INTRODUCAO

O presente artigo pretende analisar como o Superior Tribunal de Justica vem
decidindo os conflitos relacionados a propriedade intelectual cujo regramento normativo
material advenha, em alguma medida, de convengdes e acordos internacionais. Nesse sentido,
sera enfocada, especialmente, a maneira como se processa, na pratica judiciaria daquela Corte
Superior, a internalizacao das regras de carater internacional sobre propriedade intelectual na
jurisprudéncia brasileira, considerando-se o recorte temporal dos ultimos 10 (dez) anos (entre

2005 e 2015).

As escolhas do STJ e do marco temporal refletem uma estratégia
metodoldgica que pode ser justificada pelo fato de o STJ ter a missdo constitucional de
uniformizar a interpretacdo da lei federal no pais e as normas internacionais de propriedade
intelectual ingressam no ordenamento com status de lei federal, de modo que os precedentes
do STJ sdo a ultima palavra no que tange a interpretacao dessas normas para efeito de sua

aplica¢do no Brasil.

Quanto ao recorte temporal escolhido, vale lembrar que, nos ultimos 10 anos,
com o fortalecimento do processo de globalizagao e da relevancia que a tecnologia assumiu
para o desenvolvimento econdmico, as questdes relativas a propriedade intelectual ndo apenas
se tornaram mais relevantes sob o ponto de vista econdmico, como ainda se tornaram cada

vez mais frequentes em disputas judiciais do que em um passado mais remoto.

Juntamente com o avango da ciéncia, a crescente globalizacdo e o
significativo aumento das disputas judiciais, o Superior Tribunal de Justiga, em sua busca pela
uniformizacdo das leis federais brasileiras, se depara com o fendmeno conhecido como
“dialogo entre juizes”, que ¢ observado em diversos tribunais, quando do uso adequado de
referéncias cruzadas de decisdes de diferentes ordens juridicas, para a solugdo de situagdes

concretas existentes nas relagdes juridicas de direito privado.

Também denominado “fertilizacdo cruzada”, o fenomeno do “didlogo entre
juizes” tem sido defendido por alguns doutrinadores, como forma de reduzir as incoeréncias
do sistema juridico alienigena frente a crescente fragmentagdo do direito internacional. No

direito constitucional, destaca-se Marcelo Neves, enquanto nos Direitos Humanos, a frente



doutrinaria € ocupada por Mireille Delmas-Marty e Laurence Bougorgue-Larsesn. No Direito

de Propriedade Intelectual, entretanto, ainda ndo ha trabalhos que explore essa tematica.

Esse didlogo entre juizes de diferentes ordenamentos, embora ainda pouco
estudado em nosso meio juridico, tem se revelado, nos sistemas que o adotam, um
instrumento valioso para constru¢do de principios e argumentos capazes de informar uma
prestacao jurisdicional consentanea com a envergadura dos conflitos de direitos fundamentais

hoje verificados.

Por fim, o trabalho aborda a celeuma existente quanto a resisténcia, ou nao,
do Superior Tribunal de Justica em adotar uma postura jurisdicional voltada a realidade
mundial globalizada. Nesse espectro de possibilidade ¢ que serd examinado o “didlogo entre
juizes” em matéria de propriedade intelectual. Para tanto serdo analisados, em especial os
acordaos relacionados a Convencao de Berna, a Convencao da Unido de Paris, e também ao

acordo TRIPS.

A GLOBALIZACAO E A INTERNACIONALIZACAO DO DIREITO - “DIALOGO
ENTRE JUIZES”

A globalizagdo crescente! conduz a necessidade de adequagdo de regras, no
sentido de fornecer instrumentos hdbeis para a solucdo dos conflitos relativos a
internacionalizacdo das relagdes juridicas. Deve-se reconhecer que a imensa variedade de
legislagdes existentes no mundo impede a criagdo de regras Unicas para um direito comum

entre os paises.

Juntamente com a globalizacdo e a informatizagdo que decretaram
significativas mudancgas no modelo de Estado atual, tanto na sua relagdo com os cidadaos

como na relacdo entre os Estados nacionais, a internacionalizacdo da justica ¢ um dos

I A respeito da globalizagio, Ulrich Beck afirma que: “O choque da globalizagdo, trago marcante da transi¢io
para a segunda modernidade, tem ao seu final um efeito politizante, pois todos os atores e organizagdes, em
todos os dominios da sociedade, precisam lidar com os paradoxos e as exigéncias da globalizagdo ¢ com a sua
dindmica que altera todos os antigos fundamentos.” (BECK, Ulrick. O que ¢ globaliza¢do? Equivocos do
Globalismo: respostas a globalizagdo. Sdo Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 225).



fendmenos mais significativos do século XX?2, encontrando, porém, alguns obstaculos em

nosso meio juridico.

O processo de globalizacdo e o reconhecimento da protegdo juridica de
novas tecnologias impulsionaram mudangas significativas como a criagdo da Organizagao
Mundial do Comércio (OMC) para supervisionar o comércio internacional entre os diversos

paises.?

Essa expansdao da propriedade intelectual demanda a adogdo de normas
similares com vistas a facilitacao das relacdes juridicas e comerciais em ambito internacional.
Tal processo leva a possibilidade de uma comunidade mundial de valores e a conquista de um
novo paradigma juridico-politico que ultrapassa as barreiras internas nacionais, com o

reconhecimento de uma “sociedade de Estados comprometida com o cosmopolitismo”.#

A adocao de normas similares facilita as relagdes econdmicas internacionais.
Assim, as decisdes passam a respeitar o direito como integridade, com respostas orientadas
por razdes de principio, ndo por razdes de politica, como ¢ a exigéncia neoconstitucional

contemporanea.’

Ressalte-se que o fendomeno do “didlogo entre juizes” ¢ pesquisado por

varios autores no campo constitucional, como Marcelo Neves. No campo dos Direitos

2 Sob esse aspecto, Carla Patricia Marques ressalta que: “E preciso observar que o rompimento das fronteiras
territoriais leva necessariamente a derrubada em escala das fronteiras culturais, linguisticas e sociais. Esse
processo exige abertura para o dialogo em sua mais ampla possibilidade multidimensional. No entanto, como
visto, os julgados no ambito da jurisprudéncia brasileira nem de longe acompanham esse projeto” LOPES, Carla
Patricia F. Nogueira. Internacionaliza¢do do direito e pluralismo juridico: limites de cooperag¢do no didlogo
entre juizes. Revista de Direito Internacional, Brasilia, v. 9, n. 4, 2012, p. 229-247. Disponivel em: http://
www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/Carla.pdf, p. 246. Acesso em: 23 mai. 2014.

3 Acerca da globalizagio, Denis Borges Barbosa assinala que: “Os fatores que levam & globalizagio do mercado
conduzem, quase que necessariamente, a uma uniformidade de protegdo juridica. A racionalidade do sistema
exige, pelo menos, que ndo haja um excesso de condigdes de desigualdade, induzido pela legislacdo de direito
intelectual, que conduza uma empresa a instalar unidades fabris em um territério onde naturalmente nio viria a
produzir, ou que afaste a empresa de um territorio onde naturalmente tenderia a se instalar ou
vender.” (BARBOSA Denis Borges. Propriedade intelectual: a aplicagdo do acordo TRIPS. Rio de Janeiro: Ed.
Lumen Juris, 2003, p. 7).

4 HABERMAS, Jiirgen. A constelagdo pos-nacional. Ensaios politicos. Sdo Paulo: Littera Mundi, 2012.

3 Nesse sentido, RONALD DWORKIN afirma que: “Se duas regras entram em conflito, uma delas ndo pode ser
valida. A decisdo de saber qual deve ser abandonada ou reformulada, deve ser tomada recorrendo-se a
consideragdes que estdo além das proprias regras. Um sistema juridico pode regular esses conflitos através de
outras regras, que ddo precedéncia a regra promulgada pela autoridade de grau superior, &4 regra promulgada
mais recentemente, 4 regra mais especifica ou outra coisa desse género. Um sistema juridico também pode
preferir a regra que ¢ sustentada pelos principios mais importantes.” (DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a
sério. Sdo Paulo: Martins Fontes, 2002).



humanos, a pesquisa ¢ feita por Mireille Delmas Marty e Laurence Bougorgue-Larsesn.
Contudo, ainda ndo ha trabalhos sobre o tema da propriedade intelectual que explore essa

tematica.

Marcelo Neves identifica a figura do “transconstitucionalismo” para a
solugdo de um caso constitucional (por exemplo, de direitos fundamentais), onde as diversas
ordens juridicas entrelagadas buscam formas transversais. Por sua vez, a professora Meirelle
Delmas Marty sustenta a construcao de uma comunidade mundial de juizes preocupados em
aplicar uniformemente as regras de direito material visando a constru¢do de um direito

comum®.

A professora faz referéncia a um “pais das nuvens em ordem”. As nuvens
seriam o inverso do direito, passando a imagem de desordem e arbitrariedade. Assim, ha
necessidade de um “direito dos direitos” que aproxime, harmonicamente, os diferentes
sistemas, ndo os unifique. Ou seja, que ordene as nuvens, guardando seu ritmo e suas formas

proprias.

Delmas-Marty chama de processo evolutivo e interativo essa troca horizontal
de normas (didlogo entre juizes). Por exemplo: quando a Corte Suprema dos EUA cita a Corte
Europeia dos Direitos Humanos, ou vice-versa. Instaura-se, aqui, segundo a professora, uma
ordem juridica nem puramente nacional nem verdadeiramente mundial, que ela denominou
“pluralismo ordenado”, que nada mais ¢ do que uma ordem ndo uniforme, mas pluralista que

associa um direito mundial aos direitos nacionais e regionais.

A proposta da professora Delmas-Marty ¢ de uma verdadeira inovagdo, ou
seja, os antigos modelos tém que ser adaptados a nova e atual realidade, na tentativa de
ordenar os sistemas juridicos internos, embora sem uniformiza-los. Conquanto se possa

questionar a viabilidade juridica e as vantagens praticas dessa uniformizagdo’, a circunstancia

6 Sobre o direito comum, Mireille Delmas-Marty coloca a questio enfocando que: “E verdade que os sistemas
juridicos continuam inabeis para “pensar o multiplo”. Trate-se de prescrever uma norma, de interpreta-la ou
legitima-la por referéncia a valores metajuridicos, nossos esquemas de pensamento permanecem muito marcados
pela época das Luzes. Regras precisas, um raciocinio silogistico ¢ valores homogéneos — em suma uma ordem
“monologica” — tém de longe a preferéncia dos juristas.” (DELMAS-MARTY, Mireille. Por um direito comum.
Sao Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 202).

7 A professora Delmas-Marty faz os seguintes questionamentos: se a mundializagio do direito ¢, na pratica,
possivel; se ela ¢ juridicamente racional e se ela ¢ eticamente desejavel (DELMAS-MARTY, Mireille. Trés
Desafios para um Direito Mundial. trad. Fauzi Hassan Choukr, Sdo Paulo: Ed. Lumen Iures, 2003).



irreversivel € de que a mundializagao do direito €, na pratica, possivel; se ela € juridicamente

racional e se ela é eticamente desejavel.?

Tal fenomeno encontra um espaco interessante de estudo no campo da
propriedade intelectual por duas razdes: elevado grau de uniformizagao das normas de
propriedade intelectual e o enfrentamento de problemas similares na inclusdo de novas

tecnologias pelo sistema de propriedade intelectual.

A defini¢do de parametros mais precisos quanto a influéncia da jurisprudéncia alienigena na
construcdo do direito internacional tal como aplicado em nosso pais podera contribuir para a
defini¢@o de politicas publicas internas quanto a aplica¢@o dos acordos e convengdes

internacionais em matéria de propriedade intelectual.

CONVENCOES E ACORDOS INTERNACIONAIS EM MATERIA DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL.

Parte-se da premissa de que a prote¢do a propriedade intelectual nasce
exclusivamente da lei, necessitando, portanto, da intervengao estatal para a criacao de leis que
possam regulamenta-la. Pode ser definida como o instrumento que protege os direitos
relacionados as obras literarias e artisticas, aos fonogramas, as invengdes, aos desenhos
industriais, aos direitos do autor, as patentes, as marcas, as indica¢des geograficas, as firmas e
denominagdes comerciais, a protecdo contra a concorréncia desleal e a todos os demais

produtos da atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico.

As categorias da propriedade intelectual s3o: a) direitos autorais, que
abrangem as obras intelectuais, literarias e artisticas, além dos programas de computador e
dominios na Internet; e b) propriedade industrial, que seriam as marcas, patentes, desenho

industrial, indica¢des geograficas, protecao de cultivares e topografia de circuitos integrados.

Assim, para garantir a possibilidade de se obter protecdo de marcas, patentes

e direitos autorais em diferentes paises, surgem algumas convengdes e acordos internacionais,

8 DELMAS-MARTY, Mireille. Trés Desafios para um Direito Mundial. trad. Fauzi Hassan Choukr, Sdo Paulo:
Ed. Lumen Iures, 2003.



regulando o tema da propriedade intelectual em cardter internacional e estabelecendo

principios e garantias, sem prejuizo das legislagdes internas dos paises signatdrios.

Deve-se ressaltar ndo apenas o tradicional entendimento segundo o qual os
tratados apenas ingressam no ordenamento interno a partir da edicao de leis ordinarias que os
incorporem, hipotese em que assumirdo status equiparado ao das leis ordinarias, mas também,
uma resisténcia quanto a admissdo de que os tratados sobre propriedade intelectual assumam

a categoria de leis uniformes.

Nesse sentido, identifica-se que os tratados, de forma geral, tém estatura de
lei e, uma vez incorporados em nosso ordenamento juridico por meio da edi¢do de lei, a
competéncia para interpretd-los ¢ do STJ. Necessaria, portanto, sua integragdo por meio de
normas internas. Exce¢do a essa regra sao os tratados que versam sobre Direitos Humanos os
quais ingressam no nosso ordenamento na categoria de normas supralegais, sendo possivel,
ainda que algarem ao mesmo status das emendas constitucionais, quando observado o rito do

paragrafo 3° do art. 5° da CF.

No cenario internacional destacam-se, quanto ao tema, os seguintes tratados:
a Convencdo de Berna sobre Direitos Autorais, de 1886, que estabelece normas para os
direitos de propriedade intelectual; e a Convencao da Unido de Paris para a Protecdo da
Propriedade Industrial, assinado em 1883 por varios paises, inclusive pelo Brasil, com a
finalidade de estabelecer regras uniformes ao redor do mundo, sem retirar, contudo, a

liberdade de seus signatarios dentro de seus respectivos paises.

O tratado da Convencdo da Unido de Paris sofreu algumas revisdes desde
que foi assinado, dentre elas, Bruxelas, em 1900; Washington, em 1911, Haia, em 1925;
Londres, em 1934; Lisboa, em 1958; e Estocolmo, em 1967, que ¢ a que vigora até os dias
atuais. No Brasil, tem-se o Decreto n. 75.572, de 1975, que conferiu eficacia a varias
legislagdes de propriedade intelectual, tais como as Leis 9.279/96, sobre marcas e patentes € a
protecao contra concorréncia desleal; 9.456/97, sobre cultivares; 9.609/98, sobre Software; e

9.610/98, sobre direitos autorais € conexos.

Além desses tratados, tem-se o Acordo TRIPS (Trade Related Intelectual
Property Rights), assinado em 1994, na Rodada Uruguai, que serviu para estabelecer critérios

minimos definidores de direitos a serem concedidos pelos Estados membros aos titulares de



direitos oriundos da propriedade intelectual, visando a globalizacdo e a transferéncia de

tecnologia mundial.

O Acordo TRIPS, objetivando estabelecer um manual de uniformizagao para
os Estados-membros, criou obrigacdes para que fossem editadas legislacdes internas para
adaptacdo aos padrdes internacionais ali estabelecidos. Os efeitos do Acordo se
condicionaram a um prazo para que suas regras entrassem em vigor, conforme o grau de

desenvolvimento econdmico dos Estados-partes.

O Brasil, na condi¢do de pais em desenvolvimento, cumprindo o
determinado no TRIPS e seguindo as regras internas de aprovacdo dos tratados internacionais,
aprovou o Decreto n. 1.355/94, cuja efic4cia, tanto interna quanto internacional, esta
condicionada ao transcurso do prazo do periodo de transi¢do previsto no art. 65.2 do TRIPS?,
periodo esse de extrema importancia por dizer respeito a adaptacdo de leis referentes aos
direitos da propriedade intelectual em todos os paises signatarios. Transcorrido o periodo de
transi¢do, cabe ao legislador nacional promover a adaptacdo das regras internas aos padrdes

internacionais.

Assim, o TRIPS entrou em vigor no Brasil, em 1° de janeiro de 20000,
regulando a propriedade intelectual externa e internamente. Surgem alguns questionamentos,
em especial por Denis Barbosa. Por exemplo: o TRIPS cria direitos e obrigagdes para os
Estados membros, mas ndo para as partes privadas. Nesses termos, o Acordo determina que os
Estados membros legislem livremente, respeitados certos padroes minimos, mas ndo muda

por si s6 a lei interna. Dito de outra forma, ele exige lei interna, mas nao ¢ lei interna.

A titulo de ilustragdo observe-se que o Codigo de Propriedade Intelectual
(Lei 9.279/96) aumentou o prazo das patentes a partir de 1997 (sem esperar o ano de 2000), o

Brasil dispensou o resto do beneficio especial dos paises em desenvolvimento. Entretanto, a

9 BASSO, Maristela. A data de aplicagio do TRIPS no Brasil. In Revista de Direito Constitucional e
Internacional. Sdo Paulo: RT, n. 30, Ano 8, janeiro-marco de 2000, p. 13.

10 BRASIL. Superior Tribunal de Justica. REsp 642.213/RJ, Segunda Secdo. Rel. Ministro Jodo Otavio de
Noronha, Brasilia, julgado em 28/04/2010, DJe 02/08/2010. Disponivel em https://ww2.stj.jus.br/
revistaeletronica/ita.asp?registro=200400038267&dt_publicacao=02/08/2010.

(...) 5. N2o ha suporte legal nem obrigagdo do Brasil de garantir as patentes de invengdo depositadas em data
anterior a 1° de janeiro de 2000 a prorrogacdo por 5 (cinco) anos do prazo de validade — originalmente
estabelecidos em 15 (quinze) anos —, de forma a vigorar por 20 (vinte) anos a prote¢do patentaria em territorio
nacional, mediante a aplicabilidade direta e sem reservas do Acordo TRIPs.



nova lei interna ndo mandou estender o prazo das patentes ja concedidas. Fica claro, assim,

que o Acordo TRIPS, por si so, ndo prorroga patentes.

Ainda no cendrio internacional, merecem destaque as organizagdes
internacionais OMC (Organiza¢ao Mundial do Comércio) e OMPI (Organizagao Mundial da
Propriedade Intelectual). No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ¢é o
orgdo responsavel pelo registro e protecdo das marcas, patentes, desenho industrial,
transferéncia de tecnologia, indicagdo geografica, programa de computador e topografia de

circuito integrado.

JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

O questionamento que se faz ¢ de como se dd a internacionalizagdo do
direito pela jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica em processos de propriedade
intelectual. Nao se trata aqui da eficacia das decisdes estrangeiras em territorio nacional, uma
vez que, para isso, existe a homologagdo de sentenca estrangeira. Tampouco se cuida da

eficacia das sentengas nacionais nos demais paises.

Objetiva-se examinar a consideragdo dispensada pelo Superior Tribunal de
Justica a fundamentacdo lancada em sentencas estrangeiras que tratem de propriedade
intelectual para efeito de uniformidade da aplicagdo de normas internacionais sobre o tema.
Busca-se investigar como o Superior Tribunal de Justica, a partir dos avangos da ciéncia e do
fendmeno da globalizacao, recepciona os tratados e acordos internacionais, em matéria de

propriedade intelectual.

O papel que essa Corte Superior de Justica exerce na constru¢do de uma
comunidade mundial de juizes, preocupados com a aplicagdo uniforme das regras de direito
material em questdo e com a constru¢do de um direito comum quanto ao tema, pode ser
revelado a partir da andlise dos seus proprios julgados. Examinando-se esses mesmos
julgados observa-se, no entanto, que, em questdes controversas dirimidas pelo Superior
Tribunal de Justi¢a no tocante a protegao de marcas, patentes e direitos autorais, nao tem sido

utilizada, de forma adequada, a experiéncia construida em outras jurisdigdes com amparo na



interpretagdo das mesmas regras de direito internacional aplicaveis internamente, ignorando-

se, assim, a realidade mundial globalizada.

Os principais julgados do STJ quanto as questdes suscitadas a partir da
necessaria interpretacdo/aplicacdo das normas de direito internacional que tratam de
propriedade intelectual ndo se socorrem, em nenhum momento da experiéncia acumulada

pelos 6rgaos jurisdicionais dos demais paises signatdrios dessas mesmas normas.

No julgamento do Recurso Especial 960.728/RJ, publicado no Diario de
Justiga eletronico em 15.04.2009, sob a Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Terceira
Turma do STJ entendeu que a validade da patente de determinado produto, postergada de 15 a
20 anos, pelo acordo TRIPS, ndo ¢ admitida para os casos de patente concedida sob a égide da
Lei 5.772/71, mesmo porque referido acordo entrou em vigor em 1°.1.2000. Assim, o prazo

padrdo de vinte anos para as patentes, previsto no Acordo TRIPS, nido se aplica



automaticamente, em nenhuma hipdtese. Somente uma lei interna do Estado membro poderia

prorrogar tal prazo, e, no Brasil, ndo existia tal lei.!!

No mesmo julgamento, entendeu-se que o TRIPS ndo ¢ lei uniforme, ou seja,
nao ¢ um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicagdo nas relagdes
juridicas de direito privado ocorrente em todos os paises que a ele aderem, substituindo de
forma plena a atividade legislativa desses paises, que estaria entdo limitada a declaracdo de

sua recepgao.

Outro julgado a ser citado ¢ o Recurso Especial 1.149.403/RJ, publicado no
Diario de Justica eletronico em 29.11.2013, também da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
em que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justi¢ca entendeu ser inaplicavel o disposto
no art. 6°, bis, 3, da Conveng¢ao da Unido de Paris ao caso em concreto, mantendo o acérdao

do Tribunal de origem do Rio de Janeiro que reconheceu a prescri¢do, ao argumento de que,

I BRASIL. Superior Tribunal de Justica. REsp 960.728/RJ, Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Brasilia, julgado em 17/03/2009, DJe 15/4/2009. Disponivel em: http://intranet/processo/pesquisa/?
tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200701343888&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=pr
0Cessos.

Comercial. Recurso especial. Mandado de segurancga. Patentes. Pedido de prorrogagdo, por mais cinco anos, de
patente concedida na vigéncia da Lei n° 5.772/71, em face da ades@o do Brasil ao Acordo TRIPS. Natureza do
Acordo. Exame das clausulas relativas as possiveis prorrogacdes de prazo de vigéncia do TRIPS para os paises
em desenvolvimento e das discussoes legislativas no Congresso brasileiro durante a adesdo ao Acordo.

- Quando o STJ acatou, em precedentes anteriores, a prorrogagdo do prazo de 15 anos previsto na anterior Lei n°
5.771/71 para 20 anos, com base no acordo TRIPS, tomou por premissa necessaria um fundamento que ndo
chegou a ser questionado e que esta longe de ser pacifico, segundo o qual tal Acordo, no momento de sua
recepcao pelo Estado brasileiro, passou a produzir efeitos sobre as relagdes juridicas privadas que tinham em um
dos polos detentores de patentes ainda em curso de fruicdo.

- Em reexame da questdo, verifica-se, porém, que o TRIPS ndo é uma Lei Uniforme; em outras palavras, ndo é
um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicagdo nas relagdes juridicas de direito privado
ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses
paises, que estaria entdo limitada a declarag@o de sua recepgao.

- O argumento de que o Brasil ndo demonstrou interesse em fazer valer o prazo extra de quatro anos, como
Nagdo em desenvolvimento, para aplicagdo do TRIPS desconsidera a existéncia de dois prazos de caréncia no
corpo do Acordo, pois ¢ nitida a diferenga entre as redagdes dos §§ 2° e 4° do art. 65. Com efeito, o § 2°, quando
cria o prazo geral de aplicagdo de cinco anos (na modalidade 1 + 4) fala expressamente que tal prazo ¢ um
direito do Estado em desenvolvimento; porém, ao tratar do segundo prazo adicional, no § 4°, a redacdo muda
substancialmente, estando ali consignado que um Estado nas condi¢des do Brasil “podera adiar” a aplicagdo do
Acordo em alguns pontos por mais 5 anos. A segunda ressalva ¢ uma mera possibilidade, ao contrario da
primeira.

- O Brasil, conforme demonstram as transcri¢des das discussdes legislativas juntadas aos autos, abriu méo do
segundo prazo especial e facultativo de mais cinco anos constante no art. 65.4, prazo esse destinado & extensdo
da protecdo a setores tecnologicos ainda ndo protegidos pelas antigas Leis de Patentes; mas ndo do primeiro
prazo, porque, em relagdo a este e pelos proprios termos do Acordo, qualquer manifestagdo de vontade era
irrelevante.

- Em resumo, ndo se pode, realmente, pretender a aplicagdo do prazo previsto no art. 65.4 do TRIPS, por falta de
manifesta¢do legislativa adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste prazo especial ndo fulmina, de
forma alguma, o prazo genérico do art. 65.2, que ¢ um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, ndo
pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestagao de vontade por omissdo, quando nenhum dispositivo obrigava
o0 pais a manifestar interesse neste ponto como condigao da eficacia de seu direito.

Recurso especial ndo conhecido.



mesmo se admitindo uma interpretagdo extensiva do referido dispositivo legal, para admitir
sua aplicacdo as hipdteses em que a ma-fé do terceiro esta no desuso da marca e ndo no seu

uso, ndo prevalece a tese da imprescritibilidade do requerimento para anula¢do do registro. 12

Mais recentemente, a Quarta Turma do STJ, ao julgar agdo de indenizagao
por perdas e danos ajuizada por determinada atriz famosa contra editora de revista brasileira
que tivera publicado suas fotos, argumentando-se o descumprimento de cldusulas constantes
no contrato de licenga de uso de imagem relativo ao ensaio fotografico, manteve o acordao
proferido pelo tribunal de origem (Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo), utilizando
como fundamento, dentre outros dispositivos legais, o art. 2° da Convencdo de Berna de

forma conjunta com o art. 7°, VII, da Lei n. 9.610/1998.

Nagquele recurso especial, segundo o relator, o Ministro Luis Felipe Salomao,
o ordenamento juridico brasileiro, confere a fotografia prote¢ao propria de direito autoral, de
forma ampla e genérica. Nos termos do voto do relator, “nesse sentido, o art. 2 da Convengao

de Berna, de 1886, afirma de forma genérica que "os termos 'obras literdrias e artisticas'

12 BRASIL. Superior Tribunal de Justica. REsp 1.149.403/RJ, Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy
Andrighi, Brasilia, julgado em 13/08/2013, DJe 29/11/2013. Disponivel em: http://intranet/processo/pesquisa/?
tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=200901360217&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=pr
0Cessos.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. CADUCIDADE. CANCELAMENTO
REGISTRO. INPI. DECLARACAO DE NULIDADE. PRESCRICAO.

1. A marca constitui um sinal distintivo de percepcao visual que individualiza produtos e/ou servigos. O seu
registro confere ao titular o direito de usar, com certa exclusividade, uma expressdo ou simbolo e a sua protegdo,
para além de garantir direitos individuais,

salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferi¢do da origem do produto e/ou servigo,
minimizando erros, dividas e confusdes entre usudrios.

2. A Convengdo da Unido de Paris para Protecdo da Propriedade Industrial confere, no seu art. 6°, bis, protecao
internacional as marcas notoriamente conhecidas, impedindo o registro ou determinando sua anulacdo, nos
paises integrantes da Unido, de marcas que constituam reprodugdo, imitacdo ou traducdo suscetivel de
estabelecer confusdo com aquela notoria. O prazo para requerer o cancelamento do registro ¢ de 5 (cinco) anos
(art. 6° bis, 2), salvo a hipotese de ma-fé, em que, o requerimento de cancelamento do registro ou de proibi¢ao
do uso podera ser feito a qualquer tempo pelo interessado (art. 6°, bis, 3).

3. Na hipdtese, a recorrente insurge-se contra o ato administrativo do INPI que declarou o cancelamento do
registro de marca “DIXIE & DESENHO” por motivo de desuso (caducidade). Nao se pretende o cancelamento
ou a proibigdo de uso de marca notoéria registrada ou utilizada de ma-fé por aquele que ndo seja o seu titular.

4. A Convencgdo da Unido de Paris, no seu art. 6°, bis, ndo trata da hipdtese de anulagdo do ato que cancelou o
registro da marca por desuso (caducidade).

5. Ainda que se aceite uma interpretacdo extensiva do dispositivo (art. 6°, bis, 3), para admitir sua aplicagdo as
hipoteses em que a ma-fé do terceiro estd no desuso da marca e ndo no seu uso, a tese da imprescritibilidade do
requerimento para anulacdo do registro ndo convence. Ela ndo ¢ a regra no direito brasileiro, sendo admitida
somente em hipdteses excepcionalissimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens
publicos. Os direitos patrimoniais, por sua vez, estdo sujeitos aos prazos prescricionais do Codigo Civil ou das
leis especiais.

6. Deve se reconhecer a inaplicabilidade do disposto no art. 6°, bis, 3, da Convengdo da Unido de Paris a
hipotese.

7. Recurso especial desprovido.



abrangem [...] as obras fotograficas e as expressas por um processo analogo ao da

fotografia".” 13

Nota-se pelo que foi exposto que, nesse processo de cooperagdo juridica
internacional, os julgados do Superior Tribunal de Justica denotam certo distanciamento do
fenomeno da internacionalizacdo do Direito, no que diz respeito a uniformizacdo da
jurisprudéncia nacional na interpretacdo das normas internacionais de propriedade intelectual,
cujo regramento advenha de tratados e acordos internacionais.'* Ressalte-se que, nessa

pesquisa, foram analisados os acorddos relacionados a Convengdo de Berna, a Convengado da

Unido de Paris, e também ao acordo TRIPS.

13 BRASIL. Superior Tribunal de Justica. REsp 1.3221704/SP, Quarta Turma. Relator Ministro Luis Felipe
Salomao, Brasilia, julgado em 23/10/2014, DJe 19/12/2014. Disponivel em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201200920344&dt_publicacao=19/12/2014
DIREITO CIVIL. DIREITO DE IMAGEM VS DIREITO AUTORAL. ENSAIO FOTOGRAFICO. VIOLACAO
A ARTIGO DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS. DESCABIMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE.
EXPLORACAO. CESSAO. DIREITO DE IMAGEM. ALCANCE CONTRATUAL. INCIDENCIA DA
SUMULA N. 5/STJ.

1. O ordenamento juridico brasileiro, de forma ampla e genérica, confere a fotografia protegdo propria de direito
autoral. Art. 7°, inciso VII, da Lei n. 9.610/1998 ¢ art. 2 da Convengdo de Berna.

2. Porém, em se tratando de fotografia, para efeitos de prote¢do do direito autoral das obras artisticas, ¢ autor o
fotografo e ndo o fotografado, este ultimo titular de outros direitos da personalidade, como a imagem, a honra e a
intimidade. E o fotografo o detentor da técnica e da inspiragdo, quem coordena os demais elementos
complementares ao retrato do objeto - como iluminagdo -, ¢ quem capta a oportunidade do momento e o
transforma em criagao intelectual, digna, portanto, de tutela como manifestagdo de cunho artistico.

3. A modelo fotografada ndo goza de protecdo do direito autoral, porque nada cria, dela ndo emana nenhuma
criag@o do espirito exteriorizada como obra artistica. Sua imagem compde obra artistica de terceiros. Portanto,
descabe analisar a apontada ofensa ao art.

4° da Lei de Direitos Autorais, uma vez que tal dispositivo ndo socorre a modelo fotografada, a qual ndo ¢é titular
de direitos autorais oponiveis contra a editora da revista na qual as fotos foram divulgadas.

4. Dissidio jurisprudencial ndo demonstrado. Casos confrontados que ndo guardam similitude fatica nem
merecem solucdes juridicas idénticas. A ideia de que a cess@o de direitos de imagem ndo deve ser interpretada
ampliativamente esta, a rigor, correta (Arts. 11 e 20 do Cddigo Civil de 2002). Isso, todavia, ndo afasta métodos
também consagrados de hermenéutica contratual que incidiriam no caso em aprego, como aquele segundo o qual
"nas declaragdes de vontade se atendera mais a sua inten¢do que ao sentido literal da linguagem" (art. 85 do CC/
1916 ¢ art. 112 do CC/2002); o de que os negbcios juridicos devem ser interpretados conforme os usos ¢
costumes (art.

113, CC/2002); ou que "o siléncio importa anuéncia, quando as circunstancias ou 0s usos o autorizarem, € nao
for necessaria a declaracdo de vontade expressa" (art. 111 do CC/2002).

5. Com efeito, a solugdo buscada pela recorrente encontra dbice intransponivel na Sumula 5/STJ, pois
demandaria reexame de clausulas contratuais, clausulas essas cujo alcance - sobretudo em um cenario de davida,
como amiude ocorre - ndo se limita a mera releitura de sua literalidade incontroversa.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e nao provido.

(REsp 1322704/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe
19/12/2014)

14 DA SILVA, Ricardo Perlingeiro Mendes. Reconhecimento de decisio judicial estrangeira no Brasil e o
controle da ordem publica internacional no regulamento (CE) 44. andlise comparativa. In Revista de Processo,
Ano 29, novembro-dezembro de 2004, p. 173.



CONCLUSAO

Da analise feita acerca do presente trabalho, apresentam-se as seguintes

conclusoes:

1) O fendmeno denominado “didlogo entre juizes” tem sido defendido por
alguns doutrinadores, como forma de reduzir as incoeréncias do sistema juridico alienigena
frente a crescente fragmentacdo do direito internacional. No direito constitucional, destaca-se
Marcelo Neves, enquanto nos Direitos Humanos, a frente doutrinaria é ocupada por Mireille

Delmas-Marty e Laurence Bougorgue-Larsesn.

2) No Direito de Propriedade Intelectual ainda ndo ha trabalhos que explore
o dialogo entre juizes de diferentes ordenamentos. Porém, esse fendmeno tem se revelado, nos
sistemas que o adotam, um instrumento valioso para construcdo de principios e argumentos
capazes de informar uma prestacao jurisdicional consentanea com a envergadura dos conflitos

de direitos fundamentais hoje verificados.

3) Ha, pelo menos, duas razdes que ddo espaco interessante de estudo no
campo da propriedade intelectual, quais sejam: elevado grau de uniformizagdo das normas de
propriedade intelectual e o enfrentamento de problemas similares na inclusdo de novas

tecnologias pelo sistema de propriedade intelectual.

4) A definigdo de parametros mais precisos quanto a influéncia da
jurisprudéncia alienigena na constru¢ao do direito internacional tal como aplicado em nosso
pais poderé contribuir para a defini¢do de politicas publicas internas quanto a aplicagdo dos

acordos e convengdes internacionais em matéria de propriedade intelectual.

5) Para garantir a possibilidade de se obter protegdo de marcas, patentes e
direitos autorais em diferentes paises, surgem algumas convengdes e acordos internacionais,
regulando o tema da propriedade intelectual em carater internacional e estabelecendo
principios e garantias, sem prejuizo das legislagdes internas dos paises signatarios. Neste
Trabalho sdo destacadas a Conven¢ao de Berna sobre Direitos Autorais; a Convengdo da

Unido de Paris para a Prote¢do da Propriedade Industrial e o Acordo TRIPS.



6) Ao se examinar a consideracdo dispensada pelo Superior Tribunal de
Justica a fundamentacdo langada em sentencas estrangeiras que tratem de propriedade
intelectual para efeito de uniformidade da aplicagdo de normas internacionais sobre o tema,
chega-se a conclusdo que o impacto que os tratados e acordos internacionais causam no
direito de propriedade intelectual perante o Superior Tribunal de Justica, atualmente, ndo sdo

significativos para a cooperacao ao didlogo entre juizes.

7) A jurisprudéncia do Superior Tribunal de Justica recusa a aplicabilidade
imediata das convengdes e acordos internacionais, fazendo-se necessaria sua integracao por
meio de normas internas. H4, assim, uma resisténcia quanto a admissdo de tratados sobre

propriedade intelectual a categoria de leis uniformes.
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