigo 125 da Lei n® 9.279/96. A tais marcas a
lei assequra prolegao especial em lodos os ramos de atvidade. Assim,
pelo principio da especialidade, a protegio da marca registrada € li
mitada aos produtos e servicos de mesma classe ou género, salvo
quando o [nstituto Nacional da Propriedade Industral - INPI a de-

clara “marca de alto renome”, como bem observado por Ulhoa".

O autor acima indicado prossegue advertindo que a protecio espe-
cial que se d4 & marca registrada declarada de alto renome, além
de significar a possibilidade de o titular impedir a utilizagio de
sinal idéntico ou assemelhado em qualquer outro ramo de ativida-
de econdimica, apresenta também outro aspecto, relativo as caracte-
risticas essenclals responsavels pelo seu amplo conhecimento junto
aos consumidores, Isto significa que a marca de alto renome nio
pode ter sua forma distintiva principal utihzada por ninguém.
Quando se trata de marca comum, seu titular estd protegido con-
tra reprodugdes e semelhangas dentro da mesma classe. Mas nio
poderd impedir o uso de signos visuais ou expressoes lingiiisticas
comuns aos concorrentes, ainda que tenha sido o pnmeiro a osten-
ta-los em sua marca, Sdo as chamadas marcas débeis, fracas ou frd-
geis, ja reconhecidas pela junsprudénaa de nossos tribunais:

“Administrativo - Marcas Fracas - Sufixo de uso comum constan-
te de duas ou mais marcas obrigam a convivéncia das mesmas.
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- Pretensdo julgada improcedente quanto ao reconhecimento e
nulidade de marca.

- Para que haja garantia do uso exclusivo de determinada marca,
€ necessano que o proprietano crie novidade, isto €, estabeleca
modo diferenciativo no pmdutu de sua inddstria ou comércio,

- A garantia s é concedida a quem constitul marca que exprima
novidade e veracidade.

- O eniténio de apreciagio da colidéncia das chamadas marcas fra-
cas, dado seu cardter evocalivo, & menos rigido do que o empre-
gado nas hipdteses em que a anteriondade se reveste de suficien-
te cunho de ongimalidade, elemento fundamental nas marcas.

- Assim, as marcas em conflito - Silastic e Jislastic -, compostas do
mesmo sufixo, de uso comum aos produtos de borracha e elastic-
dade, hao que suportar o onus da convivéncia com outras marcas.

- Apelacio a que se nega provimento, por unanimidade.”

(TRF 2% Regigo, AC, proc. 9002228864/R], 3% Turma, rel.
Dees. Fed. Celso Fassos, v.u., 1.28/04/1993, DJ 12/08/1993.)

“Administrativo e Civil. Propriedade Industrial. Registro de
Marca. Anulagio da decisio que indefenu o registro da marca
‘listas amarelas’.

I. A despeito da forma nominativa do pedido de registro da
marca, a expressio listas amarelas’ tem suficiente forma dis-
tintiva pelo conjunto formado.

2. Embora evocativa, como fraca e suscetivel de registro.

3. Apelo improvido, a unanimidade.”

(TRF 2% Regido, AC, proc. 900214071 1/R], 22 Tarma, rel. Des.
Fed. Alberto Nogueira, v.u., j.17/10/1990, D] 29/11/1990.)

“Admimstrativo. Indeferimento, com base no art. 63, ttem 20, do

Cédigo de Propriedade Industial, de pedido de regstro da marea -

Ramcard’, destinada a assinalar, na classe 09, aparelhos eletronicos.

. Em se tratando de marca evocativa, ou fraca, ndo se torna im-
prescindivel a forma distintiva, sendo suficiente, na nomiati-
va, a onginalidade.

2. A justaposicio de ram com card, compondo nova palavra,
nao registrada nos léxicos, se insere nessa perspectiva legal e
doutrinana, placitada pela jurisprudéncia.

3. Apelo improvido, a unanimidade.”

(TRF 22 Regido, AC, proc. 8902040259/R], 22 Turma, rel. Des.
Fed. Alberto Nogueira, v.u., .28/08/1990, D 23/10/1990.)

A indistria farmacéutica fornece-nos exemplos bastante esclarecedo-
res a este respetto. Os medicamentos sio muitas vezes denominados
através de variagdes lingiisticas do nome cientifico de seus componen-
tes, componente basico ou do mal a que se destina combater. E o
caso, por exemplo, do Cefalon e do Cefalit, destinados & atenuagio
dos efeitos da cefaléia (os exemplos sio do proprio autor acima cita-
do). Tais marcas revelam-se como marcas fracas, A que tomam como
sinal termo muito assemelhado 3 denominacio genérica inerente ao
ramo de atividade em que atuam. Seus titulares ndo poderiam impe-
dir que outro empresinio, interessado em atuar no mesmo ramo (com-
bate aos efeitos da cefaléia), adote como marca nome comum e asse-
melhado aos sinais por eles adotados, associado a outros elementos,
Assim, denominagio de cunho genénco e evocativo, ainda que registra-
da como marca, nao impede a utilizagio da mesma por terceiros, junta-
mente com outros elementos identificadores. Vejamos outros exemplos:
“Propriedade Industral - Marca registrada “Banknote’ - denomina-
¢ao genénca de produto. Desnecessidade de anulagio do registro.
l. A marca registrada junto ao INPI de cunho genénico, estreita-
mente ligada ao produto, torna possivel o uso por empresas do
mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em
conjunto com outros elementos identificadores, ndo havendo que
se falar em exclusividade e anulacio de registro por via préopria.
11. Recurso especial da ré conhecido e provido.”

(ST], Resp 128136, proc. 1997002661 0%R], 32 Turma, rel. Min.
Waldemar Zuveiter, vau., 1. 17/082000, D 09/10/2000, p. 141.)
“Propriedade Industrial. Marca Registrada Tereré — denomina-
cao genérica do produto. Anulacio do registro. Desnecessidade.
. O termo "Tereré’ significa ‘refresco de mate, sorvido com bom-
bilha e que se distingue do chimarrio por ter dgua fna em vez
de agua quente’ (Diciondrio Aurélio da Lingua Porfuguesa).
2. A denominacio registrada é a marca comercial da autora. No
entanto, o registro no INPI néo impede o uso desta por ter-
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ceiros, em seu sentido comum, juntamente com outros elemen-
tos identificadores.

3. Permanece o registro da expressio obtido pela apelante, para que
o use com exclusividade como sua marca comercial, Entretanto, a
expressio em seu sentido comum e genénco pode ser utilizada
por seus concorrentes sem a necessidade de anulacio de registro,

4, Apelacio improvida,”

(TRF 1# Regidgo, AMS - 34000009727, proc. 19993400000
9727/ DF, 5% Tarma, rel. Des. Fed. Selene Maria de Almeida, v,
5271052002, DJ 10/06/2002, p. 59.)

Situagio bem diferente é aquela ostentada pela marca de alto renome,
que recebe protecio especial mesmo em relagio aos signos de uso
comum. E o caso, por exemplo, da marca McDonald's, de que é titular
conhecidissima rede de fast-food. O prefixo M identifica de tal forma
a rede que, embora se trate de sinal lingiiistico comum — sobretudo na
composicao de nomes pessoals —, ndo pode ser utilizado por nenhum
oufro empresann, Ela ¢, em todo o mundo, de tal forma conhecida por
seu prefixo — largamente explorado nas propagandas e na identificacio
de seus produtos —, que impedina, certamente, o registro de marcas
como M Chinese, como ilustra Wolfgang Berlit”, citadn por Ulhoa.

Vejamos algumas decisdes sobre o tema:
“Propriedade Industrial - Reconhecimento de marca como de

alto renome - Protecio diferenciada - at. 125, da Lei n°

9.279/96 - Reconhecimento da procedéncia do pedido - Aut.

269, 11, do CPC - Remessa necessania improvida - Sentenga in-

tegralmente mantida.

1. Embargos de Declaragio conhecidos ¢ providos apenas para
retificar o equivoco contido no item |, da V. Ementa de fls.
848, ressaltando-se que nada hé a ser modificado no Voto,
ué permarece integral.

2. Prevalece, com o provimento dos Embargos de Declaracio, a
Ementa, que passa a conter o teor a seguir.

3. E assegurada protecio especial & marca considerada de alto
renome, registrada no Brasil, protecio esta que alcanga todos
0s ramos de atividade. Este € o principio contido no art. 125,

da Lei n® 9279/96.

4. A pretensio ndo foi contestada pelo INPI, que se manifestou, re-
conhecendo ser a marca Dakota de alto renome e, por 1550, me-
recedora da protegio confenda pelo art. 125, da Lei n” 9279/96.

5. Reconhecida a procedéincia do pedido exordial, incide a
norma insita no 1nc. [, do art, 269, da Lei de Ritos.

6. Remessa necesséria improvida.

7. Sentenca integralmente mantida.”

(TRF 22 Regiao, REO 209913, proc. 199902010418821/RJ,

52 Turma, rel. Des. Fed. Raldénio Bonifacio Costa, v,
1.24/04/2001, DJ 24/07/2001.)

15. BERLIT, WOLFGANG. Das neve Merkenrecht. Michen, Verlag €. H. Beck,
1993, p. 184,

“Agravo de instrumento - Suspensio dos efeitos de registro e
abstengio do uso de marca - Art. 173, parégrafo iinico da Lei
n° 9.279/96 - Abstengio de uso de nome de dominio.

. Avulta a fumaca do hom direito, pois o nome ‘GLOBO” e
suas variantes sao por lodos conhecidos, tendo sido registrados
em vanas classes ligadas a atividades do ramo da comunicago.
Inclusive, a Lei n®9.279/96 confere expressa prolecio @ marca
de alto renome, impedindo o seu uso por outrem em qualquer

ramo de atividade (art. 125);

I1. Nao séo registréveis como marca a reprodugo ou imilagio de
elemento caracteristico ou diferenciador de nome de Empresa de
terceiros, suscetivel de causar confusio ou associagio (art. 124, V
da Lei n” 9.279/96). Também, nio é regstrivel a marca que re-

produzir ou imitar, no todo ou em parte, ainda que com acrésci-

mo, marca alheia registrada, para distinguir ou certificar servigo ou
produto idéntico, semelhante ou afim, causando, da mesma forma,
confusio ou associacao (art. 124, XIX da Lei n® 9.279/96);

[II. O pengo na demora também se faz presente, porguanto a
gama de consumidores sujeita i confusdo proveniente da convi-
véncia entre as duas marcas em comento € enorme, o que pode-
ri ocasionar as perdas matenais relatadas pela Agravada;

IV, Perda parcal do objeto, tendo em vista a reconsideragio pelo
MM. Juizo a quo, relativa ao pedido de abstengio de uso de dominio;
V. Recurso desprovido.”

(TRF 22 Regido, AG 85122, proc. 200102010361443/R], 4°
Turma, rel. Des. Fed. Valmir Pecanha, v.a., 1.23/09/2002, DJ
11/12/2002, p. 251.)

5.5. Natureza do Registro Concessivo da Marca

Hé dois sistemas referentes & natureza do registro da marca. O primer-
ro deles € conhecido como registro declarativo, adolado pelos Estados
Unidos, pelo qual o modo de aquisicio da propriedade industrial di-
se pelo efetivo uso da marca, tendo o registro cardter meramente decla-
ratério desta aquisicio, e tendo por efeito conferir ao titular da marca
1 adquirida pelo uso, certas garantias especiais previstas em lel.

No sequndo sistema, conhecido como atributivo, o registro assume
cardter constitutivo da propriedade e, por conseguinte, do direito
a0 uso exclusivo da marca. Antes do registro a propriedade é pri-
vada de protecao. O Brasil adota este sistema, como se venfica da
redacio do artigo 129, caput, da Lei n° 9.279/96. No entanto, hé
excegdes 4 regra aqui estabelecida,

A primeira excecio estd prevista expressamente no artigo 126 Lei n®
9.279/96. O artigo atnbui poderes ao INPI para indeferir de oficio
pedido de registro de marca que reproduza ou imite, ainda que de
forma parcial, uma outra marca, que notoriamente ndo pertence ao
solicitante. Tal previsao legal representa o cumprimento, pelo Brasil,
de compromisso internacional assumido quando de sua adesdo a
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Convencio da Unido de Pans, j4 abordada neste trabalho. Pelo ar-
tigo 6° bis (1), os paises unionistas se comprometem a recusar ou in-
validar registro, bem como proibir o uso, de marca que constilua re-
produgdo, imitagio ou tradugo de uma outra, que se satha pertencer
a pessoa diversa, nascida ou domiciliada em outro pais signatério da
Convengio. Assim, como ressaltado por Ulhoa", a marca noforia-
mente conhecida goza de protecdo especial, que independe de regis-
tro no INPL. Se alguém pretender apropnar-se de marca que eviden-
temente nao lhe pertence, o seu pedido poderi (deverd) ser
indeferido pelo INPI, mesmo que ndo exista registro anterior da
marca no Brasil. Confira-se a junsprudéncia sobre o tema:

“Propriedade Industnal - Marca - Titulandade - Transferéncia - a
falta de regisimo da transferéncia nio impede (JUE 0 CEssIonAno defen-
da seu direito ao uso exclusivo. Interpretacio dos artigos 87 e 88 par.
I° do Codigo da Propriedade Industnal. Caducidade - requerimen-
10 a circunstancia de haver sido requenida a declaragio de caducida-
de ndo constitui, por si, causa obstativa da transferéncia de ttulanda-
de a protegin confenda a marca, pode ser notoriamente conhecida
‘como Ji sendo a marca de um adadio de outro pais contratante”
(art. 6. Bis), constitw garantia distinta da outorgada pelo artigo 2.
D mesma convencio. No Brasil, independe do regstro.”

(8T], Resp 36102, proc. 199300170821/R/, 32 Turma, rel. Min.
Eduardo Ribeiro, v.u., j.28/02/1994, DJ 28/03/1994, p. 6.315.)

“Administrativo. Propriedade Industrial. Marca notéria interna-
cionalmente. Protecio. Auséncia de oposigio administrativa ao
registro. Exclusdo da verba sucumbencial imposta ao INPI.

- A marca notoriamente conhecida em sew ramo de atvidade, no
pais de origem, nos termos do art. 6° da Convengio da Unido
de Pans, goza de protegio especial, independentemente de
eslar previamente depositada ou registrada no Brasil,

- Os registros da marca ‘Fossil', concedidos & Guty Calgados e
transferidos & Catuai Comercial para assinalar artigos de viagem
€ TOUpas & acessorios para uso comum, esportes € uso profissio-
nal, nao podem subsistir, ante a notonedade e antenondade da
marca registrada pela Féssil Inc. no segmento de reldgios, nos

16, COELHO, FABIO ULHOA. Curso de Direito Comercial. 6° ed. Sio Paulo, Sa-
raiva, 2002, val. 1. p. 164

Estados Unidos da América, em 1987. Descabe cogitar se a
notoriedade no estrangeiro ji havia efetivamente sido alcangada
quando, dois anos depois, foi obtido o primeiro registro pelas
empresas brasileiras, posto que, certamente, dquela altura, j4 se
faziam os investimentos para que a marca se tornasse notéria.

- Nao responde o [NP1 pela verba de sucumbéncia, posto que, ao
deferir o registro da marca & Guty Calcados, agiu conforme a Lei
n” 5.772/71, sem que a Féssil Inc. opusesse, na oportunidade, o
recurso previsto no art. |01 do diploma legal, entdo vigente.

- Apelagio e remessa improvidas.”

(TRF 2% Regido, AC 187868, proc. 9802491675/R], 52

Turma, rel. Des. Fed. Nizete Rodrigues, v.u., 1.27/11/2002, D]

06/02/2003, p. 143.)

“Administrativo. Propriedade Industrial. Marca noténa interna-
cionalmente. Protecio. Auséncia de oposicio adminstrativa ao
registro. Exclusio da verba sucumbencial imposta ao INPI.

- A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade,
nos termos do art, 6% bis (1) da Cunvengiﬂ da Unido de Pars,
goza de protecio especial independentemente de estar previa-
mente depositada ou registrada no Brasil. Inteligéncia do art.
126 da Lei n° 9.279/96.

- O registro da marca ‘The BS By The Body Shop', concedido
a Vitaderm para assinalar produtos de perfumana e beleza, nio
¢ suficientemente distinto da expressio “The Body Shop' que,
ademas, ¢ distintiva do nome comercial da apelada, nos termos
do art. 8° da Convencio de Pans e do art. 65, 5, do CPL

- Nao responde o INPI pela verba de sucumbéncia, posto que, ao
defenr o regstro da marca 2 Vitaderm, agi conforme a Ler n°
577271, sem que a The Body Shop opusesse, na oportunidade,
o recurso previsto no art. 101 do diploma legal, entio vigente.

- Apelo da Vitaderm improvido. Apelagio do INPI e remessa
providas,”

(TRF 22 Regido, AC 175992, proc. 98022891 16/RJ, 52 Turma,

rel. Des. Fed. Nizete Rodrigues, v, j. 16/10/2002,

Dj24/01/2003, p. 268.) -
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A segunda excegio ao cardter atrnbutivo do registro vem prevista no
propno artigo 129, em seu paragrafo 1°, da Lei n® 9.279/96. O dis-
positivo trata do direito de precedéncia ao regsiro, atnbuido pela ley
aquele que de boa-fé, na data da priondade ou do registro, usava no
pais, hi pelo menos 6 (seis) meses, marca idéntica ou semelhante, para
distinguir ou cerfificar produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim.

5.5. Teoria da Distincia

A Teoria parte do pressuposto que, ) estando os consumidores ha-
bituados i coexisténcia de marcas assemelhadas, referentes a pro-
dutos ou servigos idénticos ou afins, o surgimento de novas marcas
pareciclas ou assemelhadas s antigas ndo causard confusio com
estas, lsto porque os consumidores J estardo habituados a prestar
atencio nas diferencas existentes entve as marcas em questio,
sendo certo que o surgimento de novas marcas, tio assemelhadas &
marca tomada como parimetro, quanto as ja existentes, nio pode-
ra causar confusdo, ou induzir os consumidores em erro.

A Teoria foi elaborada pela doutrina alemd e avalia a forca distin-
tiva da marca com base em eventual convivio pacifico da mesma
com outras J existentes. Assim, o surgimento de uma nova marca
que nio se aproxime mais da primeira do que aquelas j existentes,
nao poderd alterar o panorama de convivéncia pacifica ja existente.

De fato, se os consumidores ja estio habituados & existéncia pacifica de
uma determinada marca com outras que lhe sio assemelhadas, referen-
tes & mesma classe ou género de produtos ou servigos, terdio adquindo
grau de sensibilidade suficiente para diferenciar a marca em questo
com as JA existentes. Assim, nao serio induzidos a erro pelo surgimen-

to de nova marca que ndo guarde maior grau de semelhanca em relagio
& marca tomada como referéncia, do que aguelas que [he antecederam.

5.7. Marca e Nome Empresarial

A marca e o nome empresanal tém diferentes objetos. Enquanto a
marca identifica, direta ou indiretamente, produtos e servicos, o
nome empresanal identifica o sujeito de direito, isto €, o empreséno,
pessoa fisica ou juridica. Muito embora possa ser conveniente em ter-
mos econdmicos, a adogo do mesmo niicleo ingiifstico nos dois de-
signativos, para o Diretto € irrelevante o fato de haver ou néo identi-
dade lingiiistica. Cada designativo segue o regime juridico que he ¢
previsto na legislacio, e terd a protecio nela prevista. Os regimes ju-
ridicos apresentam djferem;as significativas entre 1, pudendu Ser
apontadas, para efeitos didaticos, como faz Ulhoa", as seguintes:

- O érgdo responsavel pelo registro;

- O ambito matenal da tutela;

- O ambito terntonal da tutela;

- O ambito temporal da tutela.

A primeira diferenga diz respeito ao drgao em que sio registrados. A
protegio ao nome empresanal deriva da inscnigio da firma individual,

17, COELHO, FARIO ULHOA. Cursa de Dircito Comercial, 6 ed. Sao Paulo, Sa-
raiva, 2002, wl. [, p. 181,

ou do arguivamento do ato constitutivo da sociedade, na Junta Comer-
cial, a0 passo que a marca decorre, como sabemaos, do registro junto ao
INPI. Sao atmdades diferentes, seus resultados sao distmtos e, € bom
frisar, o registro no INPI ndio substitul o registro na Junta, e vice-versa.
Assim, a marca serd protegida, nos termos da lei, apés seu registro no
INPI, enquanto o nome :mpresanal adqu!r!ra a tela prevista no re-
gime que lhe € priprio apds registrado na Junta Comercial. Este aspec-
to foi bem realado, inclusive, na decisio abaixo ementada, da qual foi
relatora a ilustre Desembargadora Federal Mana Helena Cisne Cid:
“Dirento Comercial. Nome comercial (Arquivamento dos atos
constitutivos na Juma Comercial). Marca (Registro no INPI).
A, 65, do Cédigo de Propriedade Industnal (Lei n® 5.772/71).
I. Nio hi confundir-se marca e nome comercial. A primeira,
cujo registro ¢ feito junto ao INPI, destina-se a identificar pro-
dutos, mercadonas e servidores. O nome comercial, por seu
turno, identifica a propria empresa, sendo bastante para legiti-
mé-lo e protegé-lo, em Ambito nactonal e internacional, o arqui-
vamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio.
1. Em havendo colidéncia entre marca e nome comercial, prevale-
ce este se foi levado a registro na Junta Comercial em data anterior
4 da junto ao INPL Observincia do art. 65, do entio vigente Cé-
digo de Propriedade Industrial (Lei n° 5.772/71), que veda o re-
gistro como marca de titulo de estabelecimento ou nome comercial.
1. Recurso providos. Custas e honordnos na ordem de 10%
sohre o valor atualizado da causa.”
(TRF 22 Regido, AC 177367, proc. 9802310697/R/, 3*
Turma, rel. Des. Fed. Maria Helena Cisne, v.u., j. 20/03/2001,
DJ 17/07/2001.)

A segunda diferenca, relacionada ao ambito matenal da tutela, refere-
se a0 fato da marca, salvo as excecies assinaladas, ser informada pelo
principio da especialidade, ou seja, a protecio se dinge to somente a
uma determinada classe ou género de produtos e servigos, enquanto o
nome empresanial recebe protegao independentemente do ramo de ati-
vidade econbmica a que se dedica o empresdrio. Isto porque a protegio
dirigida a0 empresdrio néo tem como foco principal impedir a confuséo
entre os consumidores, como ocorTe com a marca, mas sim o de preser-
var a reputagio do empresno, junto a seus fornecedores e financiado-
res. Bem de ver que o protesto de um titulo em nome de um poderd pre-
judicar outro empresdno, com nome assemelhado, e este prejuizo
independe do especifico ramo de negdcio explorado por eles. Assim, o
empresano que pmeiro registrar o nome na Junta Comercial padera
opor-se a que outro adote, no Estado correspondente (a seguir tecere-
mos breves comenténios sobre o aspecto terntorial), nome 1gual ou se-
melhante, ainda que os ramos de mercado ndo sejam concorrentes.

A terceira diferenca esté no fato de que a protegio confenida pela Junta
Comercial se exaure nos limites do Estado a que pertence (artigo 1166
do Cédigo Cil), enquanto que os efeitos do registro de marca séo de
ambito nacional. Como o registro do nome empresarial tem abrangén-
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cia estadual, ¢ nfio nacional, seus efeitos estio restritos aos Estados em
que o empresdrio tem sede ou filial. Se tiver interesse em expandir a tu-
tela para outros Estados, o empresirio deverd providenciar o arquiva-
mento nas Juntas Comerciais dos respectivos entes federados (artigo
1166, pardgrafo inico, do Codigo Civil). Situagio diferente se obser-
va quando do registro de uma marca no INPI, em que a protecio se
vertficard ao longo de todo o terntdno nacional. Ha que se ressaltar, no
entanto, que a limitacio da protecio conferida ao nome empresanal is
fronteiras do Estado membro ndo vem sido aceita pacificamente pela
doutrina, sustentando-se tal posicionamento em vénos argumentos,
dentre 03 quass pndm‘ms atar o que entendemos ser, talvez, o mais
forte: se 0s empresdrios estrangeiros tenam, com base na Convengio
de Pans, protecio no dmbito de todo o ternténo nacional, a limitagao
imposta aos empresanos nacionais violana o pancipio da 1sonomia que
tem, como sabemos, arcabouco constitucional.
A quarta e iltima diferenca a ser abordada diz respeito ao prazo de du-
la;aﬁ da protegao. Enqunntu o direito de utlllzagan exclusiva da marca
se extingue apos os dez anos, se ndo for requenda prorroga-
o, aquele que emerge da inscrigio do nome empresanal vigora por
prazo indeterminaclo. Enquanto a soctedade ou firma estiver em funcio-
namento regular, serd tutelado o respectivo nome empresanal. Apenas
a declaracdo de inatividade da empresa, que ocorre nas condigies pre-
vistas do artigo 60, §1°, da Lei n° 8.934, de 18 de novembro de 1994,
que dispie sobre o Regstro Piiblico de Empresas Mercantis ¢ Athada-
des Afins, pode importar na extingio do direito ao nome empresarial
contra a vontade de seu titular, como se venfica abaixo:
“Ant. 60. A firma indidual ou a sociedade que nio proceder a qual-
quer arguivamento no periodo de dez anos conseculivos deverd co-
municar & Junta Comercial que deseja manter-se em funcionamento.
§ 1 Na auséncia dessa comunicagdo, a empresa mercantil serd con-
siderada natwva, promovendo a Junta Comercial o cancelamento do
registro, com a perda automitica da protegio ao nome empresarial.”
Estabelecidas as diferencas entre nome empresarial e marca, cum-
pre tecermos alguns comentirios sobre uma questio que ja vem
causando discussdes doutrindria e junsprudencial: pode haver coli-
déncia entre nome comercial e marca?
Imaginemas, como exemplo, que o titular de uma marca deseje im-
pedir que o sinal distintivo de seus produtos ou servicos seja utili-

zado na identificagio de sociedade de terceiros. Imaginemos,
ainda, que alguém pretenda registrar junto ao INPI sinal que j4 in-
tegra nome comercial devidamente registrado na Junta Comercial.
Como solucionar estes possiveis conflitos? A junisprudéncia tem se
onientado no sentido de se prionzar a anterioridade do registro,
seja este de um ou de outro, como ja se pdde observar na decisao
acima transcrita. Confiram-se outras decisdes a respeito do tema:
*Comercial. Marca, Nome Comercial, Subsisténcia do registro
do nome comercial, porque o depdsito da marca que aproveita

uma de suas pa]avras foi feito posteriormente. Recurso especial
conhecido e provido.”

(ST], Resp 158668, proc. 199700905128/AM, 32 Tirma, rel
Min. Ari Pargendler, v.u., j. 29/1 1/2002, D] 24/03/2003, p. 213.)
“Nome Comercial. Marca. Conflito. Mesmo mercado. Especifi-
cidade. Precedentes.

. A protecio a0 nome comercal impede o registro posterior de
marca igual por terceiro, ainda mais quando no mesmo am-
biente de mercado, o setor agropecudno.

2. Recurso especial conhecido e provido.”

(ST], Resp 284742, proc. 200001 102885/SP, 32 Turma, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 20/08/2001,
DJ08/10/2001, 5. 212.)

“Nome Comercial. Marca. Principio da anterioridade. Ausén-
cia de registro da marca pela empresa ré. Utilizagio de patroni-
mico. Precedentes da Corte.

I. A arcunstincia do uso de patronimico ndo altera o principio
maior da protecio ao nome comercial, subordinado ao princi-
pio da anteriondade, nos termos do art. 8 da Convencio de
Pans, na forma da revisio de Haia de 1925.

2, Dispondo a autora de registro de marca em diversas categorias,
ndo pode a empresa ré, que ndo dispde sequer de registro, haven-
do nos autos indicacio de mevo pedido, imvadir a exclusividade
nas classes registradas, que impede a ublizaciio por terceiros,

3. Recurso especial conhecido e provido.”

(ST], Resp 406763, proc. 200200034750/SE, 32 Turma, rel.

Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 19/09/2002, Df
11/11/2002, p. 212.)
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CoNCLUSAD

Avizinha-se o termo final da tarefa a que me propus. Antes de
dada por encerrada, cumpre elencar algumas conclusdes.

Nao serd taxativo o rol. E nao o serd porque, em trabalho dessa na-
tureza, encontram-se concluses quase a cada pardgrafo.

Mesmo assim, nao podem deixar de ser destacados alguns pontos,
sem prejuizo de outros que 4 foram referidos no corpo do texto.
Eilos:

. Mesmo na remota Antigiiidade, ja encontrivamos marcas utili-
zadas como sinal distintivo, muito embora niio ostentassem o ca-
réter comercial que posteriormente vieram a adquirir e conservar
até nossos dias;

2. Ao longo da Idade Média, periodo em que surgiram as corpe-
ragdes medievais, a utilizagio das marcas passou por significati-
va evolucio, sendo certo que ao final do periodo renascentista as
marcas J4 apresentanam o gérmen do instituto juridico moder-
namente conhecido, sendo dotadas, entdo, de valor economica-
mente aprecidvel, constituindo-se, assim, em bens juridicos;

3. Com o advento da Revolugio Industrial, as relagies de produ-
¢ao sofreram grandes transformacdes, sendo caracterizada pela
produgdo seriada, alargamento dos mercados, ¢ difusio da pro-
paganda dos produtos. Neste perfode o Direito Marcirio pas-
sou por profundas transformagdes com uma crescente preocupa-
¢a0 em legislar-se sobre a propriedade industrial;

4. A prnmeira expenénaa legislativa brasileira sobre o tema ocor-
reu em 1875, com a edicio da n° 2.682, de 23 de outubro de
1875, que 1 conferia ao registro de marca o cardter atributivo
consagrado pela le1 atual. Até entio eram freqiientes os casos de
contrafagio, fracassando-se qualquer tentativa de se responsabi-
lizar judicialmente os responsdvers, ante o siléncio e completa
omissdo do Cédigo Criminal do Império;

5. De acordo com o atual regramento, o registro da marca, via de
regra, nio confere protegio que extrapole o ramo de atindade
em que se insere o produto ou servico assinalado. Pradutos ou
servicos diferentes, perfeitamente identificaveis ¢ inconfundiveis,

podem, por ndo ser vidvel, neste caso, a confusdo, o engano,
apresentar marcas semelhantes. No entanto, quanto mais distin-
tiva for a marca, maior deverd ser a prolecio a ela defenda;

6. Como reconhece a jurisprudéncia de nossos tribunas, denomi-
nages de cunho genérico e evocativo, ainda que registradas
como marca, nio impedem sua utilizacdo por terceiros, junta-
mente com outros elementos identificadores;

7. A Lei n° 9.279/96, em seu artigo 125, confere expressa prote-
¢i0 2 marca de alto renome, impedindo o seu uso por outrem em
qualquer ramo de atividade;

8. No Brasil, o registro assume cardter constitutivo da pmpriec]aclc
¢, por conseguinte, do direito ao uso exclusivo da marca. Antes
do registro a propriedade & privada de protecio. Vale como
regra, mas hd excecdes.

9. Perfettamente possivel a colidéncia entre nomes comerciais e si-
nais de marca, sendo que neste caso, a junisprudéncia vem se po-
sicionando no sentido de prionzar a anterioridade do registro.

Eis o meu entendimento.
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NFCRVE DA PACPREDADE ITELACTUAL N0 Movoe

SECAD ORCANIZADA PELO ASSOCIADD JoAD Marcos SiLvERa

CYBERSQUATTING

O Centro de Asbitragem e Mediacio da
Organizagio Mundial da Propriedade Intelec-
tual (OMPI) recebeu um total de 1.456 casos
de disputas sobre nomes de dominio no ano de
2005 = 20% a mais que em 2004,

Alguns nimeros e curiosidades:

- desde a implementagio da Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy (UDRP),
em 1999, mais de 8.350 disputas foram sub-
metidas ao érggo da OMPI;

- desse total, cerca de 96% dos casos foram
resolvidos (por decisio ou acordo);

- das decisbes profendas (aprax. 6.350), em 84%
dos casos foram favorecidos os demandantes;

- mais de 80% dos casos submetidos 3 OMPI
em 2005 tiveram por objeto nomes de dominio
no g1 LD com (embora o Centro de Arbitra-
gem ¢ Mediagio da OMPI também tenha
competéncia para apreciar disputas envolvendo
nomes de domimo em 46 oo TLDs);

- tndas as decisdes profendas pelo Centro acham-
se indexadas e publicadas no enderego eletrini-
] hrlp;!'fmm.\ﬁpo.inh"dnmaiﬂ&"mﬁ].

Fonte:  WIPO  Press release 435, de

25/01/2006 (https/www.wipo.int/edocs/prdocs/

em/2006/wipo_pr_2006_435.html)

Louca AcAo?

Recente decisao de um tnbunal de Beijing, na
China, julgou um locador solidariamente res-
ponsével por atos de contrafacio praticados
por seus locatérios.

Em um local em Beyjing onde tradicionalmen-
te eram vendidos artigos de luxo por vendedo-
res ambulantes - 0 que dificultava a adogio de
medidas de repressao efetivas -, foi inaugura-
do, ha cerca de um ano, um centro comercial
(New Silk Market), no qual muitos deles vie-
ram a se estabelecer em boxes ou stands. Em
maio de 2005, a proprietina do imével, uma
sociedade chinesa, foi notificada por uma enti-
dade que representava os interesses de titula-
res de algumas das marcas vitimas de contrafa-
gies, dentre as quais Louis Vitton, Guei,
Chanel, Prada ¢ Burberry, e informada de

que artigos contrafeitos estavam sendo comer- |

cializados no local. Como as vendas de tais
produtes nio foram inlerrompidas, uma agio
fo propasta contra a referida sociedade, pro-
prietiria ¢ administradora do imével, a qual,
em defesa, alegou que tena afixado avisos no

| prédio praibinde a comercializagio de merca-

dorias contrafeitas, bem como, apés a citago,
tena cessado de locar boxes ou stands a comer-
ciantes que haviam sido identificados como

ofertantes de produtos falsificados,

Na avaliagao do tnbunal, contudo, houve omis-
sio por parte da ré em adotar medidas aptas a
coibir a venda de produtos contrafeitos apés ter
sido notificada a respeito pelos titulares das
marcas, o que levou ao entendimento de que a
ré, por ter facilitado ou propiciado a prética de
atindades ilicitas no imével de sua proprieda-
de, seria solidariamente respansével pela con-
duta dos comerciantes ali estabelecidas.,

A corte de Bering, diante de dispositive da
legislacio chinesa que prevé também constituir

| violagio do direito de marca “armazenar,

transportar, postar, ocultar ou de outro modo
colaborar para facilitar a contrafagio de marca
regislrada”, entendeu que a enumeragio de
tais condutas nao afasta a ihcitude de atos
omissivos, decidindo que a ré, por ter aiéncia
dos atos de contrafacio praticados em seu imé-
vel e por terse omitido em adotar medidas
para coibi-las, incidiu na vedacio legal.

De agora em diante, 34 sabe a ré o que dizer a
locatanos que oferecam produtos contrafeitos
em seu centro comercial: Befjing-beming, tchau
tchau! (tudo bem, reconhego, essa foi um
pouce forcada...).

Fonte: http:/fwww.internationallawoffice.com

LORDES TIRAM MARCA DE BARBEADOR
Marca tridimensional da Phillips para barbea-

dores elétricos foi considerada nula pela
England and Wales Court of Appeal em razio
de funcionalidade.

Pelo iteresse, segue transericio parcial da
decisio:

*18.The restnctions on registration incorpora-

te the functionality principle and govern its

application to the registration of the shape of
goods as trade marks. As mentioned earlier,
competition factors explain the restrictions.
The purpose of the restrictions is to prevent
shape marks from extending trade mark pro-
tection bevond an indication of the ongin of
the goods to conferning on the propnetor a
monopoly in the goods themselves. This ratio-
nale for the absolute unregistrability of the
functional shape of goods exercises a potent
influence on the interpretation and application
of the statutory provisions. It is such an impor-
tant factor in the interpretation of section

| 3(2)(b) that we will expand our treatment of it

to include discussion of the interpretation of
the Directive by the Court of Justice,

19. The broad aim of Article 3(1)(¢), second
indent, of the Directive, which has been trans-
posed into the similarly worded section
3(2)(b), was to preserve and promote compe-
tition in the market for the relevant products in
respect of which the shape mark is registered.
Trade marks, unlike most other manifestations
of mtellectual property, are renewable and
potentially of unlimited duration as indicators
of the ongin of goods. They are not intended,
however, to confer on the proprietor of the
trade mark a monopoly nght in other aspects
of the goods themselves. The unregistrability
of certain shapes 15 directed at the potential
misuse of shape marks in order to combat com-
petition from rival goods, which incorporate
similar technical solutions and functional cha-
ractenstics. If such restrictions on registration
did not exist, a shape mark could be registered
and used to create and conserve a monopoly in
technical solutions for the goods in question.

20. As appears m [2003) RPC 2, the Euro-
pean Court of Justice ruled as follows on the
interpretation of Article 3(1) (e} of the Divective:

“78. The rationale of the grounds for refusal
of registration laid down in Art. 3(1)(e) of the
Directive is to prevent trade mark protection
from granting its proprietor a monopoly on
technical solutions or functional characteristics
of a product which a user 1s likely to seek in the
products of competitors. Art. 3(1)(e) 1s thus
mntended to prevent the protection conferred
by the trade mark nght from being extended,
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beyond signs which serve to distinguish a pro-
duct or service from those offered by competi-
tors, 30 as to form an cbstacle preventing com-
petitors from freely offenng for sale products
incorporating such technical solutions or func-
tional charactenistics in competition with the
proprietor of the trade mark.

79. As regards, in particular, signs consisting
exclusively of the shape of the product necessary
to obtain a technical result, listed in Aut.
3(1)(e), second indent, of the Directive, that
prowsion is mtended to preclude the registration
of shapes whose essential characteristics perform
a technical function, with the result that the
exclusivity inherent in the trade mark nght would
limit the possibility of competitors supplying a
product incorporating such a function or at least
hmit their freedom of choice i regard to the
technical solution they wish to adopt in order to
incorporate such a function i their product.

80. As Art. 3(1)(e) of the Directive pursues
an aim which is in the public interest, namely
that a shape whose essential charactenstics
perform a technical function and were chosen
to fulfil that function may be freely used by all,
that provision prevents such signs and indica-
tions from being reserved to one undertaking
alone because they have been registered as
trade marks (see, to that effect, Windsurfing
Chiemsee, paragraph 23)."

21. We now turn from the general to the par-
ticular and consider the 452 Mark itself in its
legislative and policy context. The overall
shape of the 452 Mark s pictured below. It s
a two-dimensional picture of the shape of the
top portion of a Philips three-headed rotary
electric shaver. The judge described the 452
Mark in these words-

“2. ... The overall shape is that of an inverted

equilateral tnangle, with the three heads sitting

within a raised faceplate of clover leaf design

(the clover leaf) superimposed on the tnangle.”
2 G

22. The rval arguments focused on 3 elements
of the overall shape: the clover leaf design, the
raised rim and the lower residual areas of the
faceplate. Reference was also made by Philips
to small notional circular areas of the clover leaf
surrounding each cutting head.

INFORME [ PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO

23. The essence of the case for validity (..) 15
that the 452 Mark does not consist exclusively
of the shape of the goods, which is necessary
to obtain a technical result. In short, Philips
contend that the clover leaf is an essential fea-
ture of the 452 Mark, that it is an embellis-
hment of the faceplate, that it is not functional
and that the judge was wrong to hold otherwi-
se. They also contend that the Jower residual
areas of the tnangle were also an essential fea-
ture of the mark and were not functional.

()

25, It 1s also important to bear in mind that,
although there has been a lot of argument on
the law, Rimer J's decision on invalidity was
founded on his findings of fact about the essen-
tial features of the shape and their functionality.
He heard evidence from both sides given by
experts, trade witnesses and members of the
public. In ms admirably clear and careful judg-
ment he reviewed all the evidence in detail (...).

26, In interpreting and applying section
3(2)(b) to the facts found by him Rimer J sub-
jected to detailed analysis the judgment of the
Count of Justice on the reference by the Court
of Appeal ([1999] RPC 809) in the litga-
tion between the same parties over the 208
Mark, which had been registered by Philips
(TM No 1,254,208} in respect of three-hea-
ded rotary electnic shavers. The 208 Mark
pictured below was held to be invalid because
it was functional and was registered in breach
of section 3(2)(b) of the 1994 Act. Rimer |
concluded that, for similar reasons, Philips
were also absolutely precluded from registening
the 452 Mark as a trade mark.

27. On the wssue of validity the judge was
obviously entitled to compare the 208 Mark,
which had already been declared to be mva-
lidly registered, and the 452 Mark, the validity
of which was challenged by Remington in

| their counterclaim in these proceedings.

28. As piciured above, the 208 Mark consis-
ted of the depiction of the head of a three-hea-
ded rotary shaver, which included shear plates
for the three rotary heads arranged in the form
of an equilateral tnangle surrounded by a line.

29, On his companison of the 208 Mark and
of the 452 Mark Rimer ) concluded that the

only matenal difference between them was that
in the 452 Mark

“16. ... the inner line has been so shaped as to
form a faceplate of clover leaf design, rather

than a plain, raised triangular faceplate.”

30). The crucial question was whether the addi-
tion of the clover leaf feature to the invalid 208
Mark made the otherwise similar 452 Mark a
valid trade mark. Rimer ] held that it did not.
He reached that result on the hasis of his fin-
dings of fact and on a structured approach to
the issues raised by the interpretation and
application of section 3(2) (b) in the light of the
rulings of the Court of Justice on the Directive
cited eartier and later in this judgment.

31. In his review of the evidence Rimer | first
considered the clover leaf, which featured in the
452 Mark, though not in the 208 Mark, and the
function performed by . He summarised
Philips' contentions that only the three circular
areas of the clover leaf immedhately surunding
the cutting heads performed a technical function
and that the rest of the clover leaf and the lower
residual areas of the tnangular faceplate perfor-
med no function, but were embellishments,

32. Rimer ] correctly observed that in the lit-
gation over the 208 Mark it had been held that
the shape represented by it was necessary to
obtain a technical result and that the anly dif-
ference between that case and the present one
concerns “a shaver head in which the outer
triangular line of the faceplate has been re-
drawn in the shape of a clover leaf™(...).

33. He went on to consider the evidence about
the function performed by the clover leaf. He
referred in particular to the evidence given by
M. Schiferdi for Philips and by Mr. Turner
for Remington. He found as a fact that the
whole area of the clover leaf performs a critical
function m the technical shaving operation,
namely stretching the skin and raising the hairs
for effective and painless shaving (...). Philips
has not appr:ajtd against that ﬁnding.

| 34. Philips have, however, appealed against

the finding made by Rimer | in relation to the
function of the lower residual arcas of the tran-
gular faceplate (...). He accepted the evidence
of Mr. Turner for Remington that the lower
residual areas in the 452 Mark contnbute to

achieving a smooth shaving operation. He said

10
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“133. ... n order to achieve a smooth shave, it
was necessary to have an optimum faceplate
area (a matter of engineering judgment) so as
to achieve a smooth journey across the face
and he regarded the lower residual areas of the
triangular faceplate, as well as the clover leaf,
as also playing an important part in this ..."
35. His overall assessment of the functionality
of the shape in the 452 Mark was that-

“144. ... 1 hind, therefore, that the whole of the
faceplate, including the clover leaf, contributes
to the overall technical objective of gving a
smooth, effective and comfortable shave and
that therefore the whole of it 1s attnbutable to
obtaining that technical result.”

The judee made other hndings of fact: that the
clover leaf was not “incorporated into the
design of Philips' shavers as a piece of artwork
for its own aesthetic sake” (..): that it was
directed at focusing the buyer’s or user's atten-
tion on the three cutting heads and shaving
area; that the clover leaf was a feature which
the average user hardly notices as a separate
feature; and that the shape of the 452 Mark
served “the additional function of focusing
attention on other essential functional features

of that shape.”

36. In its judgment the Court of Justice gave
the following guidance on the scope of Article

3(1)(e) of the Directive:

“82. In refusing registration of such signs,
Adticle 3(1)e), second indent, of the Directi-
ve reflects the legitimate aim of not allowing
individuals to use registration of a mark in
arder to acquire or perpetuate exclusive rights
relating to technical solutions.

B3. Where the essential functional charactens-
tics of the shape of a product are attrbutable
solely to the technical result, Article 3(1)(e),
second indent, precludes registration of a sign
consisting of that shape, even if that technical
result can be achieved by other shapes.

B4. In the light of those considerations, the
answer to the fourth question must be that
Article 3(1){e), second indent, of the Dhrecti-
ve must be interpreted to mean that a sign con-
sisting solely of the shape of a product is unre-
gstrable by virtue thereof if it 15 established
that the essential functional features of that
shape are attnbutable only to the technical
result. Moreover, the ground for refusal or

NFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO

nvalidity of registration imposed by that provi-
sion cannot be overcome by establishing that
there are other shapes which allow the same
technical result 1o be obtained.”

()
37. In the light of that guidance Rimer ] sum-

mansed his approach to the issues raised by
section 3(2)(b) as follows-

“31. ... the task involved in answering the
questions requires an assessment of the shape
in issue and an identification of its essential
charactenstics or features. If they are attnbuta-
ble solely to the achieving of the intended tech-
nical result, it will not be registrable as a trade
mark and it will make no difference that the
shape may include non-essential features
which are not so attrbutable ..."

38. The first step s to identify the “essential
charactenstics or features” of the shape of the
goods in issue. Once they have been determi-
ned, the next step is to determine whether the
essential characteristics or features consisting
“solely” of the shape of goods are attribulable
only to the technical result.

39. As to the fist step Rimer ] decided that
the clover leaf feature was not an essential fea-
ture of the shape represented in the 452 Mark
(...). He found that the clover leaf, as a featu-
re of the overall shape of the goods, did not
have “distinctive eve impact.”

40. Remungton argued (...) that that finding was
the end of the matter. That finding alone, that
the clover leaf was not an essential feature or cha-
ractenistic of the shape of the goods, should, they
said, have resulted in a finding of invalidity at
that point. There was no need for the judge to
proceed any further or to consider the functional
character of the clover leaf feature.

41. The position in this case was that the clo-
ver leaf feature was the only difference between
the 452 Mark and the 208 Mark. The 208
Mark was held 10 be invalid in the earlier lin-
gation. The 452 Menk was invalid for the very
same reason that the 208 Mark had been held
10 be invalid. The addition of the clover leaf as
a non-essential feature did not produce a valid
registration. Remove the clover leafl and all
that Philips were left with was the imvalid func-
tional 208 Mark.

42, Rimer ] in fact went on to the second step

and dealt with the functionality of the shape -

mark. He asked: was the shape of the facepla-
te as a whole necessary to obtain a techmical
result (...)7 He found that it was,

43. Philips contended that the judge
made three errors of law in reaching his conclu-
sion that the 452 Mark was functional. They
were that he failed to apply the correct test laid
down by the Court of Justice for determining,
first, whether a feature of the shape represented
m the trade mark is essential; and, secondly,
whether the feature of the shape was attnbuta-
ble “only" 1o obtaining a technical result.

44, The third error was i the judge’s findings
of fact as to the technical effect of the lower

residual areas.

(o

Conclusion

103, The questions of the distinctiveness of
the 452 Mark considered by Rimer ] (...) do
not anse nor do any of the issues relating to
alleged nfrngement of it by Remington consi-
dered by Rimer | (...). It 15 unnecessary to
reach any concluded view on them,

104. We do not consider that it is necessary in
order to determine this appeal to make a refe-
rence to the Court of Justice under Article 234
for another ruling on the interpretation of the
Directive. The ruling of the Court of Justice in
the litigation on the 208 Mark has supplied
this court with the necessary guidance in order
to determine the validity of the registration of
the 452 Mark and of the Device Marks,

105. For all the above reasons we dismiss the
appeal by Philips relating to the 452 Mark. It
15 mvahid by reason of section 3(2)(b)."

A\ fntegra da decisio (Case n”s A3/2004/2448)
pode ser encontrada no enderego cletrinico
http://www.bailit.org/ew/cases/EWCA/Civ/
2006/16,html.

Aviso: nem todas as informagdes divul-
gadas nesta secao decorrem da consul-
ta direta aos textos legais, legislativos
ou jurisprudenciais estrangeiros ou
internacionais a que se referem, sendo
recomendada a verificagao e confirma-
¢ao de sua acuidade por quem delas
pretenda valer-se.
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Luiz Henrique Ofveira do Amaral = RJ
Luiz Leanardos — R
Luzia Magiione = 5P
Manoel J. Perelra dos Santes - SP
Manoal Paixlo do Nascimento - 57
Manosl Pestana da Siva Nata - RJ
Marwala Romana Gomes Camnelre - R
Marca Viva - Marcas, Pateries & Tecnologia S/C Lida = 5P
Marcallo o Nascimento Soura - RJ
Marcelo Conrado Siveira - 5P
Miarcalo Se Oliveira Mller — R
Marcelo Leite da Siva Mazroln - Rl
Marcia de Oliveira Anschinng = R
Mircia Masia V) Gltahy Freine - R
Muircio Ney Tavares = RJ
Marcg Antonio Kraemar - RS
Marcos Velasco Figualredo — RJ
Marcus Jullis Zanan - PR
Markus Michael de Mendonca Wall! - RJ
Maria Aicia Lima Peralta -
haria Aparecida Fermeira Gunq'.:Jues - 50
Maria Beatriz Correa da Silva er Galarsa - 5P
Maria Carmen de Souza Beite — FJ
Maria Célia Coatho Nevaes = B
Masia Cristina de Aradjo - AJ
Masia do Rosdnio de Lima - 5P
Maria Edina de 0. Carvaiho Portinan - RJ
Masia Helena Carvalho da Sousa - 5P
Muria Lavinia Maurell = RJ
Mo Lucia Mosca = BN
Maria Thamaza Mendanga Walll - BJ
M nala Sareest Prains dh ot 67
i jo Prafas o -
Mﬁmh Fugita - 57
Mario Augusto Sgemnsen Garcia - RJ
Mario Luiz Movaes Avila - RJ
Mastinaz & Maoura Barrelo Assessora @ Consulioria em
Propriedads inteleciusl 5/C Lida: - 39
Maurncas Asriboni = SP
Mauricio de Souza Tavares - RJ
Mauricio Lasnandos - RJ
Mawra van Coelho Ribeiro dos Santos — R
Mercurko Marcas @ Patentes - SP

Falricia Pessoa Groitor - 5P
Paulo & Olivelra & Cla - R
Paulo Cesar var Machads - 5P

Satwing Cassard 4, H, de Araijo - R

Samin Amin Santos - MG

Samir Said Matheus - R
Brandio de Abreu - 5P

jana
Tinoes S . o e 8
Tum-ﬁ: Francisco Leonarndos —
Leonardos —

oz Henrgie
mmawmm
Vb da Cliveira Rocha Filbo =
Vakdormin

Vieira da Mefio, R
Vilnge Mercas ¢ Patentes 5/C Lida - BJ
WMM =G0
Waldemiar Afviro Pinhein - 37
Wakter da Sivn Souza = A
Waller de Almeida Maring = R
Zénio Vieir Ferein - SC
Zulrrara Alvares - HJ
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