Resolugdao n° 77

Projeto de Lei n® 1893/2007, do Deputado Paulo Teixeira

Resolucao da ABPI n° 77
Assunto: Projeto de Lei n® 1893/2007, do Deputado Paulo Teixeira

Acolhendo a recomendacao formulada por sua Comissao de Estudo de Direito Internacional da
Propriedade Intelectual, em 3 de setembro de 2009 o Conselho Diretor e o Comité Executivo da ABPI
aprovaram a presente resolugdo.

Considerando:

a) que os paises membros da OMC - Organizacdo Mundial do Comércio - estdo sujeitos ao sistema de
solucdo de controvérsias daquela entidade, seguindo as normas e procedimentos contidos no
Entendimento Relativo as Normas e Procedimentos sobre Solucdo de Controvérsias (Anexo 2 da Ata
Final da Rodada Uruguai de Negociagdes Comerciais do GATT), doravante denominado "ESC";

b) que o Brasil, como membro da OMC, incorporou os resultados da pré-citada Rodada Uruguai ao
ordenamento juridico brasileiro, por meio do Decreto n® 1.355/94, e , consequentemente, esta sujeito
as regras do ESC;

c) que o ESC, em seu artigo 22, permite a suspensao de concessdes ou de outras obrigagcdes
abarcadas por um outro acordo no ambito da OMC cujo tema ndo esteja relacionado a disputa, desde
que este acordo ndo proiba tal suspenséo;

d) que o TRIPS é um dos acordos obrigatérios para os membros da OMC e esta submetido as regras
do ESC, observando a regra do seu art. 22, conforme Apéndice 1 (B) do ESC, inexistindo no TRIPs a
proibicdo mencionada no considerando precedente, sendo, portanto, permitida a suspensao de
concessdes ou de outras obrigagdes em matéria de propriedade intelectual ainda que a controvérsia se
refira a matéria de um outro acordo da OMC;

e) que as decisOes do Orgdo de Solucdo de Controvérsias da OMC ndo sdo automaticamente aplicaveis
nos Paises membros, necessitando, na maioria dos casos, alteragao legislativa interna nos Paises para
sua implementagao;

f) que o Projeto de Lei brasileiro n® 1893/2007 tem por objetivo dotar o Brasil de uma lei que regule a
suspensdo de concessdes ou de outras obrigaces em matéria de propriedade intelectual, em virtude
de descumprimento de decisdes da OMC sobre disputas entre o Brasil e outro(s) Membro (s), desde
que o Orgéo de Solucdo de Controvérsias da OMC autorize esta suspensdo pelo Brasil;

A Associacao Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, apds ter discutido o referido PL no ambito
da sua Comissdo de Direito Internacional da Propriedade Intelectual, firma a presente resolugdo para
o fim de concluir e recomendar o quanto segue:



Em seu Art. 19, o PL utiliza a expressdo "medidas de suspensao e diluicdo temporarias ou extingdo" de
direitos de propriedade intelectual. Acerca desse artigo, cabe esclarecer que o termo "diluicdo" é
impréprio pois o ESC permite, mediante alguns requisitos, a "suspensdo de concessdes ou de outras
obrigagdes" em caso de descumprimento de decisdo do Orgdo de Solugdo de Controvérsias da OMC,
ndo se referindo, em momento algum a diluigdo. Além disso, ndo existe em nosso ordenamento
juridico a definicdo do que seria uma medida de diluicdo e, muito menos, temporaria.

A respeito do termo "extingdo", também é ele totalmente inadequado tendo em vista as regras do
artigo 22, paragrafo 8, do ESC:

"A suspensdo de concessodes ou outras obrigacdes devera ser temporaria e vigorar até que a medida
considerada incompativel com um acordo abrangido tenha sido suprimida, ou até que o Membro que
deva implementar as recomendacges e decisGes fornega uma solucdo para a anulagdo ou prejuizo dos
beneficios, ou até que uma solugdo mutuamente satisfatoria seja encontrada".

Tratando-se de suspensdo temporaria de direitos e obrigacées, ndo cabe o termo "extingdo", porque
este implica na perda definitiva do direito.

No que concerne ao Art. 49, a ABPI recomenda substituir a expressao "procedimento de reclamacao
instaurado no Sistema de Solugdo de Controvérsias da Organizacdo Mundial do Comércio" por
"procedimento de reclamacéo instaurado no Orgdo de Solugdo de Controvérsias da Organizacdo
Mundial do Comércio", visando assim manter coeréncia com o texto internacional.

Ainda com relacdo ao Art. 4°, a ABPI considera improdpria a frase "sera considerada a decisdo do
0SC", tendo em vista que as decisGes do OSC tém carater obrigatério, sob pena de violagdo do TRIPS.

No que tange ao Art. 59, conforme o recomendado no art. 19, as palavras "diluicao" e "extingao"
devem ser retiradas do caput desse artigo.

Passando a uma analise mais detida dos incisos do artigo 5°, temos:

No inciso I, o PL sugere a “rejeicao temporaria de pedidos de registro de direitos de propriedade
intelectual”, entretanto, o correto seria falar em “sobrestamento temporario” dos pedidos de registro
de propriedade industrial”, pois a palavra rejeicdo induz o indeferimento, que sé poderia ser
restaurado por meio de recurso contra o indeferimento. A sugestdo € substituir: a) “ rejeicdo
temporaria” por "sobrestamento temporario", e b) “pedidos de registro de direitos de propriedade
intelectual” por “pedidos de registro de propriedade industrial”, tendo em vista que nao se "registra"
direitos, pois estes sdo uma conseqléncia do registro, e que a propriedade intelectual abrange direitos
de autor, que independem de registro, dai a substituicdo da palavra "intelectual" por "industrial".

No inciso II, a ABPI sugere substituir “pedidos de registro de direitos de propriedade intelectual”
“pedidos de registro de propriedade industrial”, pelos motivos explicados acima.

por

Em relagdo ao inciso IV, nossa legislagdo (Lei 9.279/96, artigos 68 a 74, e Decretos n°s 3201/99 e
4830/03) prevé a licenca compulséria de direitos de propriedade intelectual, mais especificamente,
patentes, restrita a determinadas circunstancias e mediante remuneracdo. Este inciso do PL é muito
vago e ndo especifica as circunstancias e a forma em que a licenga compulséria pode ser aplicada.



O inciso V viola o principio da isonomia previsto no artigo 5° de nossa Constituicdo Federal, pois
discrimina entre brasileiros e estrangeiros, titulares de direitos de propriedade intelectual.

O inciso VI, ao falar em "ndo concessao de registro”, se aplica a pedidos de registro. Como a definicao
de direitos de propriedade intelectual do PL pressupode direitos ja concedidos, este inciso ndo é cabivel.

O inciso VII prevé o "estabelecimento de um dominio publico temporario de direitos de propriedade
intelectual" o que vislumbramos extremamente arriscado e dificil de ser implementado e mensurado.
Entre os questionamentos que se colocam:

- Como se podera determinar o quantum que sera colocado em dominio publico, que devera ser
proporcional ao valor arbitrado pelo Orgdo de Solucdo de Controvérsias?

- Uma vez colocado um direito de propriedade intelectual em dominio publico, é praticamente
impossivel a sua retirada do dominio publico apéds satisfeita a obrigacao por parte do Estado que esta
sendo penalizado. Corre-se o risco de uma perpetuacao do uso indiscriminado de direitos de
propriedade intelectual, uma espécie de violacdo continuada de direitos.

- Finalmente, o dominio publico temporario causa inseguranca por parte dos consumidores porque nado
saberdo a origem e qualidade dos produtos que estdo adquirindo.

O uso do termo "extingdo" no inciso VIII é impréprio, como explicado acima, e, portanto, este inciso
deve ser retirado.

Feita a analise do Art. 6°, também recomendamos a retirada dos termos "diluigdo" e "extingdo",
conforme motivagdo supra.

No paragrafo §2° do Art. 69, a ABPI recomenda a substituicdo do termo "cobranca" por "remuneragdo"
ou "indenizagdo".

Feitas estas consideracdes, a ABPI ressalta que as medidas previstas no PL tém carater excepcional e
s6 deverdo ser aplicadas quando esgotados os demais meios de solugdo amigavel para as disputas
comerciais, conforme previsto no ESC , e mediante notificagdo aos titulares dos direitos de
propriedade intelectual afetados. Outrossim, recomenda-se toda a cautela na adogao das medidas
previstas no PL pelos seguintes motivos: a) tais medidas afetam partes privadas alheias ao objeto da
disputa; b) a suspensédo de direitos e obrigaces em matéria de propriedade intelectual dificilmente
compensara o pais por eventuais prejuizos sofridos no dmbito comercial; c) o uso da propriedade
intelectual como forma de retaliacdo podera trazer conseqliéncias preocupantes e prejudiciais a
economia do pais, grande inseguranga nas relacdes comerciais e juridicas internas, desestimular
investimentos estrangeiros no pais e incentivar a pirataria.

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2009.
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