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RESUMO

A Propriedade intelectual (PI) é essencial para a saude e prosperidade de negocios, culturas e
paises. Ha industrias cujos modelos de negocios recaem diretamente na habilidade de impedir que
0s concorrentes copiem seus contetidos, imitem suas marcas ou roubem seus segredos comerciais.
O periodo de monopolio aos criadores ¢ garantido pelas regulagdes da PI e funciona como motor
para que inventores € empresas continuem motivados a buscar elementos inovativos para seus
produtos e servigos. O presente artigo tem como objetivo investigar como ocorrem as disputas em
casos de violagdo de PI transnacional. A metodologia empregada foi o exame do referencial tedrico
sobre PI, sua regulagdo no ambito internacional. Foram estabelecidos critérios para busca de
disputas em PI nos sitios das cortes e das instituicdes. As principais conclusdes sdo que nao ha um
sistema universal para disputas transnacionais em matéria de PI. Por seu carater territorial, as
disputas podem acontecer em tribunais internos, com dificuldade de reconhecimento das sentencas
em outros Estados. As que sdo levadas a OMPI sao decididas em sua maioria por arbitragem, com
reconhecimento em outros Estados por conveng¢do. Por fim, também foi constatado que existem
disputas regionais que sao levadas ao Tribunal de Justica da Unido Europeia.
PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Intelectual transnacional; Direito Internacional; Cortes

Internacionais; Disputas; Jurisprudéncia.

ABSTRACT

Intellectual property (IP) is essential to the health and prosperity of businesses, cultures, and
countries. There are industries whose business models rest directly on the ability to prevent
competitors from copying their content, imitating their brands, or stealing their trade secrets. The
monopoly period for creators is guaranteed by IP regulations, and acts as a driver for inventors and

companies to remain motivated to seek innovative elements for their products and services. This
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paper aims to investigate how disputes occur in transnational IP infringement cases. The
methodology employed was the examination of the theoretical reference about IP, its regulation in
the international arena. Criteria were established for searching IP disputes on the sites of courts
and institutions. The main conclusions are that there is no universal system for transnational IP
disputes. Because of their territorial character, disputes can take place in domestic courts, with
difficulties of recognition of judgments in other states. Those that are taken to WIPO are mostly
decided by arbitration, with recognition in other states by convention. Finally, it was also found
that there are regional disputes that are taken to the Court of Justice of the European Union.

KEYWORDS: Intellectual Propriety; International Law; International Courts; Disputes;

Jurisprudence.

INTRODUCAO
A propriedade intelectual (PI) tem sido utilizada como elemento de competitividade por

grandes corporacdes para se apropriar de vendas mais rentaveis em mercados globais. Contudo,
antes de serem grandes, muitas destas empresas comegaram muito pequenas, com empresarios,
por meio de startups ou inventores com uma ideia excepcional, de grande apelo mercadologico e
tipicamente se utilizando de alta tecnologia. Estes inventos sdo transformados em produtos que
aspiram mercados globais. Depois do sigilo, para atingir os mercados, sdo adotados alguns
mecanismos tipicos de protecdo: patentes, registros de desenho industrial, registros de marca,

direitos autorais ou registro de protecdo ao software.

Grandes corporacdes, com base em tecnologias, possuem expressivo dominio deste tipo de
propriedade e geram grande quantidade de recursos. Alguns criticos (CHANG, 2003;
MAZZUCATO, 2014; MAZZUCATO, 2020) tém apontado que elas obtém essas vantagens se
apropriando também de tecnologias que ndo sdo suas e, por vezes, fora de suas fronteiras,
“chutando as escadas” de outros inventores, empresas ou paises. Com isso, existe a possibilidade
de alguns litigios entre inventores e corporagdes, que nao sejam resolvidos por meio de acordo,
alcancem Cortes Internacionais. Este plano geral determina o contexto desta pesquisa, que ¢
investigar se, € como estes casos vém sendo tratados nestas Cortes, por meio de uma pesquisa
jurisprudencial nas seguintes Cortes: Corte Internacional de Justica, Corte Europeia e Corte

Africana.

O objetivo deste artigo € investigar se, € como as cortes internacionais recebem disputas
relativas a propriedade intelectual e suas jurisprudéncias. Para isso, este artigo esta estruturado por

um referencial tedrico que percorre propriedade intelectual, sua regulacdo no direito internacional
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e a analise da competéncia e jurisdicdo das cortes internacionais. Em seguida estd definida a
metodologia adotada para a investigagdao e como serdo estabelecidos os resultados. Na se¢ao
seguinte ¢ feita uma discussdo sobre os achados da pesquisa. Por fim, estdo apresentadas as

considerag¢des finais, seguidas das referéncias.

BASE EPISTEMOLOGICA

Para compreender o tema objeto deste artigo, serdo examinados os conceitos, os tipos de
propriedade intelectual e os principais tratados e convengdes que regulam a propriedade intelectual
no Direito Internacional. Como o objetivo é examinar o cenario das disputas de PI nas cortes
internacionais, o artigo também aborda as principais cortes internacionais quanto a competéncia e

jurisdi¢do no que se relaciona a matéria de propriedade intelectual.

2.1 PROPRIEDADE INTELECTUAL: CONCEITO E ESPECIALIDADES

A propriedade intelectual refere-se a criagcdes do intelecto humano. De acordo com a
Convengao que instituiu a Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou WIPO, em
inglés, do termo “World Intellectual Property Organization”), em seu artigo 2, inciso VIII, a PI
inclui os direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretagdes artisticas, aos
intérpretes e as execucgdes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissoes de radiodifusao,
as invengoes e todos os campos da atividade humana, as descobertas cientificas, aos desenhos e
modelos industriais, as marcas comerciais, de servico e nome e designagdes comerciais, a prote¢ao
contra a concorréncia desleal e todos os demais direitos decorrentes da atividade intelectual nos

campos industrial, cientifico, literario ou artistico (WIPO, 1979a).

Costuma-se considerar dois ramos principais de propriedade intelectual, que sdo o direito
autoral, a propriedade industrial e para alguns autores haveria um terceiro, a prote¢do sui generis.
O direito autoral subdivide-se em: direito de autor, direitos conexos e programa de computador. A
propriedade industrial subdivide-se em: marca, patente, desenho industrial, indicacdo geografica,
segredo industrial e repressao a concorréncia desleal. A protecdo sui generis abarca outros direitos
sobre bens imateriais de varios géneros e podem ser: topografia de circuito integrado, cultivar e

conhecimento tradicional.

No prisma juridico, a propriedade intelectual ¢ uma area do direito que assegura a
inventores ou a responsaveis por qualquer produgdo intelectual o direito de obter, por periodo

determinado em legislagdo correspondente, protecdo e/ou recompensa pela criagdo. Sua
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regulamentac¢do acontece mediante diversos tratados e cada pais tem a sua propria legislagao sobre

a matéria no direito interno.

Para compreender as especialidades de protecdo juridica resguardadas as criagdes
intelectuais, inicia-se pelo invento, que é uma solugdo técnica para um problema técnico. A
invengdo ¢ um produto ou um processo que fornece, em geral, uma nova forma de fazer algo, ou
oferece uma nova solugao técnica para um problema, que ¢ a criacao industrial, que sera objeto da

patente de invengdo (BARBOSA, 2010, p. 296-299).

a. Patente: Conforme pontua Barbosa (2010), a patente ¢ um direito concedido pelo Estado
de exclusividade sobre uma invengdo. Para se obter uma patente, as informacdes técnicas sobre a
invencao devem ser divulgadas ao publico em um pedido de patente. A protecdo concedida ao
titular da patente lhe da direito exclusivo de usar, distribuir, importar, comercializar ou evitar ou
impedir que outros explorem comercialmente a invengdo patenteada. Qualquer atividade a ser
realizada com a inven¢ao s6 acontecera com o consentimento do titular da patente.As patentes sao
direitos territoriais. Em geral, os direitos exclusivos sé s3o aplicaveis no pais ou regido em que
uma patente foi depositada e concedida, de acordo com a lei daquele pais ou regido. E concedida

por periodo limitado, geralmente vinte anos contados a partir da data de deposito do pedido.

De acordo com a OMPI, os tratados relacionados com Patentes sdo: a Convengao de Paris,
o Tratado de Cooperagio de Patentes (PCT)? o Acordo de Estrasburgo sobre a classificagio
internacional de Patentes®, o Tratado de Direito de Patentes (PLT)* e o Tratado de Budapeste’

(WIPO, 2021a).

b. Marcas registradas: Segundo Barbosa (2010), uma marca € um sinal capaz de distinguir

os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas. As marcas registradas sao
protegidas por direitos de propriedade intelectual em nivel nacional/regional por meio de registro,

mediante a apresentacdo de um pedido junto ao escritorio nacional/regional de marcas e o

2 O Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes (PCT) estabeleceu um sistema internacional de depdsito de
patentes. Permite que o titular faga um Unico pedido de patente internacional que tenha o mesmo efeito que os
pedidos nacionais depositados em estados separados. O pedido pode ser depositado por qualquer pessoa que
seja nacional ou residente de um Estado Contratante do PCT.

3 0 Acordo de Estrasburgo é um sistema internacional de classificacio de patentes. Por ser atualizado com
regularidade, permite que a busca e recuperagao sobre patentes seja mais eficiente.

4 O PLT tem objetivo de harmonizar procedimentos, facilitando a formalizac3o de pedidos de patentes nacionais
regionais.

5> 0 Tratado de Budapeste refere-se a divulgacdo internacional de invencdes biotecnolégicas. Estipula que um
Estado contratante deve reconhecer um depdsito de patente realizado em uma autoridade depositaria
internacional.
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pagamento das taxas exigidas.Internacionalmente o pedido de registro de marca pode ser em cada
pais em que se busca a prote¢do ou pelo Sistema de Madri, da OMPI®. O direito conferido ao titular
¢ de uso exclusivo da marca registrada, em geral, pelo periodo de dez anos, com renovagdes
sucessivas mediante o pagamento de taxas adicionais. Este poderd usa-la exclusivamente, licencia-
la de forma onerosa. O registro de marcas proporciona seguranca juridica e refor¢a a posicao do
titular do direito. Os direitos sobre marcas registradas sdo direitos privados e a protecdo ¢

executada através de ordens judiciais.

De acordo com a OMPI, os tratados relacionados com Marcas sdo: a Convencao de Paris,
0 Acordo de Madri, o Protocolo de Madri, o Acordo de Nice relativo a classifica¢do internacional
de bens e servicos para fins de registro de marcas, o Acordo de Viena estabelecendo uma
classificagdo internacional dos elementos figurativos das marcas, o Tratado de Cingapura sobre o
direito de marcas’, o Tratado de Direito de Marcas e o Tratado de Nairdbi sobre a protecio do

simbolo olimpico (WIPO, 2021b).

c. Desenho industrial: Para Barbosa (2010), um desenho industrial pode consistir em

caracteristicas tridimensionais, tais como a forma de um artigo ou caracteristicas bidimensionais.
O titular de um desenho industrial, de uma patente de desenho ou modelo tem o direito de impedir
que terceiros facam, vendam ou importem artigos que contenham ou incorporem um desenho ou
modelo que seja uma copia, ou substancialmente uma copia, do desenho ou modelo protegido,
quando tais atos forem realizados para fins comerciais. Dependendo da lei nacional especifica e
do tipo de desenho, os desenhos industriais também podem ser protegidos como obras de arte sob

a lei de direitos autorais.

Segundo a OMPI, os tratados relacionados com Desenho Industrial s3o: o Acordo de Haia®,
o Acordo de Locarnoque estabeleceu uma classificagao internacional para desenhos industriais, a

Convengao de Paris e a Conveng¢ao da OMPI (WIPO, 2021c).

6 O sistema de Madri para o registro internacional de marcas, regido pelo Acordo de Madrie pelo Protocolo de

Madri,permite que em um Unico procedimento seja solicitada a protecdo em até 126 paises. E uma solucdo
econdmica para registro e gestdo de marcas em todo o mundo.

Tratado de Singapura é baseado do Tratado de Direito Marcario de 1994, no entanto, é mais amplo e aborda os
desenvolvimentos recentes nas dreas de tecnologia e comunicagdo. Busca criar harmonizacdo dos
procedimentos de registros de marcas.

O acordo de Haia estabelece o Sistema de Haia para o Registro Internacional de desenhos industriais. Solucdo
pratica para registro de até 100 desenhos em 76 partes contratantes, abrangendo até 96 paises por meio de um

Unico pedido internacional.
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d. Direitos autorais: Conforme Barbosa (2010) e Paranagua (2009), direito autoral ¢ o

termo usado para descrever os direitos que os criadores tém sobre suas obras literarias e artisticas.
As obras protegidas podem ser literarias, programas de computador, bancos de dados, filmes,
coreografias, pinturas, desenhos, fotografias, escultura, mapas, antincios ¢ desenhos técnicos. A
protecao confere dois tipos de direitos aos autores: direitos econdmicos (patrimoniais) pelo uso de

suas obras por outros e direitos morais, que protegem os interesses nao econdémicos do autor.

Os tratados relacionados com Direitos autorais conforme a OMPI sdo: o Tratado de Pequim
sobre Performances Audiovisuais, a Convenc¢do de Berna para a Protecdo das Obras Literarias e
Artisticas, a Convencao de Bruxelas Relativa a Distribui¢do de Sinais de Transporte de Programas
Transmitidos por Satélite, a Convencao de Genebra para a Prote¢do dos Produtores de Fonogramas
Contra a Duplicacdo Nao Autorizada de Seus Fonogramas, o Tratado de Marraquexe para facilitar
0 acesso a obras publicadas para pessoas cegas, com deficiéncia visual ou com deficiéncia de
impressdo, a Convengdo de Roma para a Protecdo de Artistas, Produtores de Fonogramas e
Organismos de Radiodifusdo, o Tratado da OMPI sobre Direitos Autorais (WCT) e o Tratado da
OMPI sobre Performances e Fonogramas (WPPT) (WIPO, 2021d).

e. Indicacoes geogrificas: Para Barbosa (2010) a indicagdo geografica ¢ um sinal utilizado

em produtos que tém uma origem geografica especifica e possuem qualidades ou reputacio que se
atribui a essa origem, denotando uma ligagao clara entre o produto e seu local de produgao original.
O direito de indicagdo geografica garante o uso da indicagdo somente pelo detentor atendendo as
normas estabelecidas no codigo de pratica para a indicacdo geografica. Sdo geralmente utilizadas
para produtos agricolas, alimentos, vinhos e bebidas alcodlicas, artesanato e produtos industriais.
Sao protegidas pelo sistema ‘sui generis’, pelo uso de marcas coletivas ou de certificacdo, por

método centrado nas praticas comerciais € por meio de leis de concorréncia desleal.

Conforme a OMPI, os tratados relacionados com indicagdes geograficas sdo: a Convengao
de Paris, o Acordo de Madri para repressdao de indicacdes falsas ou enganosas de origem de
mercadorias, o Acordo de Lisboa para a protecdo das denominagdes de origem e seu registro
internacional, o Acordo de Madri, o Protocolo relativo ao Acordo de Madri e o Acordo TRIPs

(WIPO, 2021¢).

f. Segredos comerciais: Para Barbosa (2010) os segredos comerciais sdo direitos de

propriedade intelectual sobre informacdes confidenciais que podem ser vendidas ou licenciadas.

Em geral se trata de informacdes comercialmente valiosas que trazem vantagem competitiva a
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quem as detém. Pode ser também um conjunto de informagdes que estdo em dominio publico, mas
que juntas, proporcionam uma vantagem competitiva. Codigos-fonte, informagdes financeiras,
formulas e receitas também sdo exemplos. Acordos de nao divulgacdo e acordos de nao-

competicao sdo instrumentos em geral utilizados pelas empresas para manter segredos comerciais.

Segundo a OMPI, os tratados relacionados com Segredos comerciais sao: a Convencao de

Paris para a protecao da propriedade industrial e o acordo TRIPs (WIPO, 2021f).

2.2 TRATADOS, ACORDOS E CONVENCOES QUE REGULAM A PROPRIEDADE
INTELECTUAL NO DIREITO INTERNACIONAL
Atualmente a OMPI administra 26 tratados, incluindo a Conveng¢ao da OMPI. Os tratados

sdo divididos em trés categorias: 1) Protecdo da Propriedade intelectual, sdo o grupo de tratados
que definem os padrdes basicos negociados internacionalmente para a protecdo da propriedade
intelectual em cada pais; i1) Tratados do Sistema de Prote¢ao global, garantem que um registro ou
deposito internacional tera efeito em qualquer um dos Estados signatarios relevantes; iii) Tratados
de Classificagdo, criam sistemas de classificacdo que organizam informacdes relativas a invengoes,
marcas e desenhos industriais em estruturas indexadas e gerenciaveis para facilitar a recuperacao.
Para o escopo deste artigo serdo observados a Convencdo de Paris, a Convengdo de Berna e a
Convengao de Roma (WIPO, 2021g). Além dessas Convengodes, sera também examinado o Acordo

TRIPs, gerido pela Organizacdo Mundial do Comércio (OMC).

A Convengdo de Paris para a protegdo da propriedade industrial, adotada em 1883°, ¢ o
primeiro acordo internacional relativo a protecdo de direitos de propriedade industrial de
inventores. A convencao destina direitos de protecdo a patentes, marcas, desenhos industriais,
modelos de utilidade, marcas de servico, nomes comerciais, indicagdes geograficas e a repressao
da concorréncia desleal. Delineia, em particular, o tratamento nacional, o direito de prioridade e
uma série de regras comuns no campo do direito substantivo de patentes. Foi o primeiro grande
passo para ajudar os criadores a garantir que suas obras intelectuais fossem protegidas em outros

paises (WIPO, 1979b).

9 A Convenc3o de Paris foi concluida em 1883, foi revisada em Bruxelas em 1900, em Washington em 1911, na

Haia em 1925, em Londres em 1934, em Lisboa em 1958 e em Estocolmo em 1967 e foi emendada em 1979. A
convengao estd aberta a todos os Estados. Os instrumentos de ratificagdo ou adesdo devem ser depositados na

Diretoria Geral da OMPI.
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A Convengao de Paris ¢ composta de trinta artigos. As disposi¢des dividem-se em trés
categorias principais: tratamento nacional, direito de prioridade e regras comuns. Sobre o
tratamento nacional, em linhas gerais, a convencao estabelece que cada Estado Contratante deve
conceder aos nacionais de outros Estados Contratantes a mesma prote¢do que concede a seus
proprios nacionais. Sobre o direito de prioridade, em linhas gerais, prevé ao requerente em um
primeiro pedido regular em um dos Estados Contratantes, prote¢do pelo periodo de doze meses
para patentes e modelos de utilidade, seis meses para desenhos e marcas industriais. A convengao
estabelece regras comuns para patentes, marcas, desenhos e modelos industriais, nomes

comerciais, indica¢des de origem e concorréncia desleal (WIPO, 1979b).

A Convengdo da Unido de Berna (CUB) para a protecao de trabalhos artisticos e literarios,
adotada na cidade de Berna, Suiga, em 1886, estabeleceu o reconhecimento do direito de autor,
protegendo suas obras literdrias e artisticas, incluindo as de carater cientifico. Antes da sua adogao,
as nacgdes frequentemente recusavam reconhecer os direitos autorais de trabalhos estrangeiros.
Com a CUB, autores dos paises signatarios passaram a ser tratados na mesma forma que os autores

locais (WIPO, 1979c¢).

A CUB passou por revisdes e emendas'® ao longo dos anos. E composta de 38 artigos e 6
artigos anexos (WIPO, 1979c). Desde 1967 ¢ administrada pela Organizacdo mundial de
Propriedade Intelectual (OMPI), incorporada nas Nacdes Unidas em 1974. Atualmente quase todas
as nagoes signatarias sdo membros da OMC. Atualmente 181 nagdes ratificaram a referida

convengdo (WIPO, 2022a).

A Convencao de Roma assegura protecdo em performances para artistas intérpretes ou
executante, em fonogramas para produtores de fonogramas e em transmissdes para organizagoes
de radiodifusdo. A OMPI, em conjunto com a Organizacdo Internacional do Trabalho (OIT) e a
Organizacao das Nagdes Unidas para a Educagdo, Ciéncia e Cultura (UNESCO) sdo responsaveis

pela administragao da convengdo de Roma, que ¢ composta por 34 artigos (WIPO, 1961).

O Acordo TRIPs!! é um tratado internacional, integrante do conjunto de acordos assinados
em 1994 que criou a Organizagdo Mundial do Comércio (OMC). Para filiagdo a OMC, como

requerimento obrigatorio o pais tem que ratificar o Acordo TRIPs, o que o tornou o mais

10 A convencdo de Berna foi completada em Paris (1896), revisada em Berlim (1908), completada em Berna (1914),
revisada em Roma (1928), Bruxelas (1948), Estocolmo (1967) e Paris (1971), e emendada em 1979.

11 Acordo TRIPs — Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio. Foi
negociado no final da Rodada Uruguai no Acordo Geral de Tarifas e Troca (GATT) em 1994.
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importante instrumento multilateral para a globalizacdo das leis de propriedade intelectual. O
TRIPs obriga os paises-membros da OMC a adotar padrdes mais rigorosos de protecdo de
patentes.Considerando a necessidade de promover prote¢do eficaz e adequada dos direitos de
propriedade intelectual, o Acordo TRIPs tem como objetivo reduzir distor¢des e obstaculos ao
comércio internacional, assegurando medidas e procedimentos destinados a ndo obstaculizar o

comércio legitimo.

O Acordo TRIPs ¢ o Anexo 1C do Acordo de Marrakesh que institui a OMC, assinado em
15 de abril de 1994. E composto de setenta e trés artigos e dividido em sete partes. A parte I dispde
sobre as disposi¢des gerais e principios basicos. A parte II dispde sobre os padrdes relativos a
existéncia, abrangéncia e exercicio de direitos de propriedade intelectual. A parte III dispde sobre
a aplicagdo de normas de prote¢do dos direitos de propriedade intelectual. A parte IV dispde sobre
a obtencdo e manutengdo de direitos de propriedade intelectual e procedimentos interpartes
conexos. A parte V dispde sobre a prevencao e solu¢do de controvérsias. A parte VI dispde sobre
os arranjos transitorios e a parte VII dispde sobre os arranjos institucionais e as disposi¢des finais
(WTO, 2017). Como previsto no Acordo TRIPs, a OMC dispde de um o6rgao para solucdo de

disputas entre paises membros da OMC, para matérias de propriedade intelectual, inclusive.

2.3 CORTES INTERNACIONAIS: CONCEITO E JURISDICAO
Das cortes internacionais examinadas, a Corte Internacional de Justica (C1J), o Tribunal de

Justica da Unido Europeia (CURIA) e o Tribunal de Justica da Africa Oriental (EACJ) foram
identificados com competéncia em matéria de PI e sdo considerados no escopo deste artigo. Os
demais tribunais examinados, a saber: Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos,
Corte Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal de Justica da Comunidade Economica dos
Estados da Africa Ocidental, tiveram seus sitios de internet consultados e estes nio apresentam a
matéria propriedade intelectual como parte integrante de sua competéncia nos instrumentos

juridicos que os regulam.
2.3.1 Corte Internacional de Justica (C1J)

A Corte Internacional de Justica foi criada em 1945, tem sede em Haia, na Holanda. Eo
principal 6rgdo judicial das Nagdes Unidas, a mais alta corte do mundo e a inica com jurisdi¢cao
geral e universal. Tem como objetivo resolver casos a ela submetidos pelos Estados membros das

Nagdes Unidas, de acordo com as normas de Direito Internacional. Determinados 6érgaos e
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agéncias, a ela subordinados tém o direito de recorrer para obter pareceres consultivos. A Corte
Internacional de Justiga (CIJ) atua como um tribunal mundial. Somente os Estados podem solicitar
e comparecer perante a ClJ. Organizagdes Internacionais, outras autoridades e individuos privados
ndo tém o direito de instaurar processos perante o tribunal. A jurisdi¢do da Corte da-se em dois

formatos: jurisdi¢do contenciosa e jurisdi¢do consultiva (ICJ, 2021).

Na jurisdigdo contenciosa, a Corte decide controvérsias juridicas que lhe sao submetidas
pelos Estados. Pode ser uma questdo de direito ou fato, um conflito ou um choque de pontos de
vista ou interesses legais. Suas sentencas t€ém forca obrigatéria e sdo irrecorriveis para as partes
interessadas. A Corte s6 podera tratar de uma disputa quando os Estados envolvidos tiverem

reconhecido sua jurisdi¢do (ICJ, 2022a).

Na jurisdicdo consultiva, a Corte emite pareceres consultivos sobre questdes juridicas a
pedido de orgdos das Nagdes Unidas, agéncias especializadas ou uma organizacdo relacionada
autorizada a fazer tal pedido. O procedimento consultivo estd disponivel para os Estados, para
cinco orgdos das Nagdes Unidas, quinze agéncias especializadas e uma organizagio relacionada.
Ainda que sejam baseados em procedimentos contenciosos, os procedimentos consultivos tém
caracteristicas distintivas resultantes da natureza especial e da finalidade consultiva. Os pareceres
consultivos da Corte ndo tém forca vinculante. No entanto, tém grande peso juridico e autoridade
moral. Sdo frequentemente utilizados como instrumento de diplomacia preventiva e ajudam a
manter a paz. Também contribuem para o esclarecimento e desenvolvimento do direito
internacional e, portanto, para o fortalecimento das relagdes pacificas entre os Estados (ICJ, 2022b;
ICJ, 2019). As matérias de Propriedade Intelectual sdo tratadas por uma das quinze agéncias

especializadas das Nacdes Unidas, a Organizacdo Mundial para Propriedade Intelectual (OMPI).

A OMPI, estabelecida em 1967, ¢ uma das quinze agéncias especializadas das Nag¢des
Unidas que tem a prerrogativa de submeter a CIJ um parecer consultivo sobre questdes juridicas
especificas relacionadas ao escopo de sua competéncia. Contudo, na CIJ ndo ha registros de
utilizacao desse procedimento. A OMPI ¢ o féorum global para servigos, politicas, cooperacao e
informagdes de propriedade intelectual. Tem como missdo liderar o desenvolvimento de um
sistema internacional de PI equilibrado e eficaz, permitindo inovagao e criatividade. A OMPI ajuda
0s governos, as empresas e a sociedade a realizar os beneficios da PI. Os 193 Estados membros da

OMPI'? aprovam a orientacdo estratégica e as atividades da Organizag¢do nas reunides anuais das

12 De acordo com as informacgdes da OMPI, para se tornar um Estado Membro da OMPI, um Estado deve depositar
um instrumento de ratificacdo ou adesdo junto ao Diretor-Geral. A Convencdo da OMPI prevé que a adesdo esta

YEedey 105
Este obra esta licenciada com uma Licenga Creative
Commons Atribui¢do 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

https://doi.org/10.51359/2448-2307.2022.253364



https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.51359/2448-2307.2022.253364

Faculdade de Direito do Recife
Vol. 94 n. 02 — Anno CXXXI

Assembleias. As decisdes dos Estados membros e os diversos programas da OMPI sdo aplicados

e executados pela equipe da agéncia (WIPO, 1979; ICJ, 2019; ICJ, 2022b).

2.3.2 Tribunal de Justica da Unido Europeia

Criado em 1952, com sede em Luxemburgo, o Tribunal de Justica da Unido Europeia
(CURIA) ¢ a autoridade judiciaria da Unido Europeia e cuida, em colaboracdo com os 6rgaos
jurisdicionais dos Estados-Membros, da aplicacdo e a interpretacdo uniformes do direito da Unido.
Tem como missdo garantir o respeito do direito na interpretacdo e aplicagdo dos Tratados,
fiscalizando a legalidade dos atos das institui¢des da Unido Europeia, assegurando o respeito, pelos
Estados-Membros, das obriga¢des decorrentes dos Tratados, e interpretando o direito da Unido

Europeia a pedido dos juizes nacionais (CURIA, 2022).

O Tribunal é composto por duas jurisdi¢des'*: o Tribunal de Justica e o Tribunal Geral
(criado em 1988). E uma instituigio multilingue, uma vez que cada Estado-Membro tem seu
proprio idioma e o seu sistema juridico especifico. Cada um dos idiomas oficiais da Unido pode
ser idioma de processo. O Tribunal de Justiga é obrigado a respeitar um multilinguismo integral
devido a necessidade de comunicagdo com as partes no idioma do processo e de assegurar a difusao

da sua jurisprudéncia em todos os Estados-Membros (CURIA, 2022).

Dentre outras atribui¢des, compete ao Tribunal Geral conhecer (i) das agdes e recursos no
dominio da propriedade intelectual, interpostos contra o Instituto de Harmoniza¢do do Mercado
Interno (marcas, desenhos e modelos) e contra o Instituto Comunitdrio das Variedades Vegetais;
(11) das acdes e recursos no dominio da propriedade intelectual, interpostos contra o Instituto da
Propriedade Intelectual da Unido Europeia (EUIPO) e contra o Instituto Comunitario das
Variedades Vegetais (OCW). As decisdes do Tribunal Geral podem ser objeto de recurso, limitado
as questodes de direito, a interpor no prazo de dois meses, para o Tribunal de Justica. O Tribunal

mantém a base de dados para consulta jurisprudencial em seu sitio eletronico (CURIA, 2022).

aberta a qualquer Estado que (i) seja membro da Unido de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial, ou
membro da Unido de Berna para a Protecdo das Obras Literarias e Artisticas; ou (ii) seja membro das Nacdes
Unidas, ou de qualquer das Agéncias Especializadas das Na¢des Unidas, ou da Agéncia Internacional de Energia
AtOmica, ou que seja parte do Estatuto da Corte Internacional de Justica; ou (iii) seja convidado pela Assembleia
Geral da OMPI para se tornar um estado membro da Organizagdo.

A reforma da arquitetura jurisdicional da Unido Europeia transferiu as competéncias do Tribunal da Funcdo
Publica para o Tribunal Geral. Criado em 2004, o Tribunal da Fungdo Publica cessou as suas atividades em 01 de

setembro de 2016.
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2.3.3 Tribunal de Justica da Africa Oriental

O Tribunal de Justica da Africa Oriental, no Tratado para o estabelecimento da
Comunidade da Africa Oriental (EACJ, 2007) prevé a seguinte mengdo sobre propriedade
intelectual no artigo 103, 1, (i), sobre Ciéncia e Tecnologia: “harmonizacdo de politicas de
comercializacao de tecnologias e promogao e prote¢ao dos direitos de propriedade intelectual”. A
base de dados do tribunal contém casos digitalizados a partir do ano de 2005. Em consulta ao sitio
do tribunal foi encontrado um processo em primeira instancia, com data de 10 de novembro de
2021, portanto, ainda em fase inicial. Trata-se de reivindicacao de direitos de autor de uma pessoa
fisica sobre a melodia do hino nacional do pais em oposi¢do ao ministro da justica da Republica

do Sudao do Sul. (EACJ, 2022).

3 METODOLOGIA
A metodologia adotada para este artigo iniciou com a exposic¢ao do referencial teorico sobre

propriedade intelectual, a regulacdo internacional sobre a matéria e o exame das cortes
internacionais que tém competéncia em matéria de PI. Das trés cortes internacionais identificadas
serd dado destaque a Corte Internacional de Justi¢a, por meio da Organizagdo Mundial da
Propriedade Intelectual e ao Tribunal de Justica da Comunidade Europeia. Como o Tribunal de
Justica da Africa Oriental s6 apresentou um caso de PI entre 2005 e 2021, ele ndo constara na

selecdo deste estudo pela sua pequena expressividade.

Apos identificar as competéncias nas cortes mencionadas, o passo seguinte foi buscar nos
sitios de internet das Cortes selecionadas as divulgagdes das disputas de Pl.Para a Corte
Internacional de Justi¢a, dada a delegacdo da missdo a OMPI, as buscas foram concentradas a
partir da data delegada no sitio da OMPI. O Tribunal de Justica da Unido Europeia disponibiliza

as disputas para consulta em seu proprio sitio.

Ap0s a pesquisa inicial nos sitios das cortes selecionadas, dentro da determinagao no periodo
de cinco anos, entre 2016 e 2020, seguido da anélise dos resultados, com sua categorizagdo. Apos
estes passos, foi constatada a natureza e caracteristicas dos conflitos. Com isso, foi identificado
que: (1) as disputas levadas a OMPI sdo solucionadas por resolugdo alternativa de disputas, tendo
carater confidencial. Assim, os dados das disputas sdo divulgados somente em termos percentuais;
(i1) A CURIA tem muitas disputas em matéria de PI, porém as disputas em andamento ndo possuem

todas as informacdes disponiveis, o que dificulta fazer inferéncias com respeito ao seu conteudo.
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O Tribunal divulga anualmente um relatério com o panorama de disputas e seleciona alguns casos
de destaque em matéria de PI; (ii1)) Quando da andalise do Acordo TRIPs, observou-se a previsao
de painel de disputas em matéria de PI, administrados pela OMC, que foi incluido no escopo desse
estudo. A seguir estdo detalhados os resultados das pesquisas a partir da metodologia adotada, que
se pautou por uma pesquisa exploratéria das cortes, seguida de uma andlise qualitativa dos

achados.

4 CASOS TRANSNACIONAIS SOBRE PI
A busca por disputas em matéria de PI foi realizada primeiramente nas cortes internacionais

conforme descrito na metodologia do artigo. No entanto, os achados iniciais demonstraram que:
(1) a CIJ delega as disputas em matéria de propriedade intelectual a uma agéncia especializada das
Nagoes Unidas, a OMPI; (i) a CURIA mantém em seu sitio os casos litigiosos com ferramentas
de busca processual; (iii) a OMC, por previsdo em acordo mantém um 6rgao de solucdo de disputas

em PI, que seguem regras por ela estabelecidas.

4.1 CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIACAO DA ORGANIZACAO MUNDIAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI/WIPO)
O Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI oferece opgdes alternativas de resolugdo de

disputas que representam economia de tempo e custo as partes. As alternativas oferecidas pela
OMPI sdo mediagdo'®, arbitragem, arbitragem acelerada'® e determinagdo de especialistas'¢ para
permitir que partes privadas solucionem suas disputas comerciais ou transnacionais. Podem ser
utilizados por empresas de grande porte, pequenas € médias empresas (PMEs) e startups, artistas
e inventores, centros de P&D, universidades, produtores e sociedades de cobranca. O Centro

também dispde de Guia para apoio a Escritorios de Propriedade Intelectual e Direitos de Autor e a

14 Conforme disposto no Artigo 10 das Regras de Media¢cdo da OMPI, mediacdo em Pl é um processo informal
consensual entre as partes em que o mediador as auxilia a alcangar uma solugdo para a disputa, com base nos
respectivos interesses das partes. Caso nao alcancem um acordo, o mediador, de acordo com o regulamento,
determina a forma pela qual a media¢do serd conduzida.

15 Arbitragem e Arbitragem Acelerada em Pl é um procedimento em que as partes de comum acordo submetem sua

disputa a um ou mais arbitros, para uma decisdo vinculativa e final sobre a disputa (adjudicacdo). E um

procedimento privado de resolugdo de disputas.

Determinacgdo de especialistas em Pl é um procedimento em que as partes submetem um assunto especifico - de

natureza técnica, cientifica ou empresarial - a um ou mais especialistas que fazem uma determinagao sobre o

assunto. A determinacgdo é vinculante, a menos que as partes tenham acordado de outra forma. Diferente da

arbitragem, tem escopo mais restrito e gera respostas (determinacgdes) sobre questdes especificas.
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Tribunais. Desde o ano de 2012, o Centro ja administrou quase 900 casos de mediacdo, arbitragem

e determinacgdo de especialistas, com a maioria dos casos nos anos mais recentes (TAN, 2018).

Como as opgdes alternativas de resolucao de disputas sdo em carater confidencial, a OMPI

(2022b) disponibiliza, em termos percentuais, a concentracdo de disputas solucionadas pelo

Centro. Em um recorte temporal um pouco mais amplo do que entre 2016 e 2020, que estava

prescrito na metodologia, considerando o periodo de 2012 a 2021, as disputas se deram da seguinte

forma:

e Quanto ao numero de disputas administradas'’:

7:1.249, com a maioria dos casos

iniciados nos anos mais recentes;

o

Os casos submetidos ao Centro foram predominantemente baseados em
clausulas contratuais;

Alguns casos foram submetidos ao Centro como resultado de um acordo de
submissao concluido ap6s o surgimento da disputa;

Cerca de 30% dos casos de mediacdo, arbitragem e arbitragem acelerada
iniciados no Centro incluiam uma cléusula de escalacdo que previa a mediagdo
da OMPI seguida, na auséncia de um acordo, por arbitragem da OMPI ou
arbitragem acelerada;

O Centro fornece regularmente orientagdes processuais as partes para facilitar
a resolugdo direta ou a apresentacdo da disputa ao Centro;

O Centro auxiliou as partes em mais de 750 solicitagdes de assisténcia

procedimental com base em diferentes jurisdi¢cdes de todas as regides do mundo.

e Quanto aos tipos de disputas:

o

29% patentes, dentre as seguintes situagdes: licenciamento cruzado, infracdes,
licengas, propriedade, pools de patentes, P&D/transferéncia de tecnologia,
pagamento de royalties e disputas em FRAND'S;

24% direitos autorais, dentre as seguintes ocorréncias: arte, radiodifusdo, gestao
coletiva, entretenimento, filmes ¢ midia, infra¢cdes e formatos de TV;

20% marcas, dentre as seguintes ocorréncias: coexisténcia, infracdes, licencas,

oposigdes e revogagoes;

17

Incluem mediagdo, arbitragem, determinagdo de especialistas e assisténcia procedimental.

18 FRAND é acrénimo para fair, reasonable and non-discriminatory. Portanto, disputas FRAND s3o disputas justas,
razoaveis e ndo discriminatdrias. Geralmente surge em casos antitruste em que o detentor de direitos de PI se
recusa a conceder uma licenga ou se recusa a conceder uma licenca nos termos da FRAND.
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o 14% tecnologias de informagdo e comunicagdo (TIC), dentre as seguintes
situagdes: aplicativos moveis, terceirizagdo, integracdo de sistemas,
desenvolvimento de software, licenciamento de software e telecomunicagdes;

o 12% Comerciais, dentre as seguintes situacdes: design, distribui¢do, energia,
merchandising, marketing e esportes.

e Quanto as partes: as partes que procuram o Centro para solug¢do de disputas, incluem
empresas de grade porte, pequenas ¢ médias empresas (PMEs) e startups, artistas e
inventores, centros de P&D, universidades, produtores e sociedades de cobranga
baseadas em diferentes jurisdicdes em cerca de 65 paises;

¢ Quanto ao local e idiomas: os procedimentos de solucdo de disputas acontecem em
diferentes paises e sdo conduzidos em varios idiomas;

e (Quanto as reparagoes:

o os valores em disputa nos casos tém variado de 15.000 a 1 bilhdo de dolares
americanos;

o Os recursos reclamados na mediagdo e procedimento incluiram: danos,
declaragdes de violagdo e execugdo especifica tais como uma declaragao de nao
cumprimento de obrigacdes contratuais, ou de violacdo de direitos,
salvaguardas adicionais para a preservacao da confidencialidade de provas, o
fornecimento de seguranga, a producao de dados, a entrega de mercadorias e a
conclusdo de novos contratos, incluindo a determinagdo dos termos de
licenciamento.

e (Quanto aos percentuais de solucdo de disputas:

o 70% dos casos de mediacdo e 33% dos casos de arbitragem foram concluidos
com acordo entre as partes.

o Em 2021, como resultado do uso crescente das ferramentas de administracao de
casos online da OMPI, o Centro observou uma taxa de resolucao de casos de
mediacao de 75%;

e QOutros recortes temporais: entre mediacao, arbitragem, determinagao de especialistas e
assisténcia procedimental'®, em 2021, a OMPI recebeu 263 casos. Entre 2016 e 2020,

recebeu 766 casos.

19 A Assisténcia procedimental pode incluir apoio em disputas litigiosas pendentes em cortes nacionais. Alguns casos
sdo convertidos para resolugdo alternativa de disputas.
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O Centro de Arbitragem e Mediacao da OMPI ¢ atualmente o lider global em prestacdo de
servicos de resolucdo de disputas de nomes de dominio na Internet sob a politica de Resolucao
Uniforme de Disputas de Nomes de Dominio (UDRP) iniciada pela OMPI, sob a qual ja processou
mais de 55.000 casos, envolvendo partes de 184 paises e mais de 100.000 nomes de dominio de

internet (WIPO, 2022b).

4.2 TRIBUNAL DE JUSTICA DA UNIAO EUROPEIA (CURIA)
O Tribunal de Justica da Unido Europeia processa um volume significativo de disputas

litigiosas em matéria de propriedade intelectual. As jurisprudéncias sdo disponibilizadas em alguns
formatos distintos, com destaque para a Coletdnea em versdo eletronica, Relatorios anuais

panoramicos e a pesquisa online por meio do formulério de pesquisa.

a) Para realizar a pesquisa online pelo formulario de pesquisa: a partir da pagina inicial

(https://curia.europa.eu/), foi selecionado o idioma portugués (icone PT) na primeira

pagina. Em seguida selecionada a opgao “Jurisprudéncia” e na sequéncia “Formulério de
Pesquisa”. Ha alternativa direta em https://curia.europa.eu/juris/recherche.jst?language=pt.
Um formulario parametrizavel ¢ exibido ao usudrio.

1° filtro escolhido: Quantos processos foram apresentados no ano de 2021 cuja matéria era

Propriedade intelectual?

Parametros selecionados

Estado dos processos: Todos os processos

Jurisdicdo: Todas

Documentos: Todos

Periodo ou data = Data de apresentacdo do ato que deu inicio a instancia, 01/01/2021 a
31/12/2021

Matéria: Propriedade Intelectual, industrial e comercial (Pelo menos um dos valores
selecionados)

Resposta de pesquisa: 408 processos

2° filtro escolhido: Quantos processos foram apresentados no periodo de 2016a 2020 cuja

matéria era Propriedade intelectual?

Parametros selecionados

Estado dos processos: Todos os processos

Jurisdicdo: Todas

Documentos: Todos

Periodo ou data = Data de apresentagdo do ato que deu inicio a instancia, 01/01/2016
a31/12/2020
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Matéria: Propriedade Intelectual, industrial e comercial (Pelo menos um dos valores
selecionados)
Citagdes de jurisprudéncia ou legislagdo: pesquisar em “Fundamentos”

Resposta de pesquisa:_1918 processos

3¢ filtro escolhido: Quantos processos foram apresentados no periodo de 2016 a 2020 cuja

matéria era Propriedade intelectual? Por cada tipo de PI no periodo.

Os parametros do 2° filtro foram mantidos e no item Matéria: “Propriedade
Intelectual, industrial e comercial” acrescentado a selecdo do tipo da PI a ser
pesquisada:

Respostas de pesquisa para cada um dos tipos de PI: Dos 1918 processos
encontrados: 109 sdo relacionados a “Desenhos e modelos”:0 relacionado a
*“Direitos de autor e direitos conexos”; 1720 processos relacionados a “Marcas™; 18
processos relacionados a “Obtencdes vegetais”;2 processos relacionados a
“Patentes”.

* Por este resultado percebe-se que algumas disputas sdo classificadas somente como
Propriedade Intelectual, industrial e comercial, sem a selecdo mais especifica com o tipo de PI
objeto da disputa. E o caso de Direitos de autor e direitos conexos, por exemplo que embora nao
tenha processos relacionados nessa pesquisa quantitativa, tem nesse periodo de 2016 a 2020

acordaos de destaque no panorama do ano em Direitos de autor.

b) Para realizar a pesquisa no relatorio anual - panorama do ano: a partir da pagina inicial

(https://curia.europa.eu/), foi selecionado o idioma portugués (icone PT) na primeira

pagina. Em seguida selecionada a opgao “A institui¢do” e na sequéncia “Relatorio anual”,
ou clique diretamente em: (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2 _7000/pt/). Foram
escolhidos os relatorios anuais — panorama do ano de 2016 a 2020. No corpo do relatoério,
o item “Grandes acordaos do ano”e encontrado o tema “Propriedade intelectual” que
apresenta os acordaos destaque do ano. O recorte de cada um dos relatorios foi
consolidado na Figura 1, a seguir.

Figura 1: recortes das selecOes realizadas nos Relatorios Anuais, conforme a metodologia.
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2020 Propriedade Intelectual: Direitos de Autor, Direitos das Marcas, Prote¢do dos desenhos e modelos, Direito de Patente

Marcas Acdérddo Coty Germany, de 2 de abril de 2020, C-567/18

Marcas Acorddo Hickies, de 5 de fevereiro de 2020, T-573/18

Marcas Acdrd3os Pierre Balmain, de 5 de fevereiro de 2020, T-331/19 e T-332/19
Marcas Acérddo Louis Vuitton Malletier, de 10 de junho de 2020, T-105/19
Marcas Acdrddo Tetra GmbH, de 23 de setembro de 2020, T-869/19

Marcas Acérdio Deutsche Post, de 11 de novembro de 2020, T-25/20

Marcas Acérd3o Messi, de 17 de setembro de 2020, C-449/18 e o.

Marcas Acérddo Consejo Regulador, de 28 de maio de 2020, T-696/18

Marcas Acérd3o Lottoland, de 11 de novembro de 2020, T-820/19

Denominagdo de
Origem Protegida Acérddo Eslovénia/Comissdo, de 9 de setembro de 2020, T-626/17

2019 Propriedade Intelectual

Marcas Acérddo Moreira/EUIPO — Neymar Da Silva Santos Junior, de 14 de maio de 2019, T-795/17

Marcas Acérddo Adidas/EUIPO — Shoe Branding Europe, de 19 de junho de 2019, T-307/17

Marcas Acérddo Rubik’s Brand Ltd/EUIPO, de 24 de outubro de 2019, T-601/17

Marcas Acérdido Serendipity e o. («Chiara Ferragni»)/EUIPO, de 8 de fevereiro de 2019, T-647/17

Desenhos e Modelos Acérddo Piaggio & C./EUIPO — Zhejiang Zhongneng Industry Group («Vespa»), de 24 de setembro de 2019, T-219/18
DOP Acérddo Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/Balema, de 4 de dezembro de 2019, C-432/18

Fonograma Acérddo Pelham e o. de 29 de julho de 2019, C-476/17

2018 Marcas e Direitos do Autor

Marcas Acdrddo La Mafia Franchises/EUIPO de 15 de margo de 2018, T-1/17
Marcas Acérddo Messi Cuccittini/EUIPO de 26 de abril de 2018, T-554/14
Direito de Autor Acérddo Levola Hengelo de 13 de novembro de 2018, C-310/17
Direito de Autor Acérddo Renckhoff de 7 de agosto de 2018, C-161/17

2017 Propriedade Intelectual
Direito de Autor Acorddo de 26 April 2017, Stichting Brein, C-527/15
Direito de Autor Acorddo de 14 June 2017, Stichting Brein, C-610/15
Direito de Autor Acérddo de 29 November 2017, VCAST, C-265/16
Marcas Acérddo de 7 December 2017, The Coca-Cola Company v EUIPO, T 61/16

2016 Direitos de Autor e Marcas
Direitos de Autor acorddo GS Media BV de 8 de setembro de 2016, C-160/15
Direitos de Autor acorddo Mc Fadden de 15 de setembro de 2016, C-484/14
Direitos de Autor acérddo Ranks e Vasilevics de 12 de outubro de 2016, C-166/15
Direitos de Autor acérddo Vereniging Openbare Bibliotheken de 10 de novembro de 2016, C-174/15

Marcas acérddo Future Enterprises/EUIPO de 5 de julho de 2016, T-518/13
Marcas acérddo Globo Comunicagdo e Participagdes S.A./EUIPO de 13 de setembro de 2016, T-408/15
Marcas acérddo Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO de 10 de novembro de 2016, C-30/15 P

Fonte: Elaboragao do(a) autor(a).

Observa-se que nos ultimos cinco anos as maiores demandas litigiosas em matéria de PI

processadas pelo Tribunal de Justica da Unido Europeia estdo em Direito de Marcas — cerca de

90%, seguidos de Desenhos e Modelos — com menos de 10%. Vale ressaltar que em uma busca

mais detalhada ficou evidente que alguns processos sdo classificados na base de dados do Tribunal

somente como ‘“Propriedade Intelectual, industrial e comercial”. Pode-se constatar que ha

processos que nao contém informacdes suficientes com acesso disponivel em consulta processual.

43  ACORDO TRIPS -OMC/WTO
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A OMC dispde de 6rgdo proprio para solugdo de controvérsias. E a tnica organizagio
internacional que trata das regras globais do comércio. Dentre as matérias que podem ser tratadas
pelo 6rgao estdao as disputas de propriedade intelectual, quando houver comércio envolvido. O
procedimento proprio da OMC para resolugcdo de conflitos comerciais ¢ aplicado quando os
governos trazem disputas 8 OMC por entenderem que seus direitos dispostos no Acordo TRIPs —

para disputas envolvendo PI —estdo sendo violados (WTO, 2022).

Os julgamentos das controvérsias sdo realizados por especialistas independentes
especialmente nomeados e baseiam-se em interpretacdes dos acordos e dos compromissos
individuais dos membros. No sistema da OMC, os governos sdo incentivados a resolver as
controvérsias por meio de consultas entre si. Ndo raro outros governos solicitam participar como
terceiros interessados quando entendem que seus comércios também sdo ou serdo afetados pelo
objeto da disputa. Se as consultas ndo forem suficientes para alcancar acordos, as partes podem
seguir um procedimento etapa por etapa que inclui a possibilidade de uma decisdo por um painel

de especialistas e a possibilidade de recorrer da decisdo por questdes legais.

No geral, o numero de casos levados a OMC foi de mais de 500 casos desde que foi
estabelecida. Em consulta a base de dados de disputas, com matérias relacionadas com propriedade
intelectual ja foram levados 42 casos que questionam em seus fundamentos dispositivos violados
do Acordo TRIPs e estdo disponiveis para consulta na area correspondente no sitio da OMC. O

caso mais recente no quesito propriedade intelectual foi iniciado em 2019.

Observa-se que nos ultimos cinco anos o 6rgdo da OMC para solucdo de controvérsias,
recebeu somente oito casos em cujo objeto consta violagdes do Acordo TRIPs nos artigos
relacionados a propriedade intelectual. Desde que foi estabelecido, em 1996, recebeu 42 casos em
que artigos do Acordo TRIPS constam como violados no pedido inicial. A figura a seguir apresenta

0s casos por ano no periodo de 2016 a 2020.

Figura 2: recortes da selecao realizada das disputas em matéria de PI, conforme a metodologia.
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Propriedade Intelectual
2020 -
2019 DS590 Japao - Medidas relacionadas a exportagdo de produtos e tecnologia para a Coréia
DS583 Turquia - Certas medidas relativas a Produgdo, Importagdo e Comercializagdo de Produtos Farmacéuticos
2018 DS567 Arabia Saudita, Reino da - Medidas relativas a protegdo dos direitos de propriedade intelectual
DS549 China - Certas medidas sobre a transferéncia de tecnologia
DS542 China - Certas medidas relativas a protegdo dos direitos de propriedade intelectual
DS528 Arabia Saudita, Reino da - Medidas relativas ao comércio de bens e servigos, e aspectos da propriedade
2017 intelectual relacionados ao comércio
DS527 Bahrain, Reino de - Medidas Relacionadas ao Comércio de Bens e Servigos, e Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
DS526 Emirados Arabes Unidos - Medidas relativas ao comércio de bens e servicos, e aspectos dos direitos de
propriedade intelectual relacionados ao comércio
2016 -

Fonte: Elaboragao do(a) autor(a).
5 DISCUSSAO
Com os avangos tecnoldgicos, a globalizacao e, por conseguinte, 0 aumento progressivo da
integracdo econdmica, as violagdes de PI geralmente envolvem varios territorios, fazendo com que
surjam problemas em matéria de jurisdi¢do, legislacdo aplicavel, execu¢do e reconhecimento de
sentencas estrangeiras. Os desafios que envolvem a interag@o entre a PI e o direito internacional

tem sido cada vez mais frequentes e recebido aumento gradual em complexidade.

Por causa da territorialidade em PI, as disputas que acontecem nos tribunais nacionais, com
a lei nacional ou regional protegem estes direitos, dentro dos limites territoriais definidos. Contudo,
os ativos de PI sdo de natureza global e seu uso ndo € limitado por fronteiras territoriais. Diante da
abrangéncia da PI, que por vezes tende a abranger multiplos paises ou até mesmo questoes de

cunho praticamente global, torna-se cada vez mais proibitivo a proposicao de varias disputas.

Desde 1862, quando foi proposta a Conferéncia de Haia de Direito Internacional Privado
(HCCH) sao investigados mecanismos mais eficientes e confiaveis para regular litigios
transfronteiricos. Diante destas questdes em matéria de PI, os Estados Unidos propuseram o
“projeto de sentengas” que teve por objetivo desenvolver um trabalho no ambito dos litigios
transnacionais em matéria civel e comercial, no que diz respeito tanto a competéncia internacional
dos tribunais quanto ao reconhecimento e execucao das decisdes no estrangeiro. Como o0s
negociadores ndo conseguiram obter um consenso, o escopo do projeto inicial foi reduzido para
focar em casos internacionais envolvendo acordos de escolha de foro, gerando em 2005 a

Convengao de 30 de junho de 2005 sobre Acordos de Escolha de Foro. Durante as negociacdes
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foram estabelecidos paralelos entre a Convengdo de Nova lorque sobre sentencas arbitrais?’

(HCCH, 2022).

Em 2012 os trabalhos do “projeto de sentengas” foram retomados para analisar a questdo
da jurisdi¢@o. Os trabalhos perduraram até 2017, culminando com um projeto de Convengado de
fevereiro de 2017, que ainda estd em desenvolvimento. A futura convengao intenciona o
reconhecimento e execuc¢do, nos outros Estados Contratantes, de decisdes proferidas por um
tribunal de outro Estado Contratante em matéria civel e comercial, sem revisdo do mérito. Como
o projeto de sentencas ainda nao estd em aplicagdo, a resolugdo alternativa de disputas tem sido
um caminho procurado pelos autores. Aplicando-se a medida prevista na Convencao das Nagdes
Unidas sobre o Reconhecimento e Aplicagdo de Sentencas Arbitrais Estrangeiras (Convengao de
Nova lorque), a sentenga final seria aplicavel em mais de 165 jurisdigdes e estaria sujeita a ataques

somente com base em fundamentos muito limitados.

A natureza dos direitos de propriedade intelectual — prote¢ao de direitos de PI ¢ territorial
e a implementagao da propriedade intelectual ¢ global — o que poderia levar o autor de uma acao a
ter que iniciar procedimentos paralelos em multiplas jurisdigdes em que a infragdo a PI ocorre,
encarecendo o procedimento e por muitas vezes inviabilizando a busca pelos direitos, dado o alto
custo e a dificil coordenacdo. H4 que se mencionar ainda o risco de obter resultados distintos em

cada jurisdi¢do, o que poderia também fragilizar procedimentos ainda em andamento.

A maioria das disputas de PI sdo internacionais, técnicas, urgentes, exigem finalizacao,
contém segredos confidenciais e/ou comerciais e riscos a reputacdo. Um Unico processo de
arbitragem internacional torna-se atraente para suportar o autor em disputas por PI transnacionais
e/ou globais. A arbitragem internacional traz consigo vantagens quando comparada aos tribunais
nacionais, tais como: neutralidade do foro, custos reduzidos, op¢do de apelacdo limitada,
flexibilidade de procedimentos e o processo e a adjudicacdo sdo confidenciais. As partes podem
selecionar arbitros especializados na PI em disputa - o que ¢ fator critico em disputas que envolvem
questdes técnicas complexas; podem também estabelecer por contrato, obrigacdes de
confidencialidade de longo prazo. Para os detentores de PI ainda podem ser incluidos os beneficios
de consolidag¢do de disputas sobre um portifolio distinto de direitos territoriais em uma Unica

0posicao, ao passo que em tribunais nacionais teriam que ser disputas multiplas; um tinico processo

20 O objetivo era criar um sistema de reconhecimento de decisdes baseado em casos judiciais em que o tribunal

fosse escolhido de acordo com um acordo de escolha do tribunal, o que criaria 0 mesmo nivel de previsibilidade
e executoriedade.
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arbitral gera uma unica sentenga, eliminando o risco de resultados multiplos e, por vezes,

contraditorios.

6 CONSIDERACOES FINAIS
A propriedade intelectual representa fator de diferenciagdo e tem papel fundamental para

assegurar a livre concorréncia entre os paises € suas empresas, em uma economia cada vez mais
globalizada. A ndo prevaléncia do efetivo direito pode elevar as assimetrias econdmicas,
permitindo, inclusive, que os paises maiores ou mais poderosos ignorem os demais, caso estes
mecanismos ndo sejam fortalecidos. As novas tecnologias trazem novos desafios ao Direito, em
especial ao Direito da Propriedade Intelectual. Ainda que nao tenha sido o objeto de estudo deste
artigo, ¢ perceptivel que a inteligéncia artificial e a internet das coisas (IoT) - para mencionar
alguns exemplos - desafiam aspectos dos direitos autorais e conexos ¢ tudo indica que requerem
modernizacdo da forma como foram concebidos para que se adaptem a nova realidade e
acompanhem a evolugdo tecnologica. E similar nos outros tipos de protecdo, uma vez que a

digitalizagdo atinge também os outros tipos de criagdes que recebem direitos de protegao.

Anualmente a OMPI examina as tendéncias tecnoldgicas a partir dos pedidos e concessoes
anuais de protecdes. O nimero de patentes concedidas anualmente € um bom termdémetro. Os dois
ultimos relatorios de tendéncias tecnologicas apontaram a inteligéncia artificial em 2019 e a
tecnologia assistiva em 2021. A anélise das areas tecnoldgicas em que as patentes sdo concedidas
oferecem percepgdes das tendéncias em matéria de inovagdo, assim como podem servir de
subsidios para elaboradores de politicas de desenvolvimento cientifico e tecnologico tantos nos

setores publicos como no setor privado (OMPI, 2019 e 2021).

As descobertas tecnologicas dos ultimos anos estdo transformando o modo como vivemos
e trabalhamos. O mundo digital estd cada vez mais interconectado. As tecnologias de fronteira,
que podem tratar de questoes globais, estdio mudando a forma como fazemos negbcios, como
inovamos e criamos. Elas oferecem oportunidades para o crescimento econdmico, operam na
intersecdo de desenvolvimentos cientificos radicais e nas implementagdes do mundo real.
Exemplos de tecnologias de fronteira sdo: (i) tecnologias digitais: internet das coisas, blockchain,
inteligéncia artificial, big data e computagdo em nuvem; (ii) tecnologias fisicas: condug¢dao
auténoma, impressdo 3D e inovacOes de hardware e, (iil) tecnologias bioldgicas: engenharia

genética, a interface computador-cérebro e aumento de performance humana.
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A PI ¢ importante para as tecnologias de fronteira, pois os dados intangiveis sdo a base do
mundo digitalizado. O sistema de PI atual foi concebido com foco na criagdo humana e na inovagao
para incentivar o desenvolvimento de tecnologias que permitissem o processo de producao e o
comércio de produtos fisicos. O grande desafio atual é assegurar que o sistema de PI que esta posto

continue a promover a inovacao na era das tecnologias de fronteira.

Em discurso em meados de outubro de 2021 para cerca de 1.000 pessoas de 113 paises, o
Presidente da OMPI ressaltou o papel dos dados na economia digital e os desafios regulatorios que
isso cria. As tecnologias de fronteira criam impacto gigantesco na economia e representam
atualmente 350 bilhdes de dolares, que podem se tornar 3.2 trilhdes até 2025. Sendo o dado um
ativo intangivel que se destaca cada vez mais na economia digital, entender sua natureza e o seu
valor e como se encaixam no sistema de PI é fundamental para projetar estruturas regulatorias

apropriadas para os ecossistemas de dados emergentes (WIPO, 2021h).

A auséncia de um sistema que traga confianca para os empreendedores e pequenos
inventores podera levar a uma concentragdo econdmica crescente nas grandes corporagdes que
possuam orcamentos grandiosos para Pesquisa & Desenvolvimento, levando a monopolios globais
ainda mais fortes, podendo inviabilizar o surgimento de novas empresas de base tecnologica e isso
tanto pode ser uma ameaga para as economias, quanto para as liberdades individuais, podendo ser

tema de outras investigagoes.
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