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Prefacio

O capital intelectual é hoje o ativo mais valioso de muitas empresas e economias, e serd a
forca motriz por tras do futuro crescimento econdomico. Ele ¢ constituido de invencoes
técnicas, know-how, segredos comerciais, marcas de identifica¢ao, desenhos, criagdes
literarias e artisticas, e uma multiplicidade de outras formas de propriedade intelectual e
ativos ndo materiais que resultam de inovacio e criatividade. E do interesse da sociedade
proporcionar protecao adequada e eficaz e fazer valer direitos de propriedade intelectual
enquanto se mantém um equilibrio justo entre os interesses das varias partes interessadas.
Além do mais, para manter o equilibrio politico e econémico na sociedade, as leis
existentes de propriedade intelectual reconhecem a necessidade de limites legitimos.

A propriedade intelectual é objeto de importantes interesses comerciais e politicos, e ¢ uma
area que todos os lideres empresariais e aqueles que tomam decisoes precisam entender. O
proposito da presente publicagdo é dar aos leitores um entendimento mais profundo das
questoes hoje relevantes em propriedade intelectual. O sistema de propriedade intelectual
esta evoluindo para abordar as crescentes necessidades de uma economia cada vez mais
baseada em produtos conceituais e redes globais, enquanto precisa atuar atendendo aos
interesses da sociedade em diferentes areas. Muitas das questdes que estao sendo discutidas
hoje refletem esse debate em andamento.

Uma delas é como o sistema de propriedade intelectual pode responder as necessidades
especificas de paises em desenvolvimento. Essa ¢ uma questio complexa, com muitas
facetas, e é debatida em muitos foros, especialmente na WIPO (Organizagao Mundial de
Propriedade Intelectual), no contexto da Agenda de Desenvolvimento. Na pratica, porém,
muitos paises, em todos os estagios de desenvolvimento, estio usando a protegao da
propriedade intelectual para fazer crescer e expandir as industrias locais baseadas em
inovagao, reconhecendo que a aptidao de administrar e explorar a inovagao e os resultantes
direitos de propriedade intelectual sao cruciais para o éxito no mundo de hoje. Isso se
reflete na mutante paisagem geografica da prote¢ao por patentes, quando a grande
expansio em pedidos de patente no nordeste da Asia tornou as reparticées de patentes da
Republica da Coréia e da China respectivamente a quinta e a quarta maiores do mundo,
sendo que 50% de todos os pedidos de patente na China em 2004 foram de origem
doméstica. No Brasil, em 2004, 41,9% dos pedidos de patentes, modelos de utilidade e
certificados de adi¢ao foram depositados por residentes brasileiros, com um aumento de
44% entre 1995 e 2004 em pedidos nacionais depositados por residentes, e um constante
aumento de pedidos pelo Tratado de Cooperacao em Matéria de Patentes (PCT) originarios
do Brasil entre 2002 e 2005. A ICC acredita que a protegao dos ativos de propriedade
intelectual, apoiada por outras politicas legitimas, constitui hoje uma ferramenta necessaria
para o crescimento e o desenvolvimento.

O outro grande foco de aten¢ao é a questao de fazer valer os direitos de propriedade
intelectual. A contrafacdo e a pirataria estdo crescendo exponencialmente em termos de
volume, sofisticagao, variedade de produtos e paises afetados. Essas praticas ilegais sio
danosas para todas as empresas que investem em capital intelectual. Além do mais, a erosao
da prote¢ao a propriedade intelectual tem tido um significativo impacto negativo sobre
economias nacionais, governos, consumidores ¢ empresas em pafses em todos os estagios
de desenvolvimento, e exige uma reagao internacional multi-setorial. A A¢ao das Empresas
para Fazer Cessar a Contrafagdo e a Pirataria (BASCAP), em colaboragio com outras
organizagoes empresariais, teve €xito em tornar a contrafacao e a pirataria uma alta
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prioridade nas agendas de alguns governos, mas resta muito trabalho a ser feito. A pirataria
digital também continua sendo um problema — a aplica¢ao de novas tecnologias que
permitem copias perfeitas e a imediata distribuicio em massa de obras digitais acarretam
desafios economicos, tecnolégicos e juridicos, inclusive o de assegurar a distribui¢ao segura
de obras digitais.

Esperamos que vocé considere esta publicacao util, e daremos as boas-vindas a qualquer
retroalimentagdo e sugestdes que VOCE possa Nos passar.

Desejamos agradecer aos colaboradores-chave para a atualizagao de 2007 deste relatoério,
bem como aos muitos membros da ICC e das comissGes nacionais, de diferentes regides,
que contribuiram com seus valiosos comentarios e idéias.

ML

Utrho Ilmonen
Presidente da Comissao da ICC sobre

Guy Sebban Propriedade Intelectual

Secretario Geral
ICC

Esta é a oitava edicao das “Questoes Atuais ¢ Emergentes de Propriedade Intelectnal para as
Empresas: O Mapa do Caminho para Empresas e Legisladores 7, que foi publicado pela primeira
vez em 2000. Ele expressa as posturas existentes da 1CC, e nao se destina a criar uma nova
politica da ICC. Esta publicagiao também pode ser acessada no site da ICC na Internet em
www.icewbo.org/ iproadmap, em inglés e outros idiomas. Os documentos citados sobre as politicas
da ICC podem se acessados em www.icewbo.org/ policy/ ipcommiission..

Este relatorio foi traduzido para o portugués por Pieter Kuenerz (pieter@pieter.com.br). A ICC agradece a

Danneman, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira por tornar possivel esta traducio.
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Lista de links

Na versdo eletronica deste documento ba links diretos disponiveis para os seguintes
documentos:

Protocolo de Acesso Automatico a Conteado (ACAP)
http:/ /www.the-acap.otg

Convencao de Berna para Protecao de Obras Literarias e Artisticas
http:/ /www.wipo.int/ treaties/en/ip/berne/ trttdocswoOOLhtml

Convencio sobre Diversidade Biolégica
http://www.biodiv.org/convention/default.shtml

Diretriz da Comunidade Européia sobre Bancos de Dados
http://europa.cu.int/comm/internal_market/copyright/prot-databases/prot-
databases_en.htm

Consulta da Comissao da Comunidade Européia sobre a Futura Politica de Patentes na
Europa
http://europa. eu.int/comm/internal_market/indprop/patent/consultatio n_en. htm

Reparticao da Comunidade Européia para Harmoniza¢ao do Mercado Interno (OHIM)
http://oami. europa. eu/

Convencao Européia sobre Patentes
http:/ /www.eutopean-patent-office.org/legal /epc/e/mal html

Acordo sobre Litigios quanto a Patentes Européias (EPLA)
http:/ /www.european-patent-office.org/epo/epla/index.htm

Convencgao de Genebra para Prote¢io de Produtores de Fonogramas contra a Duplicacdo
Nio Autorizada de seus Fonogramas
http:/ /www.wipo.int/ treaties/en/ip/phonograms/ trtdocs_woO23.html

Acordo de Haia Referente ao Depésito Internacional de Desenhos Industriais
http://www.wipo.int/ treaties/en/ registration/hague/

Convencao de Haia sobre Acordos quanto a Escolha de Jurisdi¢ao
http://www.hcch.net/index_en.phpract= conventions.text&eid = 98

Diretrizes da ICANN para Implementagao de Nomes de Dominios Internacionalizados
http://www.icann.org/general /idn-guidelines-20junO3.htm

Regras de Solugao Amigavel de Controvérsias (ADR), da ICC
http:/ /www.iccwbo.org/ court/arbitration/id4199/index.html

Centro de Peritos da ICC
http:/ /www.iccwbo.org/court/expertise/id4595/index.html
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Comissao da ICC sobre Propriedade Intelectual
http:/ /www.iccwbo.org/policy/ip/id3060/index.html

Boletim da Corte Internacional de Arbitragem da ICC
http:/ /www.iccbooks.com/Product/Categorylnfo.aspx?cid= 93

Corte Internacional de Arbitragem
http:/ /www.iccwbo.otg/court/arbitration/

Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos de Plantas para Alimentos e Agricultura
(PGRFA)
http://www.fao.org/ag/cgrfa/itpgr.htm

Acordo de Locarno Estabelecendo uma Classificagdo Internacional para Desenhos
Industriais
http:/ /www.wipo.int/treaties/en/ classification/locarno/

Acordo de Londres sobre a Aplicagio do Artigo 65 da Convencao sobre Concessio de
Patentes Européias (Requisitos de traducao)
http://www. european-patent-office.org/news/info/2001_12_07_e. htm

Acordo de Madri Referente ao Registro Internacional de Marcas e seu Protocolo
http:/ /www.wipo.int/ treaties/en/ registration/madrid_protocol/summary_madrid. html

Acordo de Nice Referente a Classificacdo Internacional de Bens e Servigos para Fins de
Registro de Marcas
http://www.wipo.int/ treaties/en/ classification/nice/trtdocs_wo019. html

Convencao de Paris para Prote¢ao a Propriedade Industrial
http:/ /www.wipo.int/ treaties/en/ip/patis/ trtdocs_wo020.html

Tratado de Cooperagao em Matéria de Patentes
http:/ /www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/index.html

Tratado de Direito Patentario
http:/ /www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/

Convencao de Roma para Protecio de Executantes, Produtores de Fonogramas e
Organizagoes de Difusao por Radio e Televisao
http:/ /www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/ trtdocs_woO24.html

Tratado de Cingapura sobre Direito Marcario
http:/ /www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsprdoc_id= 58393

Tratado de Direito Marcario
http://www.wipo.int/ treaties/en/ip/t1t/ trtdocswoO27.html

TRIPS (Acordo da OMC sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionada ao Comércio)

http:/ /www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm

* Decisaio de 30 de agosto de 2003 referente a implementacio do parigrafo 6 da
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Declaracao de Doha

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm
* Decisao de 6 de dezembro de 2005 para alterar o Acordo TRIPS:

http://docsonline.wto.org/ DDFDocuments/t/WT/L/641.doc

Padrao Unicode
http://www.unicode.otrg/

Comissao da Organizacdo Mundial de Sadde (WHO) sobre Direitos de Propriedade

Intelectual, Inovagio e Satde Publica, CIPTH

http://www.who.int/intellectualproperty/en/

* Relatério final do CIPIH: http://www.who.int/intellectualproperty/ documents/
thereport/en/

Tratado de Direito Autoral da WIPO
http:/ /www.wipo.int/ treaties/en/ip/wct/ trtdocs_wo033.html

Segundo Processo de Nomes de Dominio Internacionais da WIPO: Relatorio final
http:/ /arbiter.wipo.int/processes/process2/report/index.html

Tratado da WIPO sobre Execugoes, Interpretagoes e Fonogramas
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/

Recomendagao da WIPO sobre Disposi¢oes quanto a Prote¢ao de Marcas Notorias
http:/ /www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm

Relatério da WIPO "Novos Dominios Genéricos de Primeiro Nivel: Considera¢des quanto
a Propriedade Intelectual"
http://atbiter.wipo.int/domains/reports/newgtld-ip/

Documentos de discussao e declaragoes de politica da ICC

"Acesso a recursos genéticos e compartilhamento de seus beneficios" — 29 de outubro de
2004

http:/ /www.iccwbo.otrg/uploadedFiles/ICC/policy/intellectual_property/Statements/AB
S_for_ %20genetic_re sources.pdf

Acesso e compartilhamento de beneficios: Exigéncias especiais quanto a revelagdes em
pedidos de patente” 25 de maio de 2005
http://www.iccwbo.otg/uploadedFiles/ICC/policy/intellectual_property/Statements/AB
S_for_20Special%20Disclosure

“Regulamento de Patentes da Comunidade Européia” — 7 de outubro de 2003
http:/ /www.iccwbo.org/id544 /index.html

“Outras Concepg¢oes quanto a Licenciamento Compulsério Cruzando Fronteiras” — 21 de
novembro de 2002

http:/ /www.iccwbo.otg/uploadedFiles/ICC/policy/intellectual_property/Statements/TRI
PS%20 compulsory%e20li censing%o20further%20views.pdf
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"Outras concepgdes sobre indica¢des geograficas" — 25 de junho de 2003
http:/ /www.iccwbo.org/id546/index.html

“Concepgodes Iniciais sobre a Agenda Pés-Doha do Conselho do TRIPS” — 24 de junho de
2002
http:/ /www.iccwbo.org/id508/index.html

"Documento sobre Nomes de Dominio Internacionalizados" — Julho de 2006
http:/ /www.iccwbo.otrg/uploadedFiles/ICC/policy/e-
business/Statements/Issues_Paper_on_ Internationalized_Domain_Names.pdf

“A Importancia da Inova¢ao Incremental para o Desenvolvimento” — 27 de maio de 2005
http:/ /www.iccwbo.otrg/uploadedFiles/ ICCsubWHO_CIPIH.pdf

“Fazendo a Propriedade Intelectual Funcionar para Desenvolver Paises” — 19 de julho de
2005

http:/ /www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/intellectual_property/Statements/Ma
kinglPworkfordevelopingcountries 19July05..pdf

"Software de Cédigo Aberto" — 27 de outubro de 2005
http://www.iccwbo.otg/uploadedFiles/ICC/policy/e-business/Statements/ 373-466_
open _source_ software.pdf

“Concepgodes Preliminares sobre a Proposta para uma Agenda de Desenvolvimento para a
WIPO “ — 4 de abril de 2005
http://www.iccwbo.org/home/environment_and_enetrgy/word_documents/Preliminary
%20views%020WIPO%20development%20agenda%20proposal4 AprilO5%20 (2) .pdf

"Protegendo o Conhecimento Tradicional" — 12 de janeiro de 2006
http:/ /www.iccwbo.org/uploadedFlles/ICC/policy/intellectualproperty/Statements/Prote
cting_Traditional_Knowledge.pdf

"Exigéncias especiais quanto a revelagoes em pedidos de patente” 25 de maio de 2005
http:/ /www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/intellectual_property/Statements/AB
S_%_20Special%20Disclosure.pdf

"O TRIPS e a Convengio sobre Biodiversidade: que conflito?" — 28 de junho de 1999
http://www.iccwbo.org/id418 /index.html

“O TRIPS nao deve ser reaberto para impor exigéncias especiais quanto a revelacbes em
pedidos de patente” 19 de outubro de 2005
http:/ /www.iccwbo.org/policy/ip/id4818/index.html

“O uso das taxas de registro de propriedade intelectual” - 12 de setembro de 2002
http:/ /www.iccwbo.org/id524/index.html

Outros documentos da ICC

BASCAP
http:/ /www.iccwbo.org/bascap/id1127 /index.html
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BASIS
http:/ /www.iccwbo.org/basis/id8215/index.html

Discussdes em painel na WIPO sobre o papel da propriedade intelectual no
desenvolvimento

* maio de 20006: http://www.iccwbo.org/policy/ip/icchged/index.html

* fevereiro de 20006: http://www.iccwbo.org/iccfijj/index.html

* junho de 2005: http://www.iccwbo.org/id2930/index.html

Relatério: “Propriedade Intelectual: Fonte de Inovagido, Criatividade, Crescimento e
Progresso” — Agosto de 2005
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Statements/BASCAP_JP_Source%200f
%201nnovation-Creativity-Growth%20and%20Progress.pdf

Conjunto de Ferramentas de Privacidade — Novembro de 2003
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/TOOLKIT.pdf
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Principios basicos de propriedade intelectual

O que é propriedade intelectual?

Propriedade intelectual é uma criagao do intelecto, que ¢ de propriedade de uma pessoa
fisica ou organizagao, que pode escolher entre compartilha-la livremente ou controlar seu
uso de certas maneiras.

A propriedade intelectual é encontrada em quase toda parte — em obras criativas como
livros, filmes, discos, musica, arte e software, e em objetos do dia-a-dia, como automévelis,
computadores, remédios e variedades de plantas, todas as quais foram desenvolvidas gragas
a avangos na ciéncia e na tecnologia. As caracteristicas distintivas que nos ajudam a
escolher os produtos que compramos, como nomes de identificagao e desenhos, podem se
enquadrar dentro do escopo de propriedade intelectual. Até mesmo o lugar de origem de
um produto pode ter direitos ligados a0 mesmo, como ¢ o caso de Champagne e
Gorgonzola. Muito do que vemos e usamos na Internet, seja uma pagina da Internet ou o
nome de um dominio, também inclui ou representa alguma forma de propriedade
intelectual.

Porque a propriedade intelectual é protegida, e quem se
beneficia?

Através de um sistema de direitos de propriedade intelectual, é possivel ndo s6 assegurar
que uma inovagao ou criagao seja atribuida a seu criador ou produtor, mas também
assegurar a “propriedade” da mesma, e como resultado beneficiar-se comercialmente. Ao
proteger a propriedade intelectual, a sociedade reconhece os beneficios com que ela
contribui, € proporciona um incentivo para que as pessoas invistam tempo e recursos para
promover inovagoes e expandir o conhecimento.

O sistema de propriedade intelectual foi projetado para beneficiar a sociedade como um
todo, alcangando um delicado equilibrio para assegurar o atendimento das necessidades
tanto do criador como do usuario sejam atendidas. Geralmente os direitos de propriedade
intelectual permitem que o detentor dos direitos exerca direitos sobre o uso de sua obra
por um periodo limitado de tempo. Como contrapartida pela concessao desses direitos, a
sociedade se beneficia de uma série de maneiras.

O sistema de propriedade intelectual contribui para a sociedade:

* mantendo leal a concorréncia e encorajando a producao de uma ampla gama de bens e
servicos de qualidade;

* respaldando o crescimento econdmico e o emprego;

* apoiando a inovagdo e a criacao;

* promovendo avangos e expressao tecnologicos e culturais;

* enriquecendo o acervo de conhecimentos e cultura publicos.

Quando nao ha disponiveis direitos de propriedade intelectual adequados ou suficientes, ou
quando sao dificeis de fazer valer, os inovadores e os empreendimentos inovadores podem
precisar depender, em maior grau, de outros meios para se protegerem de concorréncia
desleal, tal como através de segredos comerciais, acordos contratuais ou meios técnicos de
impedir que se fagam copias. Esses meios podem ser menos eficazes na promog¢ao das
metas acima enunciadas.
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Como é protegida a propriedade intelectual?

Em geral, a propriedade intelectual é protegida dando ao criador de uma obra, ou a um
inventor, direitos exclusivos para explorar comercialmente sua cria¢io ou invengao por um
periodo limitado de tempo. Esses direitos também podem ser vendidos ou licenciados, ou
o detentor dos direitos pode dispor deles de outra maneira.

Os direitos de propriedade intelectual sio concedidos nos termos das leis nacionais de cada
pais ou regiao. Além disso, varios acordos internacionais sobre direitos de propriedade
intelectual harmonizam as leis e procedimentos, ou permitem que os direitos de
propriedade intelectual sejam registrados ao mesmo tempo em diversos paises. Tipos
diferentes de propriedade intelectual — criagoes literarias e artisticas, invengoes, nomes de
identificacdo e desenhos, para citar uns poucos — sao protegidos de maneiras diferentes:

* CriagOes nos campos da literatura e das artes, tais como livros, pinturas, musica, filmes
e discos, bem como software, geralmente sdo protegidos por direitos autorais ou pelos
assim chamados direitos conexos;

* Asinvencges tecnologicas sao tipicamente protegidas por patentes;

* C(Caracteristicas distintivas — como palavras, simbolos, odores, sons, cores e formas —
que distinguem um produto ou servi¢o de outro, podem ser protegidos por direitos de
marcas registradas;

* A aparéncia externa especifica dada a objetos, tais como méveis, pegas de carrocerias
de automoveis, artigos de mesa, joias, podem ter a prote¢ao de desenhos;

* Asindicagoes geograficas e segredos comerciais também sio considerados tipos de
propriedade intelectual, e a maioria dos paises proporcionam para eles algum tipo de
protecao legal;

* As regras para impedir concorréncia desleal no mundo comercial também ajudam a
proteger segredos comerciais € outros tipos de propriedade intelectual;

* Em alguns paises é proporcionada prote¢ao legal especifica para variedades de plantas
bem como para circuitos integrados e bancos de dados. Essa protegao tem ajudado a
estimular a criagdo de diversos campos empresariais.

O mesmo produto também pode ser protegido simultaneamente por mais de um tipo de
direito de propriedade intelectual em diferentes paises.

Direitos Autorais

Os direitos autorais existem para encorajar a produgao de criagoes artisticas, literarias e
musicais originais, desde livros e pinturas até filmes de cinema, discos e software. O sistema
de direitos autorais recompensa a expressao artistica permitindo ao criador beneficiar-se
comercialmente de sua obra. Além de conceder direitos econoémicos, o direito autoral
também confere direitos “morais” que permitem ao criador reivindicar a autoria e impedir
mutilagdes ou deformagdes de sua obra, que poderiam prejudicar sua reputagao.

Para qualificar-se para prote¢ao de direitos autorais, a obra precisa ser uma criagao original
e ser expressa de certa forma fixa. Os direitos autorais sio automaticamente conferidos ao
autor uma vez que a obra esteja criada, embora uns poucos paises mantenham sistemas de
registro que proporcionam beneficios adicionais. Ela pode entao ser licenciada ou cedida,
muitas vezes a uma editora ou produtora. A prote¢ao de direitos autorais da ao autor
direitos exclusivos por certa duracao, geralmente desde o momento da criacao da obra até
cinquenta ou setenta anos apoés o falecimento do autor.
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A lei de direitos autorais permite que o detentor dos direitos autorais controle certos usos
de sua obra. Esses usos, que o autor pode autorizar ou proibir, incluem tipicamente a
reprodugio, distribui¢ao, aluguel, gravacao, comunicagao ao publico, difusao por radio e
televisao, e tradu¢ao ou adaptacao da obra. Em alguns paises, o autor nao tem o direito de
impedir certos usos de obras, mas ainda tem o direito de ser remunerado pelo seu uso. Em
cada pafs existem exce¢des que permitem que o publico faga certos usos das obras sem
remunerar ou obter autoriza¢ao do autor. Um exemplo disso poderia ser o uso de citacdes
limitadas para ilustracdo ou ensino.

A maioria dos pafses proporcionam protegao semelhante a produtores de fonogramas,
intérpretes e executantes, e difusoras de radio e televisao. Em alguns paises os intérpretes e
executantes, produtores e difusoras de radio e televisao de obras amparadas por direitos
autorais sao protegidos por direitos autorais, tal como os autores; em outros paises, em
lugar disso eles sao protegidos por direitos conexos ou correlatos. O direito autoral tem se
tornado cada vez mais importante com o desenvolvimento da tecnologia digital e da
Internet, onde ele é uma das principais formas de protecdo intelectual para conteudo
distribuido on-line — e onde ele enfrenta dificeis questdes quanto a fazé-lo valer.

Existem diversos acordos internacionais sobre a protegao de direitos autorais e direitos
conexos. Eles incluem a Convencao de Berna para Prote¢ao de Obras Literarias e Artisticas
(18806), a Convencao de Roma para Protecio de Intérpretes e Executantes, Produtores de
Fonogramas e Organizagoes de Difusao por Radio e Televisao (1961), a Convengao de
Genebra para Prote¢ao de Produtores de Fonogramas Contra a Duplicagao Nao
Autorizada de Seus Fonogramas (1971), o Tratado de Direito Autoral da WIPO
(Organizagao Mundial de Propriedade Intelectual) (1996) e o Tratado de Execugdes,
Interpretagdes e Fonogramas da WIPO (1996). Os dois ultimos tratam da prote¢ao dos
direitos de autores no mundo digital. O Acordo da Organizagao Mundial de Comércio
(OMC) sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio
(TRIPS) (1994) ¢ o primeiro acordo multilateral de propriedade intelectual relativo ao
comércio. Ele abrange a maioria dos tipos de propriedade intelectual, e inclui direitos
autorais e direitos conexos.

Patentes

A patente da ao inventor o direito, por um periodo especificado de tempo, de impedir que
outros usem, facam, vendam, oferecam para venda ou importem sua inven¢ao sem sua
autorizagao. Por sua vez, o inventor precisa revelar os detalhes de sua invengao em um
documento de patente que é colocado a disposi¢ao do publico. Desta maneira, as patentes
representam um contrato social entre a sociedade como um todo e os inventores. Uma
inovagao que o inventor prefira manter em segredo é conhecida como know-how
(conhecimento técnico especializado) ou segredo comercial. Estes sio protegidos segundo
regras diferentes.

Na maioria dos paises, a protecao de patente dura 20 anos, contados da data do depdsito, e
¢ expedida pelas reparti¢cées de patentes do governo nacional ou regional. aos quais o
inventor precisa apresentar um pedido.

Para que a patente seja concedida, a invengao precisa atender a trés condigoes:
* Ela precisa ser nova — ela nunca devera ter sido publicada ou usada publicamente antes.

* Ela deve ser capaz de aplicacao industrial — ela precisa ser algo que possa ser fabricado
ou usado industrialmente.

* Ela precisa ser “nido 6bvia” — ela nao devera ser uma invengao que teria ocorrido a
qualquer pessoa versada no campo pertinente.
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Sistemas de patentes tém sido adotados por muitos paises ao longo dos anos porque:

* clas encorajam a revelagao de informagdes ao publico, aumentando o acesso do publico
ao conhecimento técnico e cientifico. Sem a garantia de uma patente, um inventor, seja
pessoa fisica ou empresa, pode preferir manter em segredo os detalhes de uma
1nvencao;

* elas proporcionam um incentivo e uma recompensa pela inovagio e pelo investimento
em pesquisa e desenvolvimento, e para futuras invengoes;

* alimitada duragao de uma patente encoraja a rapida comercializagio das invengdes, e
assim o publico recebe mais cedo um beneficio tangfvel da invengao, em lugar de mais
tarde;

* por encorajarem a publica¢ao de detalhes das invengoes, as patentes ajudam a evitar a
duplicaciao de pesquisa e estimulam mais pesquisa, inovagao e concorréncia;

* as patentes sao percebidas como uma sadia titularidade de propriedade intelectual,
concedida ap6s rigoroso processo de exame.

Existem diversos acordos internacionais sobre prote¢ao de patentes. Quanto a questoes
substantivas, os mais importantes sio a Conveng¢ao de Paris para Prote¢ao a Propriedade
Industrial (1883) e o Acordo da OMC sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relativos ao Comércio (TRIPS) (1994), enquanto os principais tratados de
patentes quanto a questdes procedimentais sao o Tratado de Cooperagao de Patentes
(1970) e o Tratado de Direito Patentario (2000). A Convengao de Patentes Européias
(1973) estabelece regras para se obter Patentes Européias, que, quando concedidas,
dividem-se em patentes nacionais nos pafses designados.

Marcas

As marcas permitem aos consumidores e empresas diferenciar entre bens e servicos de
diferentes produtores, e selecionar produtos de fabricantes em cuja reputa¢io confiam.

Para os fabricantes ou prestadores de servigos que investiram tempo, esfor¢o e dinheiro
para construir uma boa imagem da marca de identificacdao, as marcas registradas constituem
uma maneira para impedir que outros tirem deslealmente proveito de sua reputagao. Isso
assegura concorréncia leal entre concorrentes no mercado, e encoraja os produtores a
investir na qualidade e na reputacdo de seus produtos ou servigos.

A protegao de marcas pode ser aplicada a marcas de identificagdo, nomes, sinais, simbolos,
e mesmo cores, odores, sons e formas. Em suma, quase qualquer caracteristica distintiva
ligada a um produto ou servigo e que o distinga de outro pode ser protegida como marca.

Na maioria dos paises, a marca precisa ser registrada em uma reparticio governamental
nacional ou regional de marcas para uso com bens ou servicos especificos a serem
protegidos. Um detentor de marca pode impedir que outros usem sua marca ou marca
semelhante para bens ou servigos iguais ou semelhantes, se ao fazé-lo provavelmente
causariam confusao na mente do publico. Em muitos paises, marcas famosas ou notérias
também gozam de protegdo contra usos que sao considerados como depreciativos,
diluentes ou como tirando proveito desleal da reputacao da marca notoria.

Quase todas as empresas, grandes e pequenas, dependem de marcas. A prote¢ao a marca é
usada mais que qualquer outra forma de propriedade intelectual, e tanto em economias em
desenvolvimento como nas desenvolvidas. As marcas servem para garantir a origem aos
consumidores locais, e registros de marca prontamente buscaveis permitem que as
empresas evitem selecionar novas marcas que poderiam ser confundidas com as existentes.
Agora muitas marcas também sao usadas como nomes de dominio na Internet. Os
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problemas referentes a coexisténcia dos sistemas de nomes de dominio e de marcas ainda
estao sendo discutidos, e os registros abusivos de marcas de terceiros como nomes de
dominios estao sendo atacados através de procedimentos on-line de resolu¢ao de disputas,

com base na diretriz inicialmente expedida pela Companhia Internet para Nomes e
Numeros Atribuidos ICANN).

Existem diversos acordos internacionais sobre protecao de marcas. Quanto a questoes
substantivas, as mais importantes sao a Convencao de Paris para Prote¢ao a Propriedade
Industrial (1883), o Tratado de Direito Marcario (1994) e o acordo TRIPS (1994). O
Tratado de Cingapura sobre Direito Marcario foi adotado em 28 de margo de 2006.
Quanto a questoes procedimentais, os principais tratados sao o Acordo de Madri, referente
ao Registro Internacional de Marcas (1891) e seu Protocolo (1989) e o Acordo de Nice,
referente a Classificacdo Internacional de Bens e Servicos para Fins de Registro de Marcas
(1957). Na Europa, o Regulamento n°® 40/94 sobre Marca de Comércio Comunitaria
(CTM) permite que o detentor de uma marca obtenha um unico registro de marca
abrangendo os 27 Estados-Membros da Unido Européia. O vinculo estabelecido em 1° de
outubro de 2004 entre o CTM e o Protocolo de Madri proporciona aos titulares de marcas
maior flexibilidade para obterem prote¢ao internacional de marcas.

Desenhos

Os direitos quanto a desenhos protegem aspectos visuais novos e originais de um produto
ou de sua embalagem. Tipicamente, os requisitos para prote¢ao tomam por empréstimo
conceitos tanto de direito patentario (inovagao) como de direito autoral (originalidade).
Para se qualificar para protecao, o desenho precisa apresentar caracteristicas estéticas, € nao
pode ser antecedido por um desenho conhecido que de uma maneira geral seja idéntico ou
semelhante. Os desenhos podem ser expressos em formato bidimensional (desenhos
propriamente ditos) ou tridimensionais (modelos). Os desenhos contribuem
significativamente para a mercantilidade dos bens, e sao itens cruciais do ativo de diversas
industrias, como por exemplo as de téxteis, moda, automoveis, mobiliario e decoragao.

O regime para a protecio de desenhos difere de um pafs para outro, embora a
harmonizacio tenha sido alcangada dentro da Unido Européia, o que levou a introdugao
dos direitos de desenhos da Comunidade, vigente em todos os 27 Estados-Membros da
Unido Européia. Na maioria dos paises, a prote¢ao de desenhos esta sujeita a registro,
embora haja uma tendéncia para estender a prote¢ao por um curto periodo a desenhos nao
registrados, por exemplo por 3 anos na Unidao Européia. Geralmente os desenhos
registrados podem se beneficiar de prote¢dao por 25 anos.

O proprietario de um desenho protegido pode proibir a feitura, venda, importag¢ao ou
exportacao de produtos que incorporem ou apliquem o desenho. Dependendo dos paises,
o proprietario pode concomitantemente valer-se da prote¢ao do direito autoral, do direito
marcario e do direito patentario. A prote¢ao aos desenhos é uma area que ultimamente tem
se beneficiado de significativa e promissora harmonizagao. O Acordo de Haia (1925),
referente ao depdsito internacional de desenhos industriais, tal como alterado pelo Ato de
Genebra, da WIPO, permite o depdsito centralizado de pedidos de desenhos para protegao
nos varios pafses que sao partes no Acordo (que inclui a Unido Européia ). Quanto a
questoes procedimentais, a classificagio dos bens ¢é regida pelo Acordo de Locarno (1925).

Segredos comerciais

Os segredos comerciais abrangem varios tipos de informagdes sobre a empresa, sejam
técnicas, comerciais, financeiras, que nao sao conhecidas ou nao possam ser prontamente
obtidas pelo publico pertinente, e que ddo a um negdcio uma margem competitiva (por
exemplo, processos de fabricacao, técnicas e know-how, listas e perfis de clientes, métodos
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de distribuicao, informagdes financeiras, ingredientes, etc.). De uma maneira geral, as
informagoes se qualificam para protecao de segredos comerciais quando sdo identificadas,
substanciais e secretas, como disposto no artigo 39 do TRIPS.

A protecio de segredos comerciais é proporcionada sem registro, e pode durar sem
limitagdo de tempo, geralmente enquanto for mantida a confidencialidade. Quando o
segredo comercial ¢ know-how patenteavel, o escopo da prote¢ao legal concedida
respectivamente pela lei de patentes e pela situacao de segredo comercial precisam ser
cuidadosamente comparados, antes de se decidir se a inven¢ao deve ser patenteada ou
mantida em segredo. Essa decisao dependera também da espécie de know-how envolvido,
o uso contemplado para o mesmo, o prazo esperado de lideranga competitiva, e a
capacidade de assegurar sigilo a longo prazo. Uma caracteristica distintiva do segredo
comercial é a impossibilidade de anular ou sobrepujar a efetiva transferéncia de
conhecimentos, uma vez revelados. B port isso que, ao transferir um segredo comercial, seu
detentor geralmente dedica grande atencao as disposi¢oes sobre confidencialidade e a
eficiéncia de medidas judiciais liminares que possam ser obtidas localmente para impedir a
disseminac¢ao nao autorizada.

As empresas, tendo se tornado mais conscientes do valor dos segredos comerciais, da
confidencialidade e de contratos de nido revelacdo, bem como de contratos de abstencao de
concorréncia em contratos de trabalho, agora os usam amplamente no curso de
negociagdes comerciais, bem como no contexto das relagdes de emprego, em uma tentativa
de limitar vazamentos e usos indesejados de valiosas informagoes quanto aos negdcios. No
entanto, a prote¢ao aos segredos comerciais permanece fraca em muitos paises, em parte
devido a falta de legislagao protetora especifica e em parte a falta de conscientizagao pelo
judiciario e outros 6rgaos administrativos. Sangdes contra a obtengao, o uso ou a revelagao
de segredos comerciais, através da aplicacdo de leis sobre concorréncia ou pratica desleais —
um ramo do direito quanto a atos ilicitos — também sao proporcionadas pelo Artigo 39 do
TRIPS. A violagao de um compromisso de confidencialidade também pode ser tratada
como infracao contratual. Em casos limitados, a apropriagao indébita de segredos
comerciais pode ser um crime tal como furto ou espionagem de empresas.

A comunicag¢ao de know-how, como tal ou como parte de contratos mistos de patente e de
licen¢a de know-how, é uma maneira bem conhecida de explorar segredos comerciais de
natureza técnica, que agora sao menos obstados por restricoes nacionais que afetam a
transferéncia de know-how cruzando fronteiras.

O mapa do caminho para as empresas e os legisladores (2007) -15-



QUESTOES ATUAIS E EMERGENTES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA AS EMPRESAS 2007

Desenvolvimentos com impacto sobre a protecdo
a propriedade intelectual

Importantes desenvolvimentos econémicos, sociais, politicos e tecnolégicos ao longo dos
ultimos poucos anos tém tido um impacto fundamental sobre como a propriedade
intelectual ¢ criada, explorada e usada. Os sistemas existentes de prote¢ao a propriedade
intelectual estao se adaptando no sentido de acolherem essas mudangas, tal como tém feito
desde seu inicio. As empresas que dependem da explora¢ao de ativos de propriedade
intelectual precisam, para permanecer competitivas, assegurar que os meios a disposi¢ao
das mesmas para proteger sua propriedade intelectual ainda sejam eficazes nesse ambiente
em evolugao.

A presente introdu¢ao descreve as principais forcas que hoje estio mudando o panorama
da propriedade intelectual, e seu possivel impacto sobre a criacdo e exploragao da
propriedade intelectual. Entre elas ha:

1. A globalizagao da economia;

2. Desenvolvimento de novas tecnologias;

3. A disseminacdo da conectividade pela Internet e a penetragao da banda larga;
4

Crescimento, em importancia economica, de inovagdes e recursos nao tecnologicos nos
negodcios, nao protegidos pelos regimes existentes de propriedade intelectual..

5. A politizagao de questdes de propriedade intelectual.

6. Mudancas nas maneiras como as empresas operam.

1. A globalizacao da economia

A escala cada vez mais internacional com que as empresas operam e comerciam esta por
vezes em desacordo com a natureza tradicionalmente territorial da maior parte da
legislacao, inclusive aquela que rege os direitos de propriedade intelectual. Essa tendéncia é
exacerbada pelo desenvolvimento do comércio eletronico, que permite que mais empresas
operem internacionalmente; e isso pode levantar questdes referentes as leis e jurisdi¢ao
aplicaveis com relagao a transacdes e violagoes de propriedade intelectual. Além disso, a
natureza global do comércio tem acrescentado desafios ao registro (no caso de direitos
registrados) e a exigéncia de cumprimento de direitos de propriedade intelectual em cada
pais onde bens que sejam objeto de propriedade intelectual possam ser fabricados e
amplamente vendidos sem a permissao dos titulares desses direitos. Isso também ¢é verdade
quanto a empresas de servicos globalmente ativas, tais como seguradoras, bancos e
empresas de transporte.

Esses fatores reforcam e continuam a confirmar a légica da harmoniza¢ao das normas de
propriedade intelectual internacionalmente. A harmoniza¢ao através de tratados vem desde
a Convengao de Paris (1883), passando pelo acordo TRIPS da OMC - que vinculou os
direitos de propriedade intelectual ao sistema comercial internacional e seu mecanismo de
sangdes — e mais recentemente os Tratados da WIPO sobre a Internet, de 1996. O desejo
de acelerar o processo de harmoniza¢ao como parte do crescimento do comércio
internacional tem levado a outras formas de estabelecimento de normas, que se tornaram
importantes for¢as em prol da harmonizagao. Contratos bilaterais de livre comércio,
ativamente buscados pelos Estados Unidos, e em menor grau pela Unido Européia, muitas
vezes contém normas de propriedade intelectual mais avancadas que as normas minimas
estabelecidas pelo TRIPS. Instrumentos legais assim chamados brandos, tais como
diretrizes ou recomendagdes, podem ser usados para definir novas normas que podem

O mapa do caminho para as empresas e os legisladores (2007) -16 -



QUESTOES ATUAIS E EMERGENTES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA AS EMPRESAS 2007

entao passar a obrigar através da integracao em tratados, ado¢ao em leis nacionais, ou por
referéncia em acordos comerciais bilaterais.

A medida em que as empresas operam em mais paises (ou na Internet), o controle sobre a
distribuicao de seus produtos em diferentes mercados torna-se uma questiao cada vez mais
importante. O tema da exaustao de direitos tem sido um foco frequente de debates. A
maneira como a exaustao dos direitos ¢ aplicada determina se o detentor de um direito de
propriedade intelectual pode controlar regional ou internacionalmente a distribuigao de
bens (genuinos) que foram colocados em um mercado nacional pelo titular ou com seu
consentimento. Tipicamente, as leis nacionais dispdem que o titular da propriedade
intelectual perde o direito de controlar a venda ou disposi¢ao de determinado produto
amparado por seus direitos, em seguida a primeira venda daquele produto pelo proprietario
ou outra parte autorizada. Em alguns casos, regras paralelas de importagao vigoram como
excec¢ao a essa doutrina. Geralmente elas dispoem que certos produtos nao podem ser
vendidos em determinado territério sem a autorizagao do titular da propriedade intelectual,
nao importando se os bens ja entraram no mercado em outro territorio.

A grande maioria dos membros da ICC acreditam que, na auséncia de um verdadeiro
mercado global unico, um regime de exaustao internacional seria comparativamente mais
prejudicial do que benéfico para o comércio e os investimentos internacionais, € para a
inovagao. As empresas tém um interesse legitimo — por razGes concernentes a estratégia
comercial, controle de qualidade, reputacao de marcas de identificacdo, seguranga, etc. — em
controlar a distribuicao de suas mercadorias por diferentes mercados, para assegurar que
produtos sob medida para um mercado nio sejam vendidos em outro. Ha também
argumentos de que os consumidores nao estariam em melhor situagdo em termos de
disponibilidade ou precos de bens sob um regime de exaustio internacional.

2. O desenvolvimento de novas tecnologias

A aplicacao comercial de novas tecnologias — especialmente tecnologia digital e de
comunicagao, e biotecnologia — tem levado nido somente ao desenvolvimento de novos
tipos de produtos e servigos, mas também a novas formas de distribui¢io e métodos de
violacao. Novas tecnologias e interessados nos negocios estao emergindo tao rapidamente
nesses campos que, a nao ser que as tradicionais organizagoes empresariais, governamentais
e outras que lidam com direitos de propriedade intelectual tomem ciéncia e reajam rapida e
adequadamente, elas serdo sobrepujadas por esses desenvolvimentos.

As tecnologias de informagao e de telecomunicag¢ées (TTT) estabelecem os vinculos de um
mundo multi-facetado e diferente — a sociedade da informagao. No entanto, enquanto a
infra-estrutura e as informacdes sao seus blocos basicos de construcdo, o conhecimento, o
contexto, o conteudo e a reflexdo sao indispensaveis para fomentar o entendimento e
tornar as comunicagoes inteligiveis. Os seres humanos dentro da sociedade da informacao
irdo, assim, continuar a exigir encorajamento e promoc¢ao de i3novagao e criatividade. O
sistema de propriedade intelectual permite que o mercado recompense a criagao, produgao
e disseminagao de conteudo, e é uma alternativa mais desejavel que o “apadrinhamento” ou
subsidios estatais ¢ a concomitante influéncia do estado e o risco de censura.

Embora as normas de propriedade intelectual ainda sejam em grande parte nacionais ou
regionais, as TITs sdo inerentemente globais. Assim, mais que nunca, a cadeia de leis
nacionais de propriedade intelectual s6 sera tao forte quanto seu elo mais fraco, e a aptidao
de significativamente fazer valer direitos sera crucial. Isso acentuard a necessidade de maior
cooperagao internacional. As normas minimas para prote¢ao de direitos autorais,
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estipuladas na Convencao de Berna e nos Tratados da WIPO de 1966 sobre a Internet,
constituem importantes componentes para assegurar consisténcia e certeza juridica ao
mercado digital global. Codigos voluntarios de conduta, diretrizes e contratos podem muito
bem representar uma maneira para suplementar a legislacao nacional nesse esforgo.

A revolugao em andamento em biotecnologia oferece a promessa de significativas
melhorias na qualidade de vida e crescimento econémico no século vinte e um: em
atendimento médico-hospitalar e medicina, processos industriais sustentaveis, agricultura,
alimentos e meio ambiente. Esses avan¢os sao tornados possiveis por um conjunto
inovador e habilitador de biotecnologias que estao transformando o que é conhecido sobre
o mundo. A realizacdo dessa promessa, porém, depende criticamente de direitos de
propriedade intelectual fortes e eficazes, para estimular o investimento de recursos
necessarios para pesquisar e desenvolver essas inovagoes, para difundir amplamente as
novas tecnologias, e para proporcionar uma estrutura orientada para o mercado, para o
intercambio de direitos.

A crescente aplicagao comercial de novas tecnologias da biologia e ciéncias afins, tais como
a biotecnologia, leva nao somente ao desenvolvimento de novos tipos de produtos e
servigos, mas também a novas formas de distribuicao e difusiao de tecnologia e novos tipos
de parcerias publico-privadas para atingir as metas da sociedade. As empresas precisam
estar especialmente atentas quanto aos desafios da politica de propriedade intelectual
representados pela crescente convergéncia da biotecnologia com tecnologias da informacao
e outras novas tecnologias, nas quais a informagao, novas ferramentas e novos métodos sao
criticos para a inovagao.

O mundo esta testemunhando a emergéncia de um novo campo de tecnologia denominado
nanotecnologia. “O campo da nanotecnologia” é essencialmente uma expressao que
engloba varias novas tecnologias que enfocam dispositivos, sistemas, materiais, estruturas
biologicas e outras em desenvolvimento ao nivel de nanos, ou bilionésimos de metro. Esses
campos reunem uma equipe multidisciplinar de engenheiros, bidlogos, fisicos e/ou
quimicos para criar novos nano-materiais para construir dispositivos em miniatura ou
sistemas da ciéncia elétrica, de materiais ou mesmo de “natureza” bioldgica.

Os potenciais beneficios de se obter o valor integral desses novos desenvolvimentos sio
enormes. Esse campo encerra a promessa de curar doencas através da manipulacao de
genes a nivel de nano, usando sistemas de nano-engenharia, ou da constru¢ao de novos
computadores em miniatura capazes de proporcionar a aptidao de processamento dos
sistemas hodiernos a nivel de nano.

Uma dificuldade na obten¢ao do potencial integral é que alguns dos materiais e sistemas
que serdao desenvolvidos, embora altamente miniaturizados, proporcionarao fungoes que ja
existem nos materiais e sistemas de hoje. Assim, o desafio ao sistema de patentes sera
proporcionar prote¢ao adequada e equilibrada para esse novo campo emergente. Isso sera
absolutamente critico para fomentar os investimentos que serado necessarios para levar
essas tecnologias multidisciplinares ao mercado.

A emergéncia de outras novas tecnologias no futuro também tera implicagdes para a
protecao a propriedade intelectual, que podem ir além das questdes que estao sendo
discutidas hoje.

3. Disseminagcao da conectividade pela Internet e penetragcao da
banda larga
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A Internet permanece um dos avancos mais significativos do dltimo século, e tornou-se
literalmente sinobnimo tanto de obtencdo como de distribuicao de informacdes. O recente
aumento da penetragdo da banda larga acelerou a proliferacao da Internet. As empresas
estao dependendo cada vez mais da banda larga ndo s6 para fins de comunicagao, mas
também como meio rapido de colher e distribuir informagSes. A banda larga refere-se
essencialmente a conexoes de alta velocidade na Internet, que permitem transferéncias de
informacdes a velocidades muito mais rapidas do que aquelas atribuiveis a modems de
"discagem" em banda estreita. A caracteristica-chave da banda larga é a maior largura de
banda — até 50 vezes mais rapida do que pela via "discada" — o que permite a transmissao
mais rapida de dados em volumes maiores, criando a oportunidade de arquivos digitais
comprimidos de audio (arquivos mp3), filmes, video ao vivo e diagnodsticos ou uma mirfade
de outras formas de contetido serem distribuidos muito mais rapidamente do que jamais
antes. Com o advento da banda larga, a frustracao de baixar grandes arquivos de audio e de
filmes e outras formas de conteudo a passo de cagado tornou-se coisa do passado.

Alguns tém perguntado se as leis existentes de propriedade intelectual sao adequadas para
lidar com o crescimento da pirataria em grande escala que pode resultar do acesso rapido e
facil a arquivos digitais através da Internet. Outras perguntas tém sido levantadas sobre a
dificuldade de se fazer valer as leis existentes a luz de questoes de jurisdi¢ao, anonimidade e
o grande numero de usuarios da Internet. Os usuarios da Internet podem achar facil
infringir as leis de propriedade intelectual com pouco risco tanto de serem descobertos
como de sofrerem penalidades. Com o advento da banda larga e sua faceta de "alta
velocidade" que facilita "grande volume", as coisas se tornaram muito mais complexas. A
pirataria e a violagdo de propriedade intelectual tornam-se um problema maior do que
jamais antes, pois a banda larga permite que volumes maiores de dados sejam transferidos a
uma velocidade maior em compara¢io com a conectividade discada.

Outro caso em que a conectividade a alta velocidade tem um impacto sobre a protecao a
propriedade intelectual tem sido o desenvolvimento de software "peer-to-peet” (P2P),
assim chamado porque os computadores de usuarios finais se conectam diretamente uns
com os outros para facilitar o compartilhamento de arquivos digitais via Internet sem
servidores centralizados. O software P2P floresceu através de conexoes de banda larga
devido a velocidade e facilidade de compartilhamento de arquivos. Em alguns servigos, os
arquivos digitais compartilhados pelos usuarios consistem invariavelmente em musica ou
filmes, em prejuizo de titulares de direitos autorais dessas obras, que nao recebem qualquer
retribui¢ao por tal distribui¢ao.

A conectividade em banda larga esta aumentando globalmente cada vez mais pela
disseminacao de linhas de fibra 6tica, avangadas redes sem fio e inovagoes na tecnologia de
redes, aumentando mais tanto a largura da banda como a capacidade das conexoes das
bandas largas existentes de prestar servi¢os legitimos de qualidade ainda melhor. Como
resultado dessa disseminagao, e aprimorados por medidas de prote¢ao a conteudo e
cooperagao inter-setorial, os modelos tradicionais de distribuicao de conteudo estdo sendo
aumentados por capacita¢Oes tais como a televisao transmitida em Protocolo Internet,
video mediante solicitacdo ("video-on-demand"), radio digital, voz via Protocolo Internet, e
monitora¢ao médica no lar em tempo real, para mencionar apenas uns poucos nNovos
servicos disponiveis. Em muitos casos, esses mercados em desenvolvimento para servigos
especificos habilitados pelo Protocolo Internet, e os aperfeicoamentos para protegé-los, sao
tornados possiveis mediante acordos comerciais entre as partes envolvidas na entrega
ponta-a-ponta de contetido, para dar suporte a uma escolha mais variada, pelo cliente, em
uma gama de aplicagdes para o usuario. Em regides onde essas avangadas redes foram
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instaladas, como indicado nas mais recentes estatisticas de banda larga da Organizag¢ao para
Cooperagao Economica e Desenvolvimento (OECD) e dos indices de utilizagao de banda
larga da Associacao Européia de Telecomunicagoes Competitivas (ECTA), o crescimento
da conectividade por banda larga apresentou seu maior aumento.

A natureza inerente de cruzamento de fronteiras da Internet pode resultar em litigios multi-
jurisdicionais de propriedade intelectual tornarem-se mais comuns. Além disso, ela também
pode levar a mais acordos comerciais e outros voluntarios entre as partes envolvidas em
entrega de conteudo de ponta-a-ponta (operadores de rede e provedores de aplicagoes e
conteudo) abordem potenciais violagoes de direitos autorais. As leis de propriedade
intelectual também diferem de pais para pais — uma pessoa pode estar violando direitos
autorais em um pais mas ndo em outro — acrescentando assim mais complexidade a uma
questdo ja complicada. (vgja a Segao B.1 Prioridades na Exigéncia de Observincia)

4. A importancia econéomica de inovagoes nao tecnolégicas nos
negocios e de recursos genéticos e tradicionais

Com o crescimento das industrias de servigos, novos tipos de inovagoes intelectuais estao
ganhando importancia economica, € as empresas recorrem ao sistema de propriedade
intelectual para protegé-las. No entanto, algumas dessas novas formas de propriedade
intelectual nao se enquadram diretamente nos sistemas de protecao existentes, e estes
ultimos precisam ser adaptados, ou novos direitos criados, para acolher essas novas
inovacoes.

Até agora, solugdes tém sido encontradas seja pela criagao de novos tipos especificos e su:
generis de direitos, ou através de uma interpreta¢ao mais ampla daquilo que pode ser
protegido pelos direitos tradicionais de propriedade intelectual. A protecao de bancos de
dados, promulgada na Unido Européia, constitui um exemplo do primeiro enfoque. A
disponibilidade de protecao de patentes para invengdes associadas a computadores,
adotada nos Estados Unidos e no Japao, constitui um exemplo da segunda abordagem.

O interesse comercial por espécies de plantas e animais nos paises em industrializagao, e
por expressoes culturais e remédios medicinais tradicionais, tem levantado questoes de
propriedade desses recursos, que anteriormente se presumia serem de dominio publico.
Também se esta trabalhando para determinar até que ponto o sistema de propriedade
intelectual pode ser usado para situagdes em que comunidades tenham declarado esses
recursos como sendo de propriedade coletiva.

4. A politizacao da propriedade intelectual

Desde ha muito considerada uma questao técnica, a politica de propriedade intelectual esta
agora firmemente estabelecida na arena politica, e muitas vezes é aberta ao exame pelo
publico, obrigando seus proponentes a justificar cada elemento de seu escopo, e mesmo
sua raison d'étre. Os legisladores precisam se esforcar constantemente para manter o delicado
equilibrio necessario para atender as necessidades tanto do criador como do usuario, para
que o sistema beneficie a sociedade como um todo.

Essa politizagao do debate sobre propriedade intelectual se deve em parte a crescente
importancia econdémica da propriedade intelectual, que a tornou uma importante questao
nas relacbes comerciais entre os estados.

Outro fator ¢ a inclusido de uma série de questoes relativas a propriedade intelectual na
Agenda de Desenvolvimento da OMC, em Doha. Entre essas questoes estio indicagdes
geograficas, a relacao entre o TRIPS e a Convengao sobre Diversidade Biologica (CDB), e
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a transferéncia de tecnologia para paises subdesenvolvidos. Embora nao faca parte da
Rodada de Desenvolvimento de Doha, foi tomada a decisio, pelos membros da OMC, em
6 de dezembro de 2005, de aprovar uma alteracao ao Acordo TRIPS, tornando permanente
a decisao de 30 de agosto de 2003 pelo Conselho Geral da OMC. Essa alteragao percorreu
longo caminho no sentido de resolver o acirrado debate acerca da introdugio de
licenciamento compulsorio cruzando fronteiras no setor farmacéutico, para ajudar os paises
subdesenvolvidos a obterem acesso a medicamentos ctiticos. A alteracdo destina-se a
corresponder tanto quanto possivel a renuncia introduzida pela decisao de 2003 e sua
relagao com a declaragao lida pelo Presidente do Conselho Geral no contexto daquela
decisdo. A alteracao proporciona o equilibrio apropriado entre as condi¢des para essas
licencas compulsorias cruzando fronteiras e os interesses dos detentores de direitos de
patente, enquanto reconhecem a importancia da prote¢ao a propriedade intelectual para o
desenvolvimento de novos medicamentos.

Ainda outro fator tem sido a introducao de conceitos de propriedade intelectual em
comunidades e pafses que anteriormente nao estavam familiarizados com os mesmos, e
mal-entendidos sobre o uso de direitos de propriedade intelectual com relagdo a material
cultural e socialmente sensivel que anteriormente se presumia de dominio publico. Os
inovadores tém se voltado para novas fontes — tais como material genético, remédios
tradicionais, espécies pouco conhecidas de plantas e animais — na sua busca por novos
produtos. Isso tem provocado emocionados debates sobre o conceito de propriedade e o
compartilhamento dos beneficios decorrentes desses recursos e dos produtos derivados
dos mesmos.

O debate sobre propriedade intelectual tem sido adicionalmente politizado por oposicio,
em alguns paises em desenvolvimento, a propostas feitas por paises desenvolvidos em
diversos acordos bilaterais de Livre Comércio (por exemplo, Estados Unidos e Chile,
Estados Unidos e Peru, Estados Unidos e Colémbia, Estados Unidos e a CAFTA), para
fortalecer a protegdo a propriedade intelectual. Alguns paises em desenvolvimento
reconheceram os beneficios que advirao para suas economias, provenientes da fortalecida
protegao a propriedade intelectual contida nesses acordos bilaterais de livre comércio, e as
aceitaram. Em outros paises em desenvolvimento, porém, a inclusio dessas propostas
levou a debates nacionais — muitas vezes mais emocionais do que econémicos ou juridicos.

Em economias desenvolvidas, bem como em alguns paises em desenvolvimento, esta
sendo cada vez mais sendo debatida uma tensao entre os interesses comerciais do titular da
propriedade intelectual e os interesses do publico, em dreas sensiveis como assisténcia
médico-hospitalar, ética, desenvolvimento, protecao ao meio ambiente, politica quanto a
concorréncia, privacidade e protegao ao consumidor. De fato, outro um outro fator de
crescente significancia e complexidade é que uma série de paises em desenvolvimento
acham que o sistema de propriedade intelectual, e especialmente o sistema de patentes, nao
atinge o equilibrio correto entre os interesses dos pafses em desenvolvimento e o de paises
desenvolvidos, e que isso precisa ser corrigido. Isso se manifesta especialmente na WIPO,
onde uma proposta para uma Agenda de Desenvolvimento para a WIPO, apresentada a
Assembléia Geral em setembro/outubro de 2004, foi discutida durante 2005 e 2006 e
continuara sendo discutida em 2007. Se implementadas, algumas das propostas discutidas
mudariam drasticamente as atribuicOes e a maneira de trabalhar da WIPO, e tém levado a
paralisacao das negocia¢oes da WIPO em outras areas, especialmente sobre um Tratado de
Direito Substantivo de Patentes (SPLT), devido a discordancia sobre se exce¢oes referentes
a saude e a0 meio ambiente deveriam ser incluidas no tratado, e devido a um ponto de vista

de que tal tratado privaria os paises em desenvolvimento das flexibilidades disponiveis nos
termos do Acordo TRIPS.
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Essa crescente politizagao de questoes de propriedade intelectual significa que as empresas
- além de se engajarem nas deliberagdes de organizagoes internacionais — também precisam
dirigir o foco para a comunicacido eficaz sobre questoes de propriedade intelectual. Em
especial, as empresas precisam explicar os mecanismos do sistema de propriedade
intelectual, porque, em discussoes politicas, muitas davidas e objeg¢des, especialmente com
relacdo a areas sensiveis tais como ética, sao causadas por falta de percep¢ao de como o
sistema de propriedade intelectual, e em especial patentes, funcionam como ferramenta
positiva para alcangar o crescimento econémico e outros beneficios sociais. As empresas
precisam explicar que a protecao a propriedade intelectual ndo sé proporciona incentivos
para investimentos em pesquisa e desenvolvimento, mas também aumenta a transparéncia
e a disseminag¢do do conhecimento. A proscri¢ao ou restricao de patentes nao ajudara a
impedir desenvolvimentos indesejaveis em tecnologias novas e sensiveis. Pelo contrario,
sem as patentes — a palavra se origina da expressao latina “litterae patentes” (“cartas
abertas”) — os inventores poderiam ser levados a comercializar suas inven¢oes mantendo-as
em segredo e usando contratos de nao revelacdo. Se as invencdes fossem mantidas em
segredo, o publico ficaria privado de desenvolvimentos tecnologicos em areas sensiveis.

Em discussoes politicas, as vezes se questionam os beneficios e o valor da prote¢ao a
propriedade intelectual para pequenas empresas. Portanto, as empresas precisam destacar o
importante e benéfico papel que os direitos de propriedade intelectual desempenha para
pequenas e médias empresas (SMEs), cisoes e inicios de opera¢dao no contexto de
cooperag¢ao, colaboragio, especializagio e financiamento. O sistema de propriedade
intelectual ¢ uma condi¢ao prévia para mercados de tecnologias e inovagoes, que com
frequéncia sao desenvolvidas por SMEs.

As empresas precisam se comunicar melhor sobre esses mecanismos e sobre os efeitos da
protecao a propriedade intelectual, e focalizar o incentivo a educacao sobre a importancia
das propriedade intelectual para a sociedade. Isso é essencial para que elas atraiam o apoio
do publico para os direitos de propriedade intelectual. Esse apoio também mitigaria muito
os problemas de fazer valer esses direitos, problemas esses que se agravaram devido as
novas tecnologias e a globalizacao.

5. Mudancas nas maneiras como as empresas operam

A propriedade intelectual tem, desde ha muito, sido usada pelas empresas para apoiar o
marketing de bens e servicos. No entanto, é crescente o reconhecimento de que a
propriedade intelectual constitui um ativo valioso por si mesma, que pode arrebanhar
receita através de licenciamento, melhorar o balango patrimonial da empresa, aumentar o
valor do estoque, ou ser usada como garantia para empréstimos ou outros financiamentos.
Embora tenham sido desenvolvidas técnicas de avaliagao, nesse campo é necessario um
grau de coeréncia internacional.

Os ciclos de vida dos produtos continuam encurtando em muitos ramos (por exemplo, no
setor da tecnologia da informac¢ao). A duracao do tempo e o valor do investimento exigidos
para se obter direitos de propriedade intelectual, especialmente patentes, pode ser
substancial em relagao a vida util do produto.

Requisitos tais como a necessidade de marcar os produtos com numeros pertinentes de
patentes também se tornam impraticaveis quando os produtos tém ciclos de vida curtos e
usam muitas tecnologias diferentes sujeitas a diferentes patentes, especialmente quando
esses produtos sio miniaturizados.

Na economia “de rede”, surge novamente a perene questio de como os interesses das
varias partes podem ser melhor equilibrados. Essas partes incluem construtores de infra-
estrutura, desenvolvedores de sistemas, prestadores de servigos, prestadores de
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informagoes, etc., que sdo cada vez mais interdependentes. Ha muitas partes cujas
atividades parecem se sobrepor cada vez mais, e isso torna importante considerar os
direitos e responsabilidades de cada parte.

Com a moderna tecnologia, é possivel que varias solugoes tecnolédgicas e licengas diferentes
sejam necessarias para se entrar em um determinado mercado. Ao mesmo tempo, essas
tecnologias, protegidas por patentes ou outros direitos de propriedade intelectual, no
campo as vezes sao normas (ou pelo menos normas de fato).

Quando novas normas sao introduzidas, podem surgir as seguintes questoes:

*  Acesso aos mercados: o detentor de uma patente associada a uma norma pode ficar em
condi¢bes de impedir que outros entrem no mercado mediante recusa de licenciar sua
tecnologia;

* Condigoes de acesso: a falta de transparéncia em niveis de royalties para normas e
normas de fato torna dificil para outros participantes do ramo calcular o custo da
entrada no mercado;

* Como os direitos de propriedade intelectual sao usados quando se escolhem normas de
diferentes tecnologias: é cada vez mais importante acordar quanto a normas em comum,
mas até que ponto e como podem os direitos de propriedade intelectual ser aplicaveis a
isso?

A complexidade dos produtos, a especializagao e reorganizagao da produ¢ao para se
beneficiar de economias de escala e fontes de baixo custo estio levando a produgao a se
tornar cada vez mais descentralizada. A terceiriza¢ao, cooperagao e colaboragao tornam-se
mais importantes. Muitas vezes os parceiros envolvidos sao portanto entidades juridicas
separadas, em diferentes paises. A prote¢ao adequada da propriedade intelectual ¢ crucial
para possibilitar o livre intercambio de resultados de pesquisa e desenvolvimento, a
criatividade e a inventividade entre esses parceiros independentes em diferentes jurisdigdes.

Essa prote¢ao ¢ de especial importancia para pequenas empresas de pesquisa especializadas
no desenvolvimento de novas tecnologias (frequentes na industria biotécnica), bem como
para fornecedores em paises em desenvolvimento (por exemplo, empresas de software na
India).
Outro desenvolvimento bastante recente, particularmente nos Estados Unidos, é o uso da
expressio "patent troll"' em uma ampla variedade de circunstancias, com relagio a partes
que fazem valer patentes contra outros. A expressao ¢ bastante subjetiva, e geralmente ¢é
considerada como tendo conotagdes negativas, embora nao haja uma defini¢ao geralmente
aceita do que seja um "troll". Alguns aplicam a expressao muito amplamente a qualquer
pessoa que faga valer uma patente contra outra quando a parte reclamante nao pratica a
patente alegada, independentemente de como a parte reclamante obteve a titularidade ou o
controle daquela patente. Assim, a expressao pode ser usada por alguns para caracterizar
uma ampla gama de titulares de patente sem qualquer concordancia comum quanto a
adequacio de tal caracterizagao.

kK K K Kk
Esta breve introducao indica que o panorama da propriedade intelectual estd evoluindo rapidamente.
Unma visao geral das questes-chave atuais e emergentes de propriedade intelectual que tém — on terdo —
um impacto sobre as empresas pode ser encontrada no “mapa do caminho” que se segue, destinado a
proporcionar uma estrutura em evolugdo e orientagoes para empresas e legisladores dessa drea.

! Empresa que compra uma patente, muitas vezes de uma firma falida, e em seguida move processo
judicial contra outra empresa alegando que um de seus produtos viola a patente comprada.
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O Mapa do Caminho 2007

A. Questoes atuais e emergentes referentes a direitos
especificos de propriedade industrial

I. PATENTES

1. A necessidade de um sistema mundial de patentes

A medida em que os negbcios, o comércio e o impacto da tecnologia se tornaram cada vez mais
globais, e que continuaram a aumentar a conscientizacio do valor de ativos intelectuais e os muito
elevados custos de se obter e fazer valer patentes, tornou-se um objetivo muito desejavel.um forte
sistema de patentes economicamente eficiente, de 4mbito mundial. Um sistema de patentes
verdadeiramente mundial, que possibilite que uma unica patente seja feita valer dentro de cada um
dos paises dentro de uma tnica estrutura juridica, levantaria no entanto importantes questdes
constitucionais (por exemplo, referentes ao direito de um pais determinar que atos comerciais sao
permitidos dentro de suas fronteiras e o que € permitido aos seus cidadaos fazer com relagio a
questdes e imperativos economicos locais). Isso é, portanto, improvavel, mas muito pode ser feito
para harmonizar os sistemas de concessdo de patentes e de fazé-las valer, resolvendo as questdes
apresentadas abaixo e regionalizando os sistemas de patenteamento e de fazer valer as patentes.

Acao Empresarial

As empresas deram as boas-vindas a entrada
em vigor do Tratado de Direito Patentario
da WIPO em 28 de abril de 2005, e a adesio
de 14 paises ao Tratado. As empresas
esperam que um grande numero de estados
adiram ao Tratado de Direito Patentario.
Embora as empresas continuem a apoiar a
harmonizaciao do direito substantivo de
patentes através da celebracao do Tratado do
Direito Substantivo de Patentes da WIPO,
elas permanecem extremamente preocupadas
com o desdobramento das negociagdes do
tratado da WIPO em 2006, sem novas
reunides marcadas para 2007, e com a
politizacao dos esfor¢os pela harmonizagio
das leis de patentes.

Acao da ICC:

A ICC continua promovendo a
harmonizacio do direito patentario, e
trabalhard em prol da celebracdo do Tratado
de Direito Substantivo de Patentes da
WIPO. A ICC acompanhara as negociacoes
em paralelo em andamento no assim
chamado grupo “trilateral ampliado” de
paises — as Reparticdes de Patentes Norte-

Acao Governamental

Os governos precisam trabalhar no sentido de
solucionar as questdes pendentes, com a meta
de celebrar o Tratado de Direito Substantivo
de Patentes tao logo seja possivel.

Alguns paises acreditam que a atual minuta do
tratado tem um escopo amplo demais, e que as
probabilidades de celebrar um tratado nos
proéximos poucos anos seriam maiores se as
negociagoes se limitassem aos topicos
referentes a se uma invencao ¢é patenteavel em
relacio a técnica anterior. A entrada em vigor
de tal Tratado encorajaria as reparticoes
nacionais e regionais de patentes a reconhecer
as buscas e exames substantivos umas das
outras.

No entanto, alguns paises em
desenvolvimento argumentam que a atual
minuta de tratado de harmonizacao das leis de
patentes precisa continuar a ser discutida
como um todo, para que questdes importantes
para esses paises ndo sejam deixados de fora
das negocia¢oes. Elas incluem excecoes
referentes ao acesso a recursos genéticos,
protecdo de conhecimentos tradicionais, o
meio ambiente, nutri¢do, saude publica e
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Americana, Japonesa e Européia o outras areas de interesse publico. Os governos,
ampliaram para incluir os assim chamados tanto de paises desenvolvidos como em

paises do Grupo B, o que significa o grupo desenvolvimento, precisam considerar como
dos paises industrializados na WIPO lidar com a situacio com iniciativas paralelas
(estados-membros da UE mais Australia, de harmoniza¢io em andamento dentro ¢ fora
Canada, Japao, Nova Zelandia, Noruega, da WIPO.

Liechtenstein, Ménaco, Suiga e Turquia).

1.1 A base para conceder direitos de patentes: primeiro-a-inventar
em comparacao com primeiro-a-depositar

Os Estados Unidos e o restante do mundo baseiam-se em critérios fundamentalmente diferentes
para decidir a quem deve ser concedida uma patente. Os Estados Unidos continuam concedendo
patentes a primeira pessoa a inventar, enquanto outros paises trabalham a base de quem primeiro
depositou um pedido de patente. Uma significativa reforma de patentes estd hoje sendo muito
seriamente considerada nos Estados Unidos, mas as areas especificas dessa reforma — que
provavelmente incluirdo o primeiro-a-depositar — ainda ndo estio claras.

Acao Empresarial Acao Governamental

As empresas continuardo atuando junto ao Os governos e reparti¢coes nacionais de
governo dos Estados Unidos em prol da patentes, outros que ndo dos Estados Unidos,
abordagem do primeiro-a-depositar, por devem proporcionar apoio politico as
exemplo através de 6rgaos da industria, € a iniciativas da industria nesta area.

educar a comunidade de inventores dos
Estados Unidos quanto aos beneficios, a
longo prazo, de um sistema harmonizado
para concessio de direitos de patentes. As
empresas exortardo o governo dos Estados
Unidos a reapresentar o projeto de lei e por
em vigor essa reforma tio esperada.

1.2 Diferencas nacionais em patenteabilidade (por exemplo,
biotecnologia e software de computador)

Ainda existem grandes diferencas entre os paises com relacdo a patenteabilidade de inven¢des em
areas de inovag¢do na vanguarda do esforco cientifico (por exemplo, biologia e ciéncias afins) ou
quando o ritmo da mudanca tecnolégica é muito rapido (por exemplo, tecnologias de informacao).
Um exemplo ¢ a diferenca entre as abordagens na Europa e Japio e a abordagem mais ampla nos
Estados Unidos quanto a patenteabilidade de software de computador. Amplas variacGes ocorrem
na patenteabilidade de materiais biolégicos: os Estados Unidos permitem que organismos de toda
espécie (exceto humanos) sejam patenteados, a Europa exclui patentes quanto a variedades de
plantas e animais, e alguns paises em desenvolvimento rejeitam todas as patentes quanto a materiais
biolégicos. Também permanecem diferencas significativas com relacio a exata defini¢do daquilo

que constitui a técnica anterior, a “contribuicdo técnica” e o escopo de qualquer periodo de caréncia.

Acao Empresarial Acao Governamental
Os 6rgaos empresariais a nivel dos setores Os governos devem assegurar o pleno
nacionais/regionais/empresariais cumprimento das suas obrigacGes quanto ao

O mapa do caminho para as empresas e os legisladores (2007) -25-



QUESTOES ATUAIS E EMERGENTES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA AS EMPRESAS 2007

determinardo as necessidades futuras do
comércio, e atuardo junto aos governos de
conformidade com isso. Embora
permanec¢am sensiveis as auténticas
preocupagOes éticas na area bioldgica, as
empresas continuario a pressionar em favor
da plena implanta¢do das normas minimas
estipuladas pelo TRIPS.

TRIPS, quando legislarem sobre essas
questoes.

1.3 A patenteabilidade de novos usos para compostos conhecidos

Os paises da Comunidade Andina e alguns outros paises, como por exemplo a Argentina, baseiam-
se em um critério fundamentalmente diferente para decidir se patentes podem ser concedidas com
relacdo ao segundo uso ou outros usos adicionais de compostos conhecidos, mesmo se tal uso
atender aos requisitos de inovagao, nivel inventivo e aplica¢io industtial.

Nesses pafses, uma vez que um composto seja conhecido, e independentemente de ser ele
patenteavel ou ndo, somente o uso original pode set protegido, pois Novos usos para cOmpostos
conhecidos sdo considerados descobertas, e nao matéria de invenc¢ao. O Tribunal de Justica Andino
interpretou o Artigo 27 do TRIPS como exigindo que os paises concedam prote¢io para invengdes
que estejam relacionadas somente a produtos, compostos ou processos. Ele estabeleceu ainda que
0s usos sao uma nova categoria de invencdes, diferente de produtos, compostos, procedimentos ou
processos, e portanto niao sao necessariamente patenteaveis nos termos do TRIPS. Ele também
considerou que falta aos novos usos aplicabilidade industrial.

Segundos usos de produtos podem envolver importantes e significativos novos pedidos de
invencdes existentes. A maioria dos paises desenvolvidos prevéem patentes para segundo uso, e
uma série de acordos bilaterais de livre comércio recentemente negociados pelos Estados Unidos
exigem expressamente a patenteabilidade de todas as invengdes.

E mais, os empreendimentos menores, que niao tém a capacidade financeira ou de infra-estrutura
para empreender o desenvolvimento de novos compostos para uso medicinal, bem podem ser
capazes de desenvolver novos usos e formulagdes, inclusive aqueles que sdo especialmente
adaptados para uso sob as condi¢oes locais. Proporcionar patenteabilidade a novos usos e
formulagGes incentivara, portanto, a pesquisa e desenvolvimento por esses empreendimentos, com

benéficos impactos econémicos e de sadde.

Acao Empresarial

As empresas apéiam todas as iniciativas que
tenham o objetivo melhorar a protegao de
patente para novos usos. As empresas
exigem plena protecdo as inovagoes através
de um sistema de prote¢do direta para
invencOes. As empresas devem ser
estimuladas a aumentar o investimento na
avaliacdo de compostos conhecidos, para
determinar novas aplicagdes desses
medicamentos, especialmente em situagoes
de risco de vida. As empresas precisam
convencer as autoridades apropriadas de que
um segundo uso ou outros subsequentes nao
se qualificam como “descobertas”, que elas
representam inova¢do com aplicabilidade
industrial, e que elas merecem plena
protecdo desde que atendam aos critérios

Acao Governamental

Os governos, a OMC e a WIPO precisam ser
conscientizadas da necessidade de estimular
inovagdes. E preciso que sejam feitos esforcos
para convencer os governos de que todos os
tipos de inveng¢des precisam set patenteadas,
em estrito cumprimento do Artigo 27 do
TRIPS, com a unica exce¢io de invengdes que
possam ser excluidas da patenteabilidade como
previsto nos paragrafos 27.2 e 27.3 do TRIPS.
Os segundos usos de produtos conhecidos
devem ser patenteaveis desde que sejam
atendidos os critérios usuais de

patenteabilidade.
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legais para patenteabilidade.

1.4 Harmonizacao de praticas das reparticoes de patentes e
arranjos regionais de patenteamento

O resultado mais provavel de um sistema harmonizado serd uma rede de 6rgios regionais
encarregados da concessdo de patentes de uma maneira consistente. Tal resultado terd que ser
alcancado pela progressiva harmonizacao de leis e praticas dentro das principais reparticoes
nacionais e regionais de patentes. Embora progressos tenham sido feitos, especialmente na area de
busca de técnica anterior, muito resta a ser feito.

O custo do patenteamento também ¢é visto pelas empresas como sendo elevado demais, e a
velocidade dos processos nas reparticdes de patentes como sendo lenta demais (por exemplo, Japao
e Unido Européia) especialmente no caso de ramos cujos produtos tém ciclo de vida cada vez mais

curto

Acao Empresarial

As empresas continuardo a pressionar por
maior cooperacio, procedimentos
simplificados de registro de patentes, e maior
eficiéncia em custos, através de grupos e
iniciativas relevantes de usuarios. As
empresas encorajam arranjos regionais de
patenteamento, e a amplia¢do destes para
alguns pafses, para que reconhecam buscas e
exames realizados em outros paises.

As empresas apbiam as tentativas anteriores
da Comissdao Européia de estabelecer um
sistema eficiente e econémico de Patente
Comunitaria por toda a Unido Européia. No
entanto, as empresas notam o fracasso do
Conselho de Competitividade da Unido
Européia, em maio de 2004, de chegar a um
acordo sobre o sistema idealizado na versido
entdo aplicavel da Proposta para um
Regulamento do Conselho sobre Patente
Comunitaria. As empresas ddo as boas-
vindas a consulta publica langada em 16 de
janeiro de 2006, pela Comissao Européia,
referente a futura politica de patentes na
Europa, incluindo um sistema de prote¢ao
no ambito de toda a Unido Européia.

Agéao da ICC:

A 1CC tomou parte na consulta da
Comissao da Unido Européia referente ao
futuro sistema de patentes na Europa. A ICC
estudard a proposta para de um caminho
para prosseguir, que devera ser apresentada a
Comissao Européia como resultado da
consulta publica.

Acao Governamental

As reparticoes nacionais/regionais de patentes
devem construir a partir de instrumentos de
cooperagao existentes e do atual compartilha-
mento das melhores praticas. Elas devem dar
muito mais aten¢ao aos procedimentos de
exame, Oposicdo e aceitacdo umas das outras, e
trabalhar em prol de um conjunto em comum
de requisitos formais assentados sobre uma
quantidade minima de burocracia juridica. As
leis/regras locais devem ser alteradas, quando
necessario, para facilitar o processo. Deve ser
assegurada a transparéncia dos objetivos e a
abordagem a comunidade dos usuarios.

O desenvolvimento de acordos regionais, tais
como as Convencdes de Patentes Européias e
Eurasianas, e o Acordo de Bangui e o
Protocolo de Harare (administrado pela
Organizacao Africana de Propriedade
Industrial (OAPI) e pela Organizagao Regional
Africana de Propriedade Intelectual (ARIPO),
respectivamente), ajudaram a reduzir custos e
simplificar a obtencido de patentes
internacionalmente; e mais pafses devem se
juntar aos acordos regionais. Novos arranjos
regionais, tais como aqueles dos paises da
ASEAN (Associacao das Nagoes do Sudeste
da Asia), devem ser estabelecidos o quanto
antes.
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1.5 Consideracoes quanto a idiomas

A questdo dos idiomas tera que ser abordada no contexto de qualquer sistema regional ou mundial
de patentes. Do ponto de vista estritamente econémico, os beneficios em custos de um s6 idioma
para se obter e fazer valer patentes sio evidentes por si mesmos. No entanto, a escolha do idioma
tem implicagGes importantes para a identidade, cultura e soberania nacionais. A sensibilidade
politica quanto a esta questdo ficou demonstrada durante o debate que houve quanto a proposta da
Comissdo Européia referente ao Regulamento da Patente Comunitaria, e em escala mundial s6
pode ser mais acentuada. Os aperfeicoamentos em tradugdes por maquina podem reduzir
gradualmente a importancia desta questdo no futuro.

Acao Empresarial Acao Governamental

As empresas continuardo a apoiat iniciativas Os governos e as reparticoes de patentes
para construir confianca e entendimento devem usar seu peso politico para ajudar a
entre os diferentes interessados envolvidos, e construir um entendimento entre 0s

a avaliar possiveis solu¢Oes para se conseguir interessados, e pressionar por solug¢oes

um meio-termo aceitavel entre elas. criativas para o problema. Eles sdo exortados

enfaticamente para que coloquem o Acordo de

As empresas deram boas vindas a assinatura, . .
Londres em vigor no futuro préximo.

no ano 2000, por 10 estados-membros da
Convencio de Patentes Européias, do
Acordo sobre a Aplicagdo do Artigo 65 a
concessio de Patentes Européias (o “Acordo
de Londres”). Esse acordo, quando em
vigor, reduzira significativamente os custos
de traducdo para obtencio e validacio de
patentes européias. No entanto, as empresas
permanecem desapontadas, porque depois
de seis anos o Acordo de Londres ainda nio
entrou em vigor. As empresas exortam
enfaticamente para que esse acordo seja
posto em vigor no futuro proximo.

1.6 Tratado de Cooperacao em Patentes (PCT)

O Tratado de Cooperagao em Patentes (PCT) tem tido muito sucesso desde que entrou em vigor
em 1978, e agora tem bem mais de 120 estados-membros. Ele causou uma redugio tanto de custos
como do 6nus administrativo dos requerentes, e possibilitou que estes postergassem pesados
pagamentos no processo de patenteamento, até o momento em que o valor da invencdo fosse
melhor conhecido. As tentativas da WIPO tém tido éxito no sentido de aperfeigoar o sistema do
PCT para que seus procedimentos de busca e exame atendam melhor aos requerentes e as
reparticOes de patentes dos muitos estados-membros.

Acao Empresarial Acao Governamental

As empresas, como usudrias do sistema A WIPO, os governos e as reparti¢coes de
PCT, tém apoiado o sistema como sendo patentes sdo encorajadas a continuar seus
muito benéfico, e encorajam e aplaudem os esforcos para apetfeicoar o sistema PCT.

atuais esfor¢os na WIPO para aperfeicoa-lo.
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2. Licenciamento compulsério e uso pelo governo

As leis da maioria dos paises prevéem que as autoridades trabalhem ou autorizem terceiros a
trabalhar comercialmente uma invencao patenteada sem a permissdo do patenteado. Essas
disposi¢oes incluem o licenciamento compulsério e o uso pelo governo (por exemplo, o uso pela
Coroa no Reino Unido). Em geral, as leis definem claramente as circunstancias relativamente
limitadas sob as quais tal trabalho é permitido, e exigem o pagamento de uma remuneragdo razoavel
ao titular da patente. Os Artigos 27 e 31 do Acordo TRIPS estabelecem normas minimas para
permitir esse trabalho sob licen¢a compulsoria.

Atendendo ao problema levantado no paragrafo 6 da Declaracio de Doha de 2001 sobre o TRIPS
e Saude Publica, o Conselho Geral da OMC chegou a um acordo, em 30 de agosto de 2003, sobre
como os pafses com capacidades insuficientes de fabricagdo no setor farmacéutico, ou mesmo
nenhuma, poderiam fazer uso do licenciamento compulsério nos termos do Acordo TRIPS. Isso
foi feito através de uma de uma rendncia quanto a condicao do Artigo 31(f) do TRIPS
(licenciamento compulsério autorizado predominantemente sé para abastecimento do mercado
interno), permitindo com isso que licencas compulsérias sejam concedidas unicamente para
exportacdo do produto patenteado. Essa rendncia foi tornada permanente por uma decisdo em 6 de
dezembro de 2005, pelos membros da OMC, de fazer uma alteracdo correspondente no Acordo

TRIPS.

Acao Empresarial

As empresas sdo, € claro, a favor de pessoas
doentes terem acesso a medicamentos que
salvam vidas, independentemente de estarem
em paises desenvolvidos ou em
desenvolvimento. No entanto, o sistema de
patentes encoraja a inovagao, ¢ se a
exclusividade do direito da patente for
demasiadamente prejudicado, as empresas
reduzitrdo os investimentos em invencio,
desenvolvimento e comercializacao de novas
tecnologias farmacéuticas e médicas, em
detrimento de todos, sejam eles ricos ou
pobres. As empresas esperam que aqueles
que implantarem a Decisao de 30 de agosto
de 2003, inclusive a alteracio acordada do
Artigo 31 do TRIPS, tenham em mente esse
fator.

Acao da ICC:

A ICC contribuiu para o debate no Conselho
do TRIPS expedindo uma série de
declaracoes. A ICC esta monitorando a
implantacio regional/nacional da decisio de
30 de agosto de 2003 e da alteragdo no
Acordo TRIPS, decidida em 6 de dezembro
de 2005.

Acao Governamental

Os governos devem implementar, sem
demora, em sua legislacdo, a Decisio de 30 de
agosto de 2003 e a alteracdo no Acordo TRIPS
decidida em 6 de dezembro de 2005.

De uma maneira mais geral, o afrouxamento
das condices sob as quais licencas
compulsérias (que afetam as invengoes em
todos os campos) podem ser concedidas pode
acabar prejudicando inventores individuais e
pequenas empresas, especialmente em paises
em desenvolvimento, em vista da reconhecida
dificuldade que normalmente enfrentam em
utilizar suas patentes localmente dentro de um
determinado limite de tempo. O problema
pode se agravar consideravelmente quando
esses inventores € pequenas empresas
obtiverem patentes em diversos paises, cada um
exigindo a utilizacio local.
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II. MARCAS

Em uma economia cada vez mais global, especialmente em e-comércio (comércio eletronico), os
regimes nacionais patra prote¢ao de marcas estao se tornando um anacronismo. A prote¢io global
deveria estar disponivel a um custo e esforco razoaveis, e fazer valer esses direitos deveria ser eficaz.

O éxito da marca da Comunidade Européia parece confirmar que a titularidade de uma tGnica matca
regional atende as necessidades das empresas.

O escopo da prote¢io proporcionada as marcas precisa ser esclarecido e harmonizado, por

exemplo:

= a flexibilidade de requisitos de registro para sinais que nao chegam a ser convencionais, tais
como cores, odores, formas, embalagens, servicos de venda a varejo, etc.;

® como avaliar a probabilidade de confusiao no contexto de violagoes, em comparagdo com um
mero risco de associacio;

® 0o que é uso “genuino” de marca para fins de manter em vigor direitos de marcas;

= qual deve ser o escopo da prote¢io contra o uso de uma marca notéria para produtos nao
semelhantes, etc.

= Asimplicagbes juridicas e tributarias de decidir nao registrar uma licenga de marca no Registro
Publico.

O Tratado de Cingapura sobre Direito Marcatio foi adotado em 27 de marco de 20006, e harmoniza

regras procedimentais:

® definindo e limitando as exigéncias formais pelas reparticGes nacionais;

= preceituando de formularios-modelo;

® permitindo comunicag¢des eletronicas (com suporte técnico para paises sub-desenvolvidos);

= simplificando a averbacao de licengas e estabelecendo que o nao cumprimento nao colocara em
risco a validade do registro de marca subjacente;

= expandindo a definicdo daquilo que pode constituir uma marca;

= proporcionando o melhoramento dos resultados de prazos perdidos;

= prevendo a futura revisdo dos Regulamentos do Tratado.

E bem-vinda a introdugio, em 2006, de uma facilidade opcional on-line para pagamento central de
taxas de renovagdo de registros internacionais usando cartio de crédito ou uma conta WIPO. Isso
permite ao titular renovar uma familia de marcas em uma unica transagdo on-line, assim
economizando custos e proporcionando maior certeza.

Acao Empresarial Acao Governamental
As empresas apéiam a criacdo de um sistema Os governos devem ratificar e implementar o
global de registro de marcas, que leve em Tratado de Cingapura sobre Direito Marcario.

conta as necessidades das empresas. Quanto
a este aspecto, as empresas dao as boas-
vindas a recente adesdo da Comunidade
Européia e dos Estados Unidos ao
Protocolo de Madri, bem como aos efeitos
positivos da ampliagdo da Unido Européia

A WIPO deve continuar promovendo mais
harmonizacao internacional, e trabalhar no
sentido de criar um sistema de marcas
verdadeiramente global, utilizando depdsito e
bancos de dados eletronicos.

para proprietarios de marcas. As empresas Progressos constantes estdo sendo feitos nesse
também apdiam as iniciativas da WIPO de sentido, com o espanhol agora sendo aceito
harmonizar questoes procedimentais e como um terceiro idioma dentro do Sistema
encorajar os estados a agir em prol da de Madri, e com a Unido Européia e os
harmonizacio das leis nacionais referentes a Estados Unidos agora processando pedidos
marcas. nos termos do Sistema.

Atualmente 80 paises participam do Sistema
de Madri. Espera-se que os governos dos
demais pafses da OMC sejam encorajados por
esses desenvolvimentos a aderir ao sistema,
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para facilitar o registro de marcas em escala
mundial.

1. Uso de marcas na Internet

O uso de marcas na Internet levanta muitas questdes, que estao sendo resolvidas a medida
em que as leis se desenvolvem.

Uma categoria bem conhecida de questoes refere-se a conflitos que surgem de registros
contestados de nomes de dominios idénticos ou similares a marcas (veja a secao sobre Nomes
de Dominios, mais adiante).

Uma segunda categoria de questdes refere-se a novos usos de marcas na Internet, em
muitas formas que nao sao todas claramente perceptiveis.

A incorporagao, em sites da Internet, de marcas de propriedade de terceiros, seja aberta ou
dissimuladamente (como zetatags), para atrair bits por “motores de busca”, geralmente é
considerada uma pratica desleal de negdcios que pode ser objeto de agao judicial.

Também tém surgido debates quanto a (i) o uso de marcas para fins publicitarios, por
exemplo como palavras-chave para fins de classificagao em motores de busca, ou para
exibicao de pop-ups nas telas dos computadores; (if) o escopo da parddia permitida de
marcas, como exercicio de liberdade de expressio, em sites nao comerciais da Internet,
inclusive blogs, e (iil) o estabelecimento de /nks e frames de paginas da Internet, que também
podem ser usados para phishing (ou seja, basicamente montando paginas falsas para roubar
informagoes dos usuarios).

Esses usos de marcas na Internet levantam muitas questdes de como deve ser caracterizado
um ato de violac¢ao de marca, que lei(s) deve(m) ser aplicavel(is) a transagoes relativas a
marcas e a essas violagdes, e em que jurisdicdes devem ser movidas as agoes.

Sentencas em tribunais nacionais estdo estabelecendo precedentes no sentido de que os
tribunais tém jurisdi¢ao no pais no qual ocorre a violagao de direitos.

Acao Empresarial Acao Governamental

As empresas apdiam a incorporagao da Em seguida ao seu estudo aprofundado do
Recomendagao Conjunta da WIPO uso de marcas na Internet, a WIPO
Referente a Disposicoes sobre a produziu uma Recomendagiao Conjunta
Protecdo de Marcas e Outros Direitos de Referente a Disposi¢des sobre a Protecao
Propriedade Industrial em Cartazes na de Marcas e Outros Direitos de

Internet, de 2001, ao direito nacional. Propriedade Industrial em Cartazes na

Internet, em 2001. Os governos devem
integrar suas disposi¢cdes em lei nacional.

2. Nomes de dominios

O sistema de nomes de dominios, ao contrario do sistema territorial de marcas, é de escopo global,
e nio diferencia entre as diferentes categorias de bens e servicos. O desafio é reduzir ao minimo os
conflitos entre o sistema de nomes de dominios e o sistema territorial de marcas, e simplificar a
solu¢io de controvérsias quando surgem esses conflitos.

A Diretriz para Solu¢do Uniforme de Controvérsias (UDRP) da ICANN (Corporacio para
Atribui¢do de Nomes e Numeros na Internet) proporcionou um procedimento para solugio de

O mapa do caminho para as empresas e os legisladores (2007) -31-



QUESTOES ATUAIS E EMERGENTES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA AS EMPRESAS 2007

controvérsias que ¢ mais barato e mais rapido que tribunais, para dirimir casos claros de ocupagao
cibernética em dominios genéricos de alto nivel (TLDs). Procedimentos eficazes e econémicos
para solugao de controvérsias também sdo necessarios em dominios de alto nivel de cédigo de
paises (ccTLDs), e o sistema UDRP foi adotado em muitos paises para controvérsias envolvendo
ccTLDs. A publicagdao, em um site da WIPO, das decisGes dos painéis sobre UDRP para nomes de
dominio genéricos, bem como muitos de c6digo de pais, proporciona uma orientacio util aos
proprietarios de marcas.

Esta sendo criado um 6rgao de jurisprudéncia, tanto nos termos do procedimento de solu¢io de
controvérsias da WIPO como em outros, tratando cada caso segundo suas circunstancias
especificas, mas seguindo o principio geral de que aqueles que registram nomes de dominio
precisam mostrar que n2o hd intencdo de denegrir o fundo de comércio associado a uma marca,
nem de tirar proveito do mesmo.

O registro de Nomes de Dominios Internacionalizados (IDNs) — ou seja, nomes de dominio em
non-Latin script — acarreta questoes especificas e complexas, tanto técnicas como juridicas (veja as
diretrizes da ICANN para implantacido de IDNs). Considerando que o DNS permitiu o registro de
nomes de dominio em Lazin seript (c6digo ASCCI), o sistema atual possibilita o registro de nomes
de dominio em varios non-Latin scripts (usando, por exemplo, o padrio Unicode). Em seguida a uma
resolucio de dezembro de 2005, que reconhecia que “uma das metas da ICANN ¢ aumentar a
internacionaliza¢dao do espago de nomes de dominio”, o Conselho da GNSO (Organizacio de
Apoio a Nomes Genéricos) estabeleceu um relacionamento préximo com a CCNSO (Organiza¢io
de Apoio a Nomes de Codigo de Paises) referente especialmente a criagdo de gT'LDs
internacionalizados (IDN-gTLDs) e o esbo¢o de uma tabela de codigos equivalentes de paises com
base em IDN, para suportar IDN-ccTLDs (veja “GNSO Issues Report Policy Issues relating to
IDN at the Top Level” em www.gnso-icann.org/issues/idn-tlds/issues.report.02aug06.htm). As
marcas nominativas registradas em um determinado idioma podem ser traduzidas para um non-Latin
seript, com diversas traducoes possiveis, dependendo de ser a traducio literal/nio literal, e das
varia¢Oes de seripts para o mesmo idioma, dependendo do pais ou regido onde tal idioma é falado. A
possibilidade de registrar varios Nomes de Dominios Internacionalizados em TLDs genéricos ou
em TLDs de cédigo de pais em diferentes seripfs acarreta, além de questdes técnicas de estabilidade
e seguranca do DNS, dificuldades quando se trata de avaliar um uso semelhante em violagao de
uma marca anterior, bem como registro ou uso de ma-fé.

A tentativa, ICANN, de projetar uma politica abrangente para expansio adicional da Internet — que
a WIPO abordou em um relatério em 2005, intitulado “Novos Dominios Genéricos de Alto Nivel:
Consideragbes Quanto a Propriedade Intelectual”, levou a varios relatérios em 2006. Segundo o
mais recente relatério do conselho da GNSO, de novembro de 20006,. o principal objetivo da
introducido de novos TLDs é suportar identidades tuteis on-line, concorréncia e escolha pelo
consumidor. As principais areas de enfoque sao (i) a definicao de critérios de selecdo, (i) um novo
processo de solugio de controvérsias para titulares de marcas, (iii) mecanismos patra assegurar o
langamento ordenado de novos TLDs, e (iv) os termos contratuais com os novos operadores,
inclusive a disponibilidade e o uso do banco de dados WHOIS. Outro desenvolvimento é a
aprovagdo, em 2005 e 20006, pelo Conselho da ICANN, de novos Dominios de Alto Nivel
patrocinados (STLD), entre os quais estava o CAT para a Comunidade Catald, e o ASIA, tendo
ambos conotagio geografica. Os operadores de ccTLDs também permitiram o uso de sub-
dominios regionais sob ccTLDs, e é provavel que solicitagdes de dominios “geograficos”
continuem a alimentar discussoes.

Portanto, a necessidade de monitorar a criagao de novos gTLDs (que devem ser suportados por
uma demanda real na comunidade intetessada), o sucesso do dominio .eu, e o desenvolvimento de
IDNS (em alto nivel e em nivel cc), estdo trazendo novos desafios para titulares de marcas no
gerenciamento de suas carteiras de nomes de dominios e na prote¢io de suas marcas.

A precisiao dos dados WHOIS, e o escopo dos dados WHOIS que devem ser tornados

publicamente disponiveis pelos 6rgaos de registro (ou seja, se sdo necessarias mudangcas na diretriz
existente) também sio questdes de trabalho em andamento para a ICANN. E preciso manter um
equilibrio que promova estabilidade, confianca e possibilidade de responsabilizagao no sistema de
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nomes de dominios, inclusive, sem que isso constitua limitacdo, fazer valer direitos de propriedade
intelectual, enquanto se evita o uso comercial abusivo proibido e inapropriado dos dados WHOIS.

Acao Empresarial

As empresas continuardo assegurando que
sua voz seja ouvida na organizacao
responsavel por supervisionar o sistema de
nomes de dominio genéricos, a Corporacio
para Atribuicdo de Nomes e Numeros na
Internet {CANN), e contribuindo para a
formulacio de diretrizes referentes a nomes
de dominios. As empresas continuarao
apoiando a Diretriz para a Solu¢ao Uniforme
de Controvérsias (UDRP) e devem continuar
trabalhando com outros interessados e com
a WIPO para assegurar que seja encontrado
um zodus vivendi exequivel entre os nomes de
dominios e os sistemas de marcas.

As empresas também apdiam os esfor¢os
para assegurar um espago de dominios
seguro e confiavel para nomes de dominios
internacionalizados.

Agéao da ICC:

A ICC esta contribuindo com pontos de
vista das empresas sobre as diretrizes da
ICANN, diretamente e através do Eleitorado
de Empresas junto a ICANN.

A Comissao da ICC sobre E-Comércio, T1 e
Telecomunica¢oes concluiu um Documento
de Questdes sobtre Nomes de Dominios
Internacionalizados em julho de 2006.

Acao Governamental

A WIPO deve continuar seu ativo papel de
encorajar que os Dominios de Alto Nivel de
codigos de paises (ccTLDs) implantem
diretrizes para impedir e solucionar conflitos
que envolvam direitos de propriedade
intelectual. O estabelecimento de um banco de
dados de ccTLDs que permita o acesso a
informacoes sobre as diretrizes das ccTLDs
nessa area ajudara a proporcionar
transparéncia a0s usuarios quanto a este
aspecto.

Os governos devem assegurar que sejam
seguidas nacionalmente as disposi¢oes
referentes a nomes de dominio da Resolucao
Conjunta da WIPO e as Disposi¢oes sobre
Protecao de Marcas Notérias, adotadas em
setembro de 1999.

Os governos nio devem restringir
excessivamente o registro em seus ccILDs, e
devem proporcionar um sistema de solugio
rapida de controvérsias juntamente com as
recomendacoes da ICANN e o sistema da
UDRP.

3. Marcas famosas/notorias

Uma vez que as marcas notorias sdo especialmente vulneraveis a abuso, desde ha muito foi
reconhecido na Convencio de Paris, e reafirmado no TRIPS, que para essas marcas é necessaria
protecdo especial. No entanto, pode ser necessaria uma maior prote¢ao através de conceitos mais
amplos do que mera violagdao de marca, por exemplo através de regras de concorréncia desleal,

diluicio ou “indicacio de conexao”.

Por exemplo, em 2006 os Estados Unidos decretaram que o titular de uma marca famosa pode
postular a0 juizo ou tribunal pertinente um mandado proibindo a continuacio, ou antecipadamente,
de uso que provavelmente causaria diluicdo mediante a ofusca¢ao ou maculacdo da marca famosa,
independentemente de probabilidade de confusio ou dano econémico.

Acao Empresarial

As empresas apoiam a criagdo de sistemas
que funcionem para proteger as marcas
notdrias tanto a nivel nacional como global,

Acao Governamental

A Recomendagao da WIPO sobre Disposi¢coes
para a Protecdo de Marcas Notbrias, adotada
em setembro de 1999, proporciona uma bem-
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e encorajam a implantacdo, em ambito
nacional, da Recomendacio da WIPO sobre
Disposi¢oes para Protegio de Marcas
Notorias.

vinda orientagdo tanto para detentores de
marcas como para as autoridades competentes,
com relacdo aos critérios para determinar o
que ¢ uma marca notoria.

Os governos devem iniciar discussdées com
base na Recomendacio da WIPO com vistas a
estabelecer um sistema internacional para
cadastrar e reconhecer direitos quanto a
marcas notorias.

4. Buscas

A falta de possibilidades de busca completa por marcas em ambito mundial e nacional, usando a
Internet para todas as formas de marcas, gera incerteza para as empresas que desejam registrar tais
marcas, pois sdo incapazes de verificar se essas marcas ja estdo registradas.

Um bem-vindo inicio havia ocorrido com a compilacio, pelo Escritério Para Harmonizagio do
Mercado Interno (OHIM) de um dicionario on-line (EUROCLASS) de termos relativos a

classificagio estipulada no Acordo de Nice.

Acao Empresarial

As empresas encorajam o desenvolvimento
de facilidades de busca adicionais,
publicamente acessiveis, dentro das
reparticdes de marcas. F bem-vinda a
disponibilizacdo de revistas e registros
oficiais em formato eletrénico nos quais
buscas possam ser feitas.

As empresas dio as boas-vindas aos bancos
de dados de e-comércio da WIPO sobre
marcas e as decisdes do painel da WIPO-
UDRP tornadas disponiveis para busca
publica.

Acao Governamental

A WIPO e os governos devem trabalhar em
prol do desenvolvimento de sistemas em
comum para permitir buscas em bancos de
dados de marcas registradas, inclusive buscas
on-line, quando viavel. Um formato eletronico
padronizado para publicacdo e busca em
revistas e registros oficiais deve ser
desenvolvido para uso por todos os pafses da
WIPO. Para facilitar o acesso, é essencial que
as reparti¢des nacionais cooperem e produzam
os resultados em um formato comum, sendo
ideal que o software seja de uso comum.

Atualmente o dicionario EUROCLASS s6 tem
versdes em inglés e sueco. Espera-se que
versdes em outros idiomas sejam
acrescentadas rapidamente com referéncias
remissivas.
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Il . DESENHOS

1. Harmonizacao internacional substantiva e proced

imental

As diferencas nacionais nas regras substantivas, por exemplo os critérios de possibilidade de
protecio, o procedimento para conceder protecio, o escopo da prote¢ao, os remédios contra
violagGes, etc., tornam dificil, para os proprietarios de desenhos, obter prote¢ao internacional.

A situacdo deve melhorar com a possibilidade de se pedir registro em diversos paises através do
Sistema de Haia, que foi facilitado pelo Ato de Genebra. E também, desde abril de 2003 as
empresas podem pedir a uma tnica comunidade um registro que abrange todos os 27 estados-
membros da Unido Européia. Em 18 de dezembro de 2006, o Conselho da Unido Européia adotou
Decisao aprovando a adesio da Comunidade Européia ao Ato de Genebra do Acordo de Haia,
bem como o Regulamento que d4 efeito a essa adesao. Esta previsto que o Regulamento entre em

vigor no terceiro trimestre de 2007.

Uma complexa questdo substantiva é assegurar a disponibilidade da protecio de desenhos com
relacio a protegdo alternativa ou cumulativa por leis de marcas, de direitos autorais e, conforme o

caso, de patentes.

Acao Empresarial

As empresas encorajam que sejam iniciadas
discussdes quanto a um tratado internacional
de direito de desenhos.

As empresas encorajam 0os governos a
ratificarem e adotarem as disposi¢Oes da
nova revisdo do Acordo de Haia (Ato de
Genebra), referentes a procedimentos para
registro de desenhos. A adesio da Espanha
ao Ato de Genebra, que acionou a entrada
em vigor do sistema de Haia em 23 de
dezembro de 2003, deve atrair mais paises e
0 uso, pelas empresas, desse sistema que
permite um unico depésito internacional de
até 100 desenhos mediante pedido
internacional.

A nivel da Unidao Européia, as empresas dao
as boas-vindas a adesdo da UE ao Ato de
Genebra do Acordo de Haia, e esperam que
ela entre em vigor tao logo seja possivel.
Esse vinculo possibilitara aos requerentes,
através de um unico pedido internacional,
obter protecio de desenhos na Unido
Européia nos termos do sistema de desenhos
da Comunidade e em outros pafses do Ato
de Genebra, dentro ou fora da Unido
Européia.

Acao Governamental

O TRIPS introduziu poucas regras
internacionais concretas (além do periodo
minimo de prote¢ao). Os governos devem
iniciar discussdes sobre a harmonizacio
internacional do direito quanto a desenhos;
um tratado internacional de direito de
desenhos focalizaria e aceleraria o processo de
harmonizacio.

Acesso mais facil a prote¢ao de desenhos pode
ser proporcionado a nivel nacional mediante a
nao exigéncia ex-gfficio de um exame antes do
registro, permitindo depdsitos multiplos e a
possibilidade de postergar a publicacio do
desenho por um perfodo limitado.

A nivel internacional, a nova revisio do
Acordo de Haia constitui um passo importante
para a simplificacdo do registro internacional e
para o atendimento das necessidades dos
usuarios. Até agora vinte e dois paises
aderiram ao Ato de Genebra. Os governos
devem ratificar e implantar as disposi¢oes
dessa nova revisio.
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2. Falta de plenas possibilidades de busca de dese  nhos

As empresas necessitam acesso facil e simples ao registro internacional central de desenhos. A falta
de plenas possibilidades de busca de desenhos cria incerteza para as empresas que desejam registrar
desenhos, pois ficam impossibilitadas de verificar se os desenhos ja foram registrados. Embora
alguns pafses proporcionem facil acesso a prote¢do, muitos outros ainda nio o fazem.

Acao Empresarial Acao Governamental

As empresas apoiam o desenvolvimento A WIPO esta trabalhando para desenvolver
padronizado de acesso on-line e facilidade de um registro eletronico de desenhos. Os
busca de registros de desenhos. governos, e em especial a Unido Européia,

devem participar ativamente na produgiao de
um sistema padronizado para uso por todos os
membros da WIPO.
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V. DIREITOS AUTORAIS

A protecio dos diteitos autorais e direitos conexos dentro da infra-estrutura e aplicacSes digitais
sempre em mutac¢do esta ocorrendo dentro de uma estrutura de complexas questoes juridicas,
econdmicas e sociais. Novas maneiras de aperfeicoar a reprodugdo barata e virtualmente
instantanea, a distribui¢io e exibi¢cio de obras e outros objetos criaram grandes oportunidades e
desafios para os titulares de direitos bem como para distribuidores e consumidores. Ao mesmo
tempo, a nova tecnologia é vista como proporcionando oportunidades para um crescente numero
de novos participantes, abrangendo desde novos provedores de conteiido comercial/editores de
material objeto de direito autoral e industrias da tecnologia da informagao (TT), de
telecomunicagbes e eletronicas de consumo, até pessoas privadas que disponibilizam na Internet
material objeto de direitos autorais que elas proprias criaram.

Contribui¢des importantes para a nova estrutura sao os Tratados da WIPO de 1996 sobre Direito
Autoral (“WCT”) e sobre Execug¢oes, Interpretacdes e Fonogramas (“WPPT”) (coletivamente os
“Tratados da WIPO sobre Internet”), que entraram ambos em vigor em 2002. Até a data desta
publicagdo, 60 e 58 paises aderiram aos Tratados WCT e WPPT, respectivamente. Espera-se que os
paises da Unido Européia ratifiquem/adiram aos Tratados da WIPO sobre Internet, o que elevard o
nimero de membros para mais de 80. No entanto, muitos pafses ainda ndo assinaram esses tratados,
e uma série de signatarios ainda precisam implantar plenamente as disposi¢oes desses tratados nas
leis internas. Além dos Tratados da WIPO sobre Internet, discussdes estio em andamento na
WIPO sobre a atualizacdo da protecao de titulares de direitos conexos, estando as discussdes sobre
a protecdo de difusoras de radio e televisdo chegando a um estagio avancado.

A contribuicio de atividades baseadas em direitos autorais para as economias nacionais esta
crescendo. Ainda assim, a natureza dependente de direitos autorais, de diferentes atividades
comerciais, muitas vezes ndo é reconhecida como tal de uma maneira geral, e a contribui¢do de
industrias que dependem de direitos autorais para a economia nacional nao ¢é entendida nem recebe
todo o crédito. Consequentemente, pode haver uma falta de conscientiza¢io, entre aqueles que
tomam decisGes em ambito nacional e os lideres de opinido, sobre a importancia econémica dos
direitos autorais. Consequentemente, a WIPO esta trabalhando com um grupo de governos
nacionais de cada regido do mundo para analisar o impacto da industria que depende de direitos
autorais sobre as respectivas economias nacionais.

Acao Empresarial

Para explorar plenamente as possibilidades
da revolucio digital em beneficio de todas as
partes, enquanto se respeitam os direitos
subjacentes de propriedade intelectual, as
empresas intensificam seu trabalho no
sentido do interesse comum de promover a
protecdo a propriedade intelectual em
comércio eletronico.

As empresas devem fazer uso de todas as
oportunidades disponiveis para comunicar
suas preocupagdes aos legisladores, para que
criem uma estrutura juridica que encoraje a
criatividade na sociedade da informacio. As
empresas encorajam a implantagao dos
Tratados da WIPO sobre Internet, que
levam em conta os legitimos interesses de
todas as partes envolvidas, enquanto
fomentam a criatividade e os investimentos
nos setores relevantes da industria. As

Acao Governamental

Os governos devem atualizar a prote¢io dos
direitos autorais tanto em substancia (mediante
a implantagao dos Tratados da WIPO sobre
Internet) como em termos de mecanismos de
exigéncia de observancia (no minimo
implantando os termos do Acordo TRIPS). A
meta precisa ser o estabelecimento de uma
estrutura equilibrada e realista de
responsabilizacdo, que respeite as obrigacSes
internacionais, proporcione incentivos para
maior cooperacio entre os ramos de atividade
para deter e reagir a violagdes, promova
praticas responsaveis de negocios, nao
imponha 6nus nio razoaveis a intermediarios,
e preserve um papel apropriado para os
tribunais.

Qualquer legislagio que lide com a
aplicabilidade de regras de responsabilidade
por violagoes de direitos autorais deve
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empresas devem continuar a monitorar a
implantagdo desses tratados, para assegurar
que as metas estipuladas sejam alcancadas.

As empresas devem continuar a usar a
legislacao existente de direitos autorais para
fazer valer os direitos concedidos aos
detentores de direitos. Ao mesmo tempo, as
empresas devem procurar consenso sobre
como a exigéncia do cumprimento de
direitos autorais pode ser tornada mais
eficiente e eficaz e menos dispendiosa em
face de novas formas de violacgio,
cumprindo os Tratados da WIPO sobre a
Internet, ou nos termos de legislagao
nacional, como a DMCA ou as Diretrizes
sobre Direitos Autorais e E-Comércio, da
Uniao Européia.

As empresas dio as boas vindas a pesquisa
em nivel nacional para identificar a
contribuicao de atividades relacionadas ao
direito autoral para a economia nacional.

examinar cuidadosamente como essas regras
se aplicam a todos os interessados no
ambiente em rede digital.

Qualquer estrutura que proporcione limitagcdes
a responsabilidade de prestadores de servigos
deve se restringir a perdas e danos e outras
compensagdes monetarias. Liminares e outras
formas de remédios equitativos devem estar
disponiveis, observadas as leis em evolucgao
que regem essas medidas.

1. Administracao e licenciamento coletivos

Novos meios e tecnologia criam novas maneiras para os detentores de direitos distribuirem e
explorarem suas obras, inclusive on-line, potencialmente criando assim oportunidades adicionais para
o licenciamento direto. Sistemas digitais de gerenciamento de direitos estao sendo projetados para
melhor distribuir e proteger o investimento do detentor dos direitos, enquanto permitem uma
maior variedade de termos e condi¢oes para uso dessas obras. Espera-se que a implantagdo desses
sistemas no mercado aumentara a escolha dos consumidores e a disponibilidade de obras objeto de
direitos autorais, como software e produtos de entretenimento em formato digital, e permitira uma
pontuacgio de precos mais adequada ao aumento de opgdes do consumidor.

Acao Empresarial

As empresas apoiam novas tecnologias
emergentes que comercializem, protejam e
distribuam obras, com igual beneficio para
todas as pattes interessadas. As empresas

Acao Governamental

Os governos devem continuar a permitir,
embora ndo compulsoriamente, o
licenciamento coletivo e a administracio dos
direitos autorais nos casos apropriados.

também apdiam a continuada
disponibilidade de licenciamento coletivo em
base voluntaria, desde que respeitados os
principios de eficiéncia, transparéncia,
possibilidade de responsabilizacdo, e boa
administracio.

As empresas continuardo a promover,
quando viavel e apropriado, oportunidades
para licenciamento direto e mandatos nao
exclusivos e as oportunidades abertas por
novas tecnologias.
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2. Protecao legal a medidas tecnoldgicas que ajuda

licenciamento de obras

m na protecéo e

Os tratados da WIPO sobre Internet exigem que os signatirios proporcionem prote¢io adequada a
medidas tecnoldgicas, e remédios juridicos eficazes, quando sio burladas, que os detentores de
direitos possam empregar em relagdo ao exercicio de seus direitos. A partir de 20006, 99 paises ja
implementaram total ou parcialmente essas disposi¢Ses anti-burla dos Tratados da WIPO sobre a
Internet, sendo que a vasta maioria das mesmas proibem o ato de traficar dispositivos de burla.

Ha necessidade de meios multi-facetados para comercializar e distribuir obras objeto de direitos
autorais. Nao deve ser permitido que os sistemas sejam dominados por atividades ilegais. A¢Oes
eficazes e equilibradas sdo necessarias para fazer cessar a exploracgdo internacional ilegal das obras

protegidas por direitos autorais.

Acao Empresarial

As empresas devem intensificar seus
esforcos no sentido da adogao e implantagdo
pratica de medidas técnicas de prote¢do e sua
atualizagdo regular, para enfrentar novos
desafios aos legitimos interesses dos
detentores de direitos.

(veja também a Segio B. 1, “Prioridades na
exigéneia de observancia”)

Acao Governamental

Os governos devem implantar pronta e
tielmente os Tratados da WIPO sobre
Internet, inclusive o Artigo 11 do WCT e o
Artigo 18 do WPPT, referentes a medidas de
protecio tecnoldgica e anti-burla. Os governos
devem abster-se de intervir no uso e
mobilizacdo de medidas de prote¢io técnica,
exceto em caso de falha do mercado ou para
assegurar o cumprimento das normas técnicas
acordadas pelo ramo, e permitir que acordos
do ramo sejam implantados.

3. Direitos morais

Os criadores e artistas executantes e intérpretes estao procurando garantias de que seus direitos
morais sejam respeitados, especialmente por terceiros, e que suas obras e execucdes/interpretacoes
nao sejam indevidamente manipuladas no ambiente da rede digital.

Acao Empresarial

As empresas estdo trabalhando no sentido de
regras praticas que permitam a exploragio
eficiente e costumeira das obras, inclusive a
criagdo de obras derivadas, que em tltima
analise beneficiem tanto os produtores como
os intérpretes/executantes/autores.

Acao Governamental

Os governos devem adotar uma abordagem
razoavel para a questdo dos direitos morais, de
uma maneira que impeca especialmente a
distorcdo de obras e execugdes por terceiros,
mas sem cortar pela raiz a base econémica e as
praticas costumeiras do ramo, de cujo éxito
dependem tanto executantes e intérpretes
como autores.

4. Protecdo de executantes/intérpretes audiovisuai  s.

Os executantes/intérpretes audiovisuais tém procurado obter uma atualizagio de seus direitos a
nivel internacional, desde quando comegaram as negocia¢des para os Tratados da WIPO sobre
Internet. Uma Conferéncia Diplomatica da WIPO, realizada em dezembro de 2000, ndo teve éxito
em realizar a adogdo de tal instrumento. A discussdao dentro da WIPO esta em andamento, porém
nenhuma outra conferéncia diplomatica estd planejada neste estagio.

O mapa do caminho para as empresas e os legisladores (2007) -39 -




QUESTOES ATUAIS E EMERGENTES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA AS EMPRESAS 2007

Acao Empresarial

As empresas estdo participando ativamente
nessas negociagoes, para que quaisquer
novas regras, embora atualizando a protecio
de executantes e intérpretes, ainda permitam
a exploracdo ordenada de produgdes
audiovisuais em beneficio de todas as partes
envolvidas na criacio e distribuicao dessas
obras.

Acao Governamental

Os governos devem reconhecer as
necessidades especificas da realizacdo e
distribuicao de filmes, e os gigantescos
investimentos envolvidos. Precisam ser
abordadas questoes tais como as condi¢Oes
para aplicacdo de transferéncia de direitos as
produtoras.

5. Protecédo de difusoras de radio e televiséo

As difusoras de radio e televisao tém procurado obter uma atualizac¢ao de seus direitos, atualmente
consubstanciados a nivel internacional na Convengdo de Roma, para atender a mudancas no
mercado e desenvolvimentos tecnologicos. Discussdes e propostas para um Tratado de Direitos de
Difusoras de Radio e Televisao tém estado em andamento na WIPO desde ha alguns anos. Em
seguida a uma série de reunides regionais e sessoes da respectiva comissao de peritos em 2000, a
Assembléia Geral da WIPO resolveu que uma conferéncia diplomatica seja programada para fins de
2007, dependendo do andamento de uma série de questdes pendentes a serem discutidas em mais

duas reunides em 2007.

Acao Empresarial

As empresas estdo participando em
discussdes em andamento sobre a potencial
atualizacio dos direitos de difusoras de radio
e televisio.

Acao Governamental

Os governos, através de sua representacao na
WIPO, estao engajados nas discussoes em
andamento quanto ao reconhecimento e
protecao, a nivel internacional, de direitos
atualizados de difusoras de radio e televisao
quanto a seus programas de radio/televisio.
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V. INDICACOES GEOGRAFICAS

O aperfeicoamento da proteciao de bens (e eventualmente de servigos) outros que nao vinhos e
bebidas alcodlicas é nio sé atraente para alguns paises em desenvolvimento, mas também de
interesse para muitos setores agricolas e industriais de paises desenvolvidos que desejem proteger

produtos, técnicas e know-how locais.

Acao Empresarial

Alguns produtores de produtos outros que
nao vinhos e bebidas (por exemplo,
produtos agricolas e de consumo), tanto em
paises desenvolvidos como em
desenvolvimento, tém expressado interesse
em usar um sistema para a prote¢ao de
indicagOes geograficas para seus produtos.
As empresas exortam os governos a estudar
cuidadosamente as implica¢coes de tal
extensio, notadamente para os interesses de
detentores de marcas. HEssas discussdes estdo
tendo lugar no Conselho do TRIPS, para
levar em conta quaisquer implicacGes para
outros direitos de propriedade intelectual,
especialmente marcas. A integra¢do em
negociacdes sobre questdes agtricolas levaria
a uma visio isolada e um risco de
interferéncia indevida nos direitos
estabelecidos.

Acgéao da ICC:

A ICC expediu “Pontos de vista iniciais
sobre a agenda do TRIPS p6s-Doha”, que
inclui indicagdes geograficas (Gls), e “Outras
concepgoes sobre Indicagdes Geograficas”, e
continua acompanhando as discussdes na
OMC sobre Gls.

Acao Governamental

Segundo a Declaracdo de Doha, a OMC esta
discutindo tanto o estabelecimento de um
sistema multilateral de notificacio e registro de
indicagdes geograficas para vinhos e bebidas
alcoolicas, bem como a extensio, a outros
produtos, da prote¢io mais forte acordada
para vinhos e bebidas alcodlicas.

Os governos devem manter as discussoes
sobre a extensdo da prote¢io a indicagdes
geograficas separadas das negociaces da
Sessao de Negociacoes Especiais sobre o
sistema de notificacdo e registro para vinhos e
bebidas. As negociagdes continuarido em foros
multilaterais tais como a OMC e a WIPO.
Ap6s a suspensio da Rodada de Doha,
tratados bilaterais e outras formas de tratados
multilaterais também se tornardo mais
importantes.
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VI. DIREITOS DE VARIEDADES DE PLANTAS

Um suprimento continuo de novas variedades de plantas agricolas ¢ essencial para combater pestes
em evolugdo e melhorar o rendimento. Os direitos sobre variedades de plantas (PVR) protegem
novas variedades de plantas por um prazo de até 25 anos. Eles foram projetados na década de 50
para possibilitar aos cultivadores de variedades bem sucedidas controlar sua reproducio, e mediante
exploracao direta ou licenciamento obter um retorno quanto aos substanciais investimentos em
tempo e recursos, necessarios para produzi-las. Os ditreitos estio projetados para atender as
necessidades de cultivadores e fazendeiros, e podem coexistir facilmente com direitos de patentes
quanto a invenc¢des biotécnicas de plantas.

As disposi¢oes dos TRIPS exigem que os paises-membros protejam as variedades de plantas seja por
meio de patentes de utilidade ou de um eficaz sistema suz generis. O UPOV (o tratado internacional
que regulamenta a prote¢do a variedades de plantas) ¢ o mais popular sistema s#z generis de protegao de
variedades de plantas, agora com 63 paises como membros.

A Convencio sobre Diversidade Biolégica (CDB) exige que todo acesso a trecursos genéticos
nacionais seja negociado individualmente. Essas negociacdes podem impedir o uso de recursos
genéticos vitais para o desenvolvimento de novas variedades de plantas cultivadas. O Tratado
Internacional sobre Recursos Genéticos de Plantas para Alimentos e Agricultura (Tratado
Internacional) foi negociado como uma excegio especifica do CDB. Ele prevé que o material
genético das principais plantas cultivadas registradas seja intercambiado livremente, nos termos de
disposi¢bes para compartilhamento dos beneficios decorrentes da exploracdo comercial dos
produtos resultantes. O intercimbio estd sujeito a um Contrato de Transferéncia de Materiais

(MTA) padronizado.

Acao Empresarial Acao Governamental

As empresas foram construtivamente Os governos implementario o Tratado
envolvidas em discussoes que levaram ao Internacional e monitorardo seus efeitos,
Tratado Internacional. As empresas juntamente com os do MTA. Se tudo for
ajudaram a negociar um MTA que se bem, eles devem procurar acrescentar mais
acredita ser tanto imparcial como praticavel. plantas cultivadas ao acordo. Em caso

As empresas precisam agora demonstrar os contrario, o Tratado e o MTA precisam ser
beneficios do arranjo aceitando e explorando revistos..

recursos genéticos nos termos do MTA.
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VIl - SEGREDOS COMERCIAIS

Exclusividade de dados

O Atrtigo 39.3 do Acordo TRIPS da OMC obriga os membros da OMC a concederem um perfodo
de exclusividade de dados para estudos de seguranca e eficacia apresentados pelas industrias das
ciéncias farmacéutica e de plantas que se baseiam em pesquisa, para obtenc¢ao da liberacao
regulamentar. Durante esse periodo todas as informagSes objeto de propriedade intelectual
apresentadas ao 6rgio regulador estardo protegidas contra o uso comercial desleal. Uma vez que
esse periodo tenha expirado, a autoridade nacional competente podera conceder registro através de
procedimentos de aprovacio sumadria, mas sempre protegera os estudos contra revelagiao. Todos os
membros da OMC, com exce¢do de seus membros de paises subdesenvolvidos, foram obrigados,
desde 10 de janeiro de 2000, a implementar essas disposi¢des, e muitos membros do OMC,
inclusive alguns pafses em desenvolvimento, ja o fizeram. Outros membros da OMC, porém,
inclusive alguns paises recém-industrializados (NICs), deixaram de fazé-lo e estao impugnando a

interpretacio aceita das obrigaces contidas no Artigo 39.3 dos TRIPS, por meio de varias

interpretagoes.

Acao Empresarial

As empresas ainda estdo aguardando que
todos os paises em desenvolvimento que sao
membros da OMC implantem suas
obrigac¢bes nos termos do Artigo 39.3 do
TRIPS.

As empresas exortam os governos a exigir de
todos os requerentes dados originais de
seguranca e eficicia para aprovagoes de
comercializacdo de produtos
regulamentados, ou autoriza¢des para
confianga por parte do titular durante o
petiodo de ndo-confianca. As empresas
também exortam os governos a
proporcionarem termos especificos minimos
de protecio.

Na Unido Européia, a industria quimica
(CEFIC), apoiada por outros setores e pela
BUSINESSEUROPE (anteriormente
UNICE), solicitou o esclarecimento de
principios subjacentes a prote¢ao de dados,
os mecanismos para revelacio, se exigida
pelo interesse publico, e os paraimetros
usados para estabelecer um equilibrio entre
os diferentes interesses em jogo.

Acao Governamental

Atualmente os Estados Unidos e a Unido
Européia nao permitem confiar em
informacdes fornecidas as autoridades
reguladoras para novas entidades quimicas,
nem em prova de aprovacio anterior do
produto em outro pafs que exija tais
informacées, por um petriodo entre 5 ¢ 10
anos, conforme o segmento da industria. Isso
deve servir como modelo para a implantacio,
por todos os membros da OMC, de sua
obrigacido segundo o Artigo 39.3 do TRIPS,
como estd sendo feito atualmente através dos
Acordos de Livre Comércio (FT'A) com
diversos paises e regides.
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VIll. OUTRAS FORMAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TECNOLOGIAS

1. Produtos de informacao, por exemplo bancos de dados

Os bancos eletronicos de dados sao parte integrante do mercado mundial de informagdes. O sempre
crescente aumento das informacdes colhidas, processadas e distribuidas pelas empresas reflete um
valioso aumento em investimentos em novos produtos e servicos. A protecao de direitos autorais nao
protege, em certos casos, todas as espécies de bancos de dados, tais como bancos de dados ndo
originais. A Unido Européia proporcionou protecao sui generis (“Diretriz de Bancos de Dados”),
proibindo a extracio ou reutilizagdo nio autorizadas de partes substanciais de um banco de dados
que reflitam um investimento significativo. Essa forma de prote¢io aos bancos de dados nao deve
afetar os direitos de detentores de direitos existentes, tais como os criadores de obras incorporadas
no conteudo do banco de dados. O exemplo da Unido Européia foi implantado por todos os paises
da Unido Européia e uns poucos outros paises tais como o México e a Coréia do Sul.

Outras jurisdi¢oes oferecem atualmente, ou podem estar explorando, abordagens diferentes quanto a
protecdo a bancos de dados. Nos Estados Unidos, por exemplo, compila¢bes de dados ou fatos
recebem um grau de protecio se sua disposicao atender a requisitos minimos de originalidade, ou se a
indevida apropriagao de certos dados sensiveis ao tempo constituir concorréncia desleal, considerando
o investimento do compilador e a injusta vantagem para o usuario. A legislagdo foi introduzidas nos
Estados Unidos pata proporcionar protecao su#i generis do tipo da Unido Européia, mas até agora
deixou de receber apoio suficiente para se tornar lei.

Alguns levantaram o receio de que certas espécies de protecdo a bancos de dados podem ser tdo
amplas que reprimam o fluxo de informagdes e o comércio em informagdes, mas os proponentes
acreditam que esses receios possam set abordados através de legislacdo que proporcione acesso
apropriado a informagGes ndo originais enquanto protege e incentiva o investimento de
compiladores e disseminadores de dados.

Acao Empresarial

Embora a ICC nio tenha uma posicio
formada sobre a necessidade dessa protecio,
as empresas devem seguir atentamente o
desenvolvimento da discussdo da protecdo de
bancos de dados a nivel internacional e
nacional, para assegurar prote¢ao legal
adequada aos bancos de dados, que ao
mesmo tempo salvaguarde os legitimos
interesses dos usudrios, compiladores e
disseminadores.

Acao Governamental

Quando os Tratados da WIPO de Internet
sobre Direito Autoral, Interpretagoes,
Execugbes e Fonogramas foram adotados em
1996, um instrumento internacional sobre a
protecdo de bancos de dados nio originais foi
proposta como um dos pilares de uma futura
estrutura internacional sobre a prote¢io de
conteudo na sociedade da informacio.
Embora nada mais tenha progredido quanto a
este aspecto, as discussdes sobre a
possibilidade de um acordo internacional
quanto a prote¢ao de bancos de dados tém
tido andamento dentro da respectiva
Comissiao Permanente da WIPO, desde 1996.

2. Direitos indigenas/ comunitarios/ tradicionais

O interesse comercial por espécies de plantas e animais nos paises em industtializacdo, e por
conhecimentos e remédios tradicionais, tem levantado questdes quanto a propriedade desses
recursos, que anteriormente se presumia serem de dominio publico. O sistema existente de direitos
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de propriedade intelectual tem sido criticado por permitir que pessoas ou entidades se apropriem de
recursos comercialmente valiosos, como variedades de plantas, etc. Ao mesmo tempo, 0s
detentores desses recursos tém, eles proprios, comecado a explorar o conceito de direitos
comunitarios de propriedade intelectual. Até que ponto podem os direitos de propriedade
intelectual existentes proporcionar uma estrutura apropriada para a exploragdo de recursos
tradicionais e biologicos? Serd necessario um novo tipo (sui generis) de direitos de propriedade
intelectual? Ou estd a solugdo mais adequada para essas questdes fora do sistema de propriedade

intelectual?

O acesso e compartilhamento de beneficios (ABS) sdo principios gémeos da Convengiao sobre
Diversidade Biolégica (CDB), que reconhece o direito soberano dos estados sobre recursos
genéticos. A Convencio sobre Diversidade Bioldgica encoraja os pesquisadores bioldgicos a
manterem entendimentos com as comunidades indigenas e locais quanto a qualquer pesquisa
bioldgica, e a acertar com eles os termos para acesso aos recursos genéticos. No entanto, mesmo
quando esses entendimentos sao buscados de boa fé, subsequentemente podem surgir novos
grupos que impugnam a autoridade dos grupos que mantiveram os entendimentos inicialmente. E
necessario haver mais certeza juridica. Em caso contrario, o risco acrescido resultara em menores
beneficios, e desencorajara o acesso a recursos que a Convenciao sobre Diversidade Bioldgica se

destina a promover.

Acao Empresarial

As empresas estdo participando em
processos apropriados para definir a relagio
entre conhecimento tradicional (TK) e
direitos de propriedade intelectual (IPR). A
forma de qualquer novo direito sui generis
setia determinada em grande parte por seus
objetivos, sobre os quais ainda nao hd uma
concordancia geral. As empresas estdo abertas
a propostas praticas para a prote¢ao de
propriedade intelectual comunitaria e
indigena, e esta se dedicando a uma
discussio construtiva. Qualquer sistema 47/
generis para o conhecimento tradicional
precisa ser projetado para coexistir
eficazmente com os direitos convencionais
de propriedade intelectual, tais como
patentes. Além disso, o dominio publico ndo
deve ser definido muito restritamente nem
devem seus limites ser excedidos sem uma
boa razio.

Agéao da ICC:

A ICC esta participando em didlogos com
outros interessados, especialmente na
Comissio Inter-govenamental da WIPO e na
Convencio sobre Diversidade Bioldgica. O
documento de discussao “Protecio do
Conhecimento Tradicional”, da ICC, define
as vantagens a serem obtidas e as
dificuldades a serem enfrentadas em
qualquer sistema suZ generis para proteger o
conhecimento indigena.

Acao Governamental

Em seguida a Convencio sobre Diversidade
Biologica, diversos governos nacionais
promulgaram, ou estio cogitando promulgar,
legislacdo regulamentando o acesso a recursos
biolégicos. Ha urgente necessidade de que
outros mais o facam. Até que a legislacao
nacional esteja vigente, 0 acesso a recursos
genéticos nacionais estd prejudicado — uma
consequéncia nio pretendida e muito
lamentavel do CDB. Os regimes nacionais
precisam ndo s6 articular normas nacionais
para o acesso e compartilhamento de
beneficios, mas precisam também
proporcionar orientagio e mais certeza juridica
quanto a entendimentos apropriados com as
comunidades indigenas e locais. Mais governos
devem implementar as Diretrizes de Bonn, e
devem também assegurar que qualquer
legislacdo que tenha um impacto sobre os
direitos de propriedade intelectual sejam
compativeis com o TRIPS.

A WIPO concluiu sua identificacdo e avaliacio
de questdes quanto as necessidades dos
diferentes interessados no campo do
conhecimento tradicional, e agora esta se
dedicando ativamente ao exame de como as
demandas nessa area seriam atendidas da
melhor forma - especialmente através de
reunides da Comissdo Inter-governamental
sobre Propriedade Intelectual e Recursos
Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e
Folclore. Alguns paises estdo
compreensivelmente irritados com o lento
progresso, mas nenhum consenso pode ser
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desenvolvido até que haja acordo quanto aos
objetivos e as dificuldades sejam examinadas.

Os paises com conhecimentos tradicionais e
recursos genéticos podem ajudar classificando
e documentando isso, por exemplo em bancos

de dados.

3. Biotecnologia e novos avang¢os da genética

A biotecnologia é uma complexa cole¢do de tecnologias cumulativas, que usam processos celulares
e biomoleculares para solucionar problemas de satde humana, agricultura, alimentagao, processos
industriais e o meio ambiente. Com isso ela cria novos produtos, servigos e informac¢des com valor
econdmico e social. A biotecnologia serve cada vez mais como propulsor econdémico e social
através de um conjunto de tecnologias de plataforma que dependem muito de prote¢io a
propriedade intelectual para sua vitalidade e crescimento continuado. Sua complexidade, porém,
também acarreta novos conjuntos de desafios de propriedade intelectual. Por exemplo, hd uma
crescente necessidade de equilibrio entre a manuteng¢ao do acesso a dados genéticos e tecnologias
cumulativas de pesquisa (para encorajar a difusio de resultados da pesquisa e o desenvolvimento de
novas tecnologias), e a necessidade comercial de proteger invencdes e ferramentas genéticas (para
promover a inovagdo e formacao de capital, criar receita a partir de arriscados investimentos em

N

pesquisa e desenvolvimento, e permitir intercambios de direitos orientados pelo mercado). A
medida em que novas aplicagdes comerciais e clinicas se desenvolvem rapidamente em multiplas
direcdes, algumas das atuais questdes-chave de propriedade intelectual quanto a biotecnologia
incluem 1) normas apropriadas para protecio (inclusive utilidade); 2) termos de acesso; 3) questoes
de patcerias publico-privadas; 4) o papel da exclusividade de dados; 5) novas técnicas para a difusdo
de tecnologia; 6) isencOes para pesquisa e liberdade para operar; 7) praticas de licenciamento e
outros termos contratuais; 8) normas e procedimentos internacionais adequados e eficazes; 9)
normas e procedimentos para biologia genérica e biologia de prosseguimento; 10) prote¢io e acesso
a bancos de dados; e 11) incentivos apropriados a inovagbes para novas colabora¢Ges em pesquisa
de translacdo (pesquisa e desenvolvimento entre pesquisa basica ou fundamental e aplicacSes

clinicas).

Acao Empresarial

As empresas continuam apoiando um amplo
entendimento social de que a realizacdo da
promessa de significativos apetfeicoamentos
em qualidade de vida, saide humana e
crescimento econémico tornados possiveis
pela biotecnologia dependem criticamente de
uma estrutura de propriedade intelectual
transparente, equilibrada e que seja feita valer
efetivamente, incluindo tanto direitos de
propriedade intelectual como mecanismos
eficazes para acesso e difusdo. Tal estrutura é
necessaria: (1) para estimular o muito
dispendioso e arriscado investimento de
recursos necessarios para pesquisar e
desenvolver essas benéficas inovacoes,
provenientes de laboratorios, através de
experimentos clinicos ou de campo, para o
mercado; (2) para disseminar amplamente as
novas tecnologias — e os produtos, servicos e
informacdes correlatos — como um meio
para estimular aperfeicoamentos

Acao Governamental

Os governos precisam reconhecer que uma
protecio forte, previsivel e oportuna a
propriedade intelectual — mediante o estimulo
a pesquisa, fluxos de conhecimento e a entrada
de novas tecnologias nos mercados — constitui
um fator-chave para o crescimento econémico
e para a pesquisa e desenvolvimento no setor
da biotecnologia. Uma forte protecdo a
propriedade intelectual é essencial para o éxito
€, em muitos casos, a sobrevivéncia do
crescente numero de empresas de
biotecnologia, muitas das quais sdo empresas
pequenas e médias que estdo iniciando, ou sdo
desmembramentos sem fins lucrativos de
universidades e laboratérios. O papel da
politica governamental deve ser o de criar uma
estrutura legal e de diretrizes para a
propriedade intelectual em biotecnologia, que
(1) estimule a inovagdo e o crescimento
econémico; (2) focalize aten¢ao redobrada
sobre diretrizes especificas referentes a
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incrementais e novos avangos; (3) para
proporcionar uma estrutura orientada para o
mercado, para o intercambio de direitos e a
criacdo de capital; e (4) para criar valor social
e econ6émico a partir de ativos intelectuais
além dos direitos de propriedade intelectual
propriamente ditos.

escopo, qualidade, difusdo, acesso e eficacia; e
(3) abranja a intersec¢do e a interagdo da
propriedade intelectual com outras
ferramentas governamentais como politica de
concorréncia, infra-estrutura de pesquisa e
desenvolvimento, impostos e formacio de
capital, e regimes reguladores governamentais
para a biotecnologia. Portanto, os governos
precisam considerar cuidadosamente o
equilibrio apropriado a ser alcangado entre os
mecanismos de regulamentacio e as diretrizes
de propriedade intelectual, necessario para
promover a inovacdo da biotecnologia e
concretizar sua enorme promessa para a
sociedade.
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B. Questoes comuns a varios direitos de propriedade
intelectual

|. PRIORIDADES NA EXIGENCIA DE OBSERVANCIA

1. Jurisdicao e lei aplicavel

A maioria dos direitos de propriedade intelectual registrados sdo direitos baseados em paises:
autoridades e leis nacionais regem sua concessio, escopo, exigéncia de observancia e validade
dentro do territério nacional. O regime de direitos de propriedade intelectual regionais, como nos
EUA, muitas vezes se superpdem a direitos nacionais existentes.

De um modo geral, violagoes de direitos de propriedade intelectual por terceiros sao consideradas
ato ilicito. O principio geral do direito internacional privado sobre atos ilicitos é que a jurisdi¢do e a
lei aplicavel devem ser determinados por referéncia ao local do delito e/ou do dano, o que levanta
complexas questdes no caso de violagSes de direitos de propriedade intelectual. A cooperagio
internacional estd em andamento para esclarecer essas regras e para criar o maximo de certeza
juridica.

Acao Empresarial Acao Governamental
As empresas apéiam atividades Os governos nio devem ratificar e
internacionais que visam projetar um implementar a Convencio.

sistema-modelo. Em especial, as empresas
apoiam os esforcos da Conferéncia de Haia
sobre Direito Internacional Privado de
estabelecer uma convencao sobre jurisdi¢ao
e exigéncia de cumprimento de contratos de
empresa-com-empresa com acordo de
escolha de tribunal. A versao final da
Convencao sobre Acordos de Escolha de
Tribunal foi adotada pela 20" sessdao da
conferéncia, realizada em 30 de junho de
2005. A convencao nio se aplica a validade e
violagio de direitos de propriedade
intelectual que nio sejam direitos autorais e
direitos conexos, exceto com telacio a
violagGes nas quais ¢ ajuizado ou poderia ter
sido ajuizado processo por infragao de
contrato referente a esses direitos de
propriedade intelectual.

As empresas apdiam as trés disposicoes-
chave da Convengcao: (i) o tribunal designado
em um acordo de escolha exclusiva de
tribunal tem jurisdi¢do, e precisa exercé-la;
(i) todos os outros tribunais precisam
declinar a jurisdicdo, e (iif) os tribunais dos
estados contratantes precisam homologar e
executar sentengas proferidas pelo tribunal
designado.
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Acao da ICC:

A ICC continua a cooperar de perto e
proporcionar conhecimento comercial
especializado quanto as questdes levantadas
pela Convencio junto a Conferéncia de
Haia, através dos esforcos coordenados das
Comissoes da ICC sobre Direito e Pratica
Comercial; Propriedade Intelectual; e E-
Comércio, Tecnologia da Informacao e
Telecomunica¢es.

2. Inconsisténcia internacional

A inconsisténcia em abordagens nacionais a prote¢do da propriedade intelectual e a falta de
reconhecimento de outros direitos e sistemas nacionais tém resultado em tentativas de conseguir
foro favoravel (“forum shopping”) e em incerteza. As manifesta¢oes de inconsisténcia incluem:

* diferencas na apresentacio de provas (com ou sem inquiricao de testemunhas pela parte adversa,

instrucdo eletronica);

 diferencas na relacio reciproca entre a prote¢do de direitos de propriedade intelectual exclusivos

e as leis quanto a concorréncia;

* disponibilidade de medidas cautelares — liminares — mandados de arresto ou sequestro, etc.;

* diferencas nos procedimentos disponiveis (civil, criminal, aduaneiro), seus custos e possibilidade

de reparacio, duragio e resultado.

Na Europa, as dificuldades associadas ao litigio em diferentes tribunais nacionais quanto a patentes
nacionais expedidas a partir de uma patente européia seriam mitigadas pela celebracio do Acordo
sobre Litigios quanto a Patentes Européias (EPLA). O EPLA, um acordo opcional, instituiria um
Tribunal Europeu de Patentes, com um juizo de primeira instancia (com um juizo central e diversas
divisGes regionais) um tribunal comum de recursos, e regras processuais harmonizadas. O Tribunal
Europeu de Patentes teria jurisdigdo quanto a validade e violagdes de Patentes Européias.

Acao Empresarial

As empresas determinardo e articulardo suas
necessidades, e apoiario atividades
internacionais destinadas a projetar um
sistema-modelo.

As empresas exortam os governos do Centro
Europeu de Diretrizes (EPC) a celebrarem o
Acordo sobre Litigios quanto a Patentes
Européias (EPLA) o quanto antes.

Acgiao da ICC

A ICC estudara questoes referentes ao
EPLA e outras questdes sobre litigio quanto
a patentes durante 2000.

Acao Governamental

Os governos devem dar apoio as iniciativas
para harmonizar os procedimentos nos
tribunais (por exemplo, normas para
revelagdo), e para desenvolver conceitos
existentes (por exemplo, as Convengoes de
Bruxelas/Lugano), levando em conta os
interesses das empresas.

Os governos devem promover maior uso da
tecnologia da informacao, para facilitar o
rapido intercambio de informagbes e arquivos,
a consolidacio e reconhecimento mutuo dos
“métodos de prova”, por exemplo o uso de
testemunhas peritas independentes. Eles
também devem assegurar a disponibilidade de
medidas cautelares para proporcionar a
propriedade intelectual prote¢io de
emergeéncia que seja eficaz..
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Os governos do EPC devem continuar
apoiando a implementacio do Acordo sobre
Litigios quanto a Patentes Européias e
cooperando com a Comissao e o Parlamento
Europeus, que expressaram seu apoio e sua
intencdo de se envolverem nas negocia¢oes do
EPLA e de examinar as questoes
constitucionais correlatas.

3. Exigéncia de observancia na Internet

A facilidade e a velocidade da reprodugio e transmissio de conteudo digital pela Internet tém
tornado dificil para os detentores de direitos controlar a distribuicdo de suas obras amparadas por
direitos autorais, e fazer valer seus direitos no contexto digital, e aumentando consequentemente.os
riscos de se langar servicos legitimos on-line. Embora inicialmente o setor da musica tenha sido
especialmente afetado, a maioria dos detentores de direitos tém sofrido prejuizos substanciais como
resultado da pirataria digital. Em resposta, esses detentores de direitos adotaram um vasto leque de
providéncias, inclusive o langamento de servigos legitimos, campanhas de conscientiza¢ao publica,
uso de medidas tecnolégicas de protecdo, e acdo judicial de repressido contra as violagdes mais
prejudiciais de seus direitos. Ainda assim, os infratores sao engenhosos, e tém tentado estruturar seus
servicos de maneira a tornar mais dificil aos detentores de direitos fazé-los valer, por exemplo usando
servidores remotos para evitar a jurisdi¢ao.

A importancia de sites na Internet, como interface de comunicacdo e comércio com consumidores
e parceiros de negbcios, também tem proporcionado novas oportunidades para abusos quanto a
direitos de marcas (através do mau uso de nomes de dominios, inser¢ao de metatags, etc.)

A natureza global da Internet também acirra as questes de jurisdicdo e exigéncia de observancia,
porque a atividade na Internet, devido a seu alcance mundial, pode expor as partes a litigio em
qualquer pafs do mundo onde se alegue que o ato ilicito ocorte ou o dano ¢ sofrido. A violagdo dos
direitos de propriedade intelectual na Internet levanta complexas questdes de localizagiao dos
componentes dos atos de violagio.

Além das questdes jurisdicionais, os detentores de direitos tém dificuldades em rastrear os
violadores que operam na Internet, devido a falta de informagdes confiaveis sobre a identidade das
pessoas que operam sites ou detém nomes de dominios. Além disso, a natureza transiente da maior
parte do conteudo que circula na Internet torna a coleta de provas mais dificil.

ambém, com o crescente numero de documentos eletronicos que podem ser necessarios ou

E também, com o cr t mero de documentos eletroni dem ser ti
possam ser descobertos em litigios, as questdes da admissibilidade de provas digitais levantam
questdes complexas tais como autenticagio da identidade, conteudo e horario, confidencialidade e

politica de arquivo morto, inclusive arquivos deletados.

Acao Empresarial

Diversas iniciativas do setor privado tém
sido langadas para se trabalhar em solugGes
técnicas para limitar as violagGes e ajudar na
exigéncia de observincia dos direitos de
propriedade intelectual na Internet. As
empresas monitoram atentamente, e, quando
apropriado, apbiam essas iniciativas. Na area
de nomes de dominios, as empresas
continuardo apoiando a Diretriz para
Solucao Uniforme de Controvérsias, da
ICANN, enquanto reivindicam maior

Acao Governamental

Os governos devem implantar pronta e
fielmente os Tratados da WIPO de 1966,
ambos em vigor, inclusive estruturas juridicas
apropriadas para medidas eficazes de protegio
tecnologica, e proporcionar remédios juridicos
eficazes contra atividades e dispositivos
relacionados a butla. (veja a Secio A.117) Os
governos devem encorajar a ICANN a
permitir o acesso razoavel, através de um
banco de dados preciso da WHOIS, a
informacoes suficientes para identificar
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consisténcia nas decisGes que estio sendo
proferidas. As empresas notam que nio se
pode chegar a um consenso sobre a extensdao
da Diretriz para Solucdo Uniforme de
Controvérsias (UDRP) a identificadores
comerciais além das marcas, mas ap6iam
esforcos continuados para aperfeicoar a
opera¢io da UDRP ou procedimentos
semelhantes para violagoes escancaradas dos
direitos de propriedade intelectual na
Internet. As empresas ddo as boas-vindas as
providéncias da WIPO para tornar
disponiveis bancos de dados sobre matcas,
decisGes da UDRP e registros de ccTLDs, o
que deve facilitar as buscas de diteitos
anteriores ou precedentes.

As empresas pressionario por acesso
apropriado a informacdes suficientes para
identificar e localizar violadores de direitos
de propriedade intelectual e provedores de
conteudo ilegal, para facilitar investiga¢Ses
criminais e atividades legitimas de exigéncia
de cumprimento da lei.

(veja também as segoes Marcas e Direitos Autorais).

Agéao da ICC:

A ICC esta trabalhando, através das
Empresas-Membros da ICANN, para
defender as necessidades das empresas na
ICANN com relacio a formulagdo de
diretrizes sobre nomes de dominios,
inclusive condi¢bes de registro. O
Departamento de Inteligéncia de
Contrafacio e a Unidade de Crimes
Cibernéticos da ICC também desempenham
atividades de coleta de dados e de exigéncia
de observancia.

alegados violadores de direitos de propriedade
intelectual e provedores de conteudo ilegal,
para facilitar investigagOes criminais e
atividades legitimas de exigéncia do
cumprimento das leis.

A nivel da Unido Européia, a Agéncia
Européia de Seguranga de Redes e
Informacoes foi estabelecida em 2004 para
aprimorar a aptiddo da Unido Européia e dos
estados-membros de reagir aos problemas de
seguranca de redes e informacdes. (veja também
as segoes Marcas e Direitos Autorais).
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ll. SOLUCAO DE CONTROVERSIAS~ DE PROPRIEDADE NTELEC TUAL
POR ARBITRAGEM OU MEDIACAO

Com a expansdo do comércio internacional nos anos recentes, tem havido uma proliferacio de
controvérsias envolvendo um crescente nimero e variedade de direitos de propriedade intelectual.
A protecio efetiva desses direitos exige um mecanismo de solucio de controvérsias adaptado as
caracteristicas especiais de controvérsias internacionais sobre propriedade intelectual.

As controvérsias sobre propriedade intelectual ndo sdo fundamentalmente diferentes de outras
controvérsias. Ha, porém, caracteristicas especiais que precisam ser levadas em consideragdo, em
vista da natureza impar de cada tipo de propriedade intelectual. Tanto a arbitragem como a
mediagdo oferecem vantagens que tornam esses mecanismos especialmente apropriados para a
solucio de controvérsias sobre propriedade intelectual.

1. Arbitragem

A arbitragem tem quatro caracteristicas fundamentais: (i) ela é um mecanismo privado para solugao
de controvérsias; (ii) ela constitui uma alternativa aos juizos e tribunais nacionais; (iii) ela é
selecionada e controlada pelas partes; e (iv) ela é a determinacio final e que obriga, por um tribunal
imparcial, dos direitos e obrigacoes das partes.

As partes decidem pela arbitragem, em lugar de um tribunal nacional, por varias razdes. Em
primeiro lugar, devido a sua natureza ndo nacional e internacional, a arbitragem proporciona as
partes tanto um foro neutro como um tribunal que aplica seus préprios procedimentos e idioma.
Em segundo lugar, como a sentenca arbitral é final e obriga, ndo deve haver recursos, e a sentenga é
executavel diretamente, nos termos da Convengdo de Nova York, em mais de 140 paises. Em
terceiro lugar, a natureza autbnoma do processo de arbitragem permite as partes e aos arbitros a
flexibilidade para determinarem livremente o procedimento mais adequado para o caso especifico,
sem estarem obrigados a detalhados e rigidos procedimentos judiciais nacionais. Em quarto lugar,
as partes podem selecionar arbitros com conhecimentos de perito e com vivéncia juridica em certos
setores. Outra vantagem da arbitragem, especialmente pertinente para controvérsias que envolvem
processos e direitos de propriedade intelectual sigilosa, é a natureza privada e confidencial da
arbitragem e da sentenga arbitral.

As controvérsias referentes a propriedade intelectual podem tipicamente envolver a titularidade,
validade, exigibilidade, viola¢do ou apropriacio indébita de um direito de propriedade intelectual.
Ha muitas situagOes nas quais a arbitragem dessas controvérsias pode ser apropriada. Isso inclui
controvérsias envolvendo licengas de propriedade intelectual, contratos de transferéncia de
propriedade intelectual (por exemplo, no contexto da aquisicao de um negécio ou de uma empresa)
ou contratos que prevéem o desenvolvimento de propriedade intelectual (por exemplo, contratos
de pesquisa ou emprego).

Na auséncia de um contrato pré-existente que contenha clausula de arbitragem, esta normalmente
nao é possivel a ndo ser que as partes acordem, depois de uma controvérsia ter surgido, em
submeter a controvérsia a arbitragem. A arbitragem de controvérsias de propriedade intelectual
também pode ser inapropriada em situacSes nas quais é necessaria uma medida liminar imediata ou
quando € necessario um precedente juridico.

Mesmo quando existe um contrato de arbitragem, algumas controvérsias de propriedade intelectual
nao podem ser submetidas a arbitragem porque a controvérsia nao ¢ arbitravel. Isso significa que
legalmente a controvérsia nao é passivel de ser dirimida por arbitragem. Em muitos ordenamentos
juridicos ha alguns tipos de objeto contratual que ndo podem ser removidos da jurisdi¢io normal
dos juizos e tribunais nacionais e submetidos a arbitragem.

Em alguns paises hé restricGes quanto a poderem certos tipos de propriedade intelectual ser
submetidos a arbitragem. Isso porque a existéncia de um direito de propriedade intelectual muitas
vezes exige o registro junto a um 6rgio governamental ou guasi-governamental, que sé ele pode
conceder, alterar ou revogar o direito e determinar o seu escopo. Portanto, as controvérsias que
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afetam diretamente a existéncia ou validade de um direito de propriedade intelectual pode nio ser
arbitravel. Esse é obviamente o caso quanto a validade de uma patente expedida por uma reparticio
de patentes nacional ou européia, que ¢ a Gnica autoridade competente na qual se pode impugnar a
validade de tal ato. Por outro lado, as controvérsias referentes ao exercicio de um direito de
propriedade intelectual geralmente sdo consideradas arbitraveis. Mesmo quando a validade esta
sendo questionada, os direitos contratuais entre as partes podem set submetidos a arbitragem.

Hoje as controvérsias sobre propriedade intelectual sdo arbitraveis na maioria dos paises. A
aceitacdo geral da arbitrabilidade de direitos de propriedade intelectual é também comprovada pelo
significativo nimero de casos do Tribunal Internacional de Arbitragem da ICC que envolvem
principalmente controvérsias sobre propriedade intelectual. Além disso, certas organizag¢oes criaram
procedimentos especificos de arbitragem de propriedade intelectual, e compilaram listas de arbitros
potenciais.

Um problema reconhecido de uma maneira geral refere-se a0 uso de medidas liminares ou
cautelares quando hd um contrato de arbitragem. Agora é bem reconhecido, na maioria dos
ordenamentos juridicos, que os juizos e tribunais nacionais tém o ditreito de intervir em uma
controvérsia para conceder medida liminar, a despeito do contrato de arbitragem. Quando os
direitos de propriedade intelectual existem e precisam set protegidos dependendo da determinacio
dos direitos substantivos das partes, até que o tribunal arbitral esteja plenamente constituido
geralmente as partes estdo livres para procurar remédio seja através de juizo ou tribunal nacional
apropriado ou de tribunal arbitral. O remédio proporcionado por juizo ou tribunal nacional
constitui subsidio para o processo de arbitragem e para o contrato de arbitragem.

Acao Empresarial Acao Governamental

As empresas devem levar em conta os
seguintes pontos, ao considerarem a
arbitragem de controvérsias sobre
propriedade intelectual:

Embora as controvérsias sobre propriedade
intelectual sejam hoje arbitraveis na maiotia
dos paises, alguns paises sdo mais liberais que
outros. A Suica e os Estados Unidos aceitam a
arbitrabilidade de quase todas as controvérsias
sobre propriedade intelectual. Na maioria dos
outros paises foi estabelecida uma distin¢do
entre direitos de propriedade intelectual que
precisam ser registrados (por exemplo,
patentes e marcas) e aqueles que existem

* Para facilitar a execucio e ajudar a evitar os
problemas criados pela arbitrabilidade,
pode ser util acrescentar uma cldusula pela
qual as partes acordem quanto a execugao.

* Quando as partes consideram

conhecimentos de perito essenciais em
questdes de propriedade intelectual, elas
devem dispor, no contrato de arbitragem,
que os arbitros tenham qualificagbes e/ou
experiéncia adequados.

* Em situacoes nas quais medida cautelar
(frequentemente exigida em casos de
propriedade intelectual) é buscada no
tribunal arbitral, é preferivel que os
arbitros déem essas ordens, em lugar dos
juizos ou tribunais. No entanto, o apoio
dos juizos ou tribunais sera necessario em
casos extremos, ou quando as partes nao
estiverem dispostas a reconhecer a
autoridade dos arbitros.

* As leis nacionais referentes a
confidencialidade — de grande importincia
em casos de propriedade intelectual — nio
sa0 uniformes, e nao ha certeza de
confidencialidade absoluta de documentos

independentemente de qualquer registro
nacional ou internacional (por exemplo,
direitos autorais). Os direitos de propriedade
intelectual que pertencem a primeira categoria
podem ser arbitraveis, mas uma sentenca
arbitral proferida ndo pode afetar os direitos
de terceiros. Os direitos de propriedade
intelectual que ndo estdo sujeitos a qualquer
registro sao livremente arbitraveis.

A reduc¢io no nimero de pafses que aplicam
uma abordagem estrita ou mesmo restritiva
quanto a arbitrabilidade é bem-vinda e
encorajada. O continuado apoio de institui¢des
internacionais com conhecimentos
especializados, inclusive a UNCITRAL com
sua Lei Modelo, e a ICC, a WIPO, e a OMC,
facilitardo muito a solucio final desse
problema.

Os governos devem adotar as seguintes agoes:
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em arbitragem. Disposi¢oes de sigilo no
contrato substantivo subjacente se
manterdo validas para o procedimento de
arbitragem, ressalvadas sempre as matérias
que possam ser submetidas a juizo ou
tribunal. Tanto as partes como os arbitros

* Ratificar a Convencao de Nova York sobre
Homologaciao e Execuc¢io de Sentencas
Arbitrais, de 1958. Mais de 140 paises ja o
fizeram, e esforcos devem ser envidados
para persuadir os demais estados a ratifica-

. . . la.
precisam estabelecer disposi¢oes
especificas para assegurar o sigilo * Adotar a Lei Modelo sobre Arbitragem
conforme for apropriado. Isso pode ser Comercial Internacional, da UNCITRAL, de
em forma de clausulas adicionais ao 1985, ou uma lei moderna de arbitragem.

contrato, ou uma ordem procedimental
pelo tribunal, ou no termo de arbitragem.

Acao da ICC

A cada ano, cerca de 10% dos contratos que
dido causa a uma arbitragem pela ICC
referem-se a propriedade intelectual.

A Comissao sobre Arbitragem expediu um
relatério sobre controvérsias e arbitragem
quanto a propriedade intelectual (Boletim do
Tribunal Internacional de Arbitragem da
ICC (1998) 9:1 ICC ICArb.Bull.37).

1.1 Mediacao

Mediacao pode ser definida como “processo pelo qual um mediador, isto é, um terceiro que seja
neutro, trabalha com as partes para solucionar a controvérsia das mesmas por acordo, em lugar de
impor uma soluc¢do”. O mediador ajuda as partes a isolar pontos de concordancia e de discordia,
explorando solu¢des alternativas e considerando solucdes conciliatérias para encontrar uma solugio
mutuamente satisfatoria para a controvérsia das mesmas. Os mediadores ndo podem tomar
decisGes condenatdrias que obriguem. Eles ajudam as partes a chegarem a um meio termo que s6
obriga contratualmente.

A forca da mediacdo estd no fato de que ela permite as partes negociarem sua prépria solugio da
sua controvérsia. As partes podem negociar uma solu¢io com base em suas necessidades e
interesses futuros. O mediador, ao contrario de um juiz ou arbitro, ndo esta limitado a aplicar um
certo conjuntos de regras a fatos passados para determinar a situagio juridica entre as partes.
Outras vantagens sao que a media¢io é confidencial, e que o mediador pode ajudar as partes a
chegarem a qualquer tipo de solucido que elas considerem aceitavel; arbitros e juizes estdo limitados
a remédios disponiveis na lei.

Tal como a arbitragem, a mediacdo ¢é consensual. S6 as controvérsias sobre propriedade intelectual
abrangidas em um contrato de mediacdo podem ser submetidas a mediacdo. Além disso, sendo a
finalidade da mediagdo a negociagdo de um meio-termo, situagOes nas quais nao ¢é possivel qualquer
negocia¢io e cooperagio entre as partes (por exemplo, casos de contrafacio ou pirataria deliberada)
nao sao apropriadas para mediagdo.

Por outro lado, a mediagio de controvérsias sobre propriedade intelectual pode ser especialmente
apropriada em situa¢Ges nas quais seja importante a manuten¢ao da confidencialidade da
controvérsia ou a preservacio ou desenvolvimento de relacGes de negdcios entre as partes.

Acao Empresarial Acao Governamental

A Associacio Internacional de Marcas esta Os Tribunais Federais dos Estados Unidos e o
promovendo o uso de mediagdo para Tribunal Alemio de Patentes estabeleceram
solucionar controvérsias internacionais recentemente esquemas de mediagao, e juizes
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quanto a marcas.

As Regras de Solugao Amigavel de
Controvérsias, da ICC, estdo disponiveis e
sao adequadas para controvérsias sobre
propriedade intelectual. As controvérsias
técnicas sobre propriedade intelectual
também podem ser submetidas ao Centro de
Peritos da ICC, que pode propor e nomear
peritos, e administrar os processos referentes
a tais controvérsias. A ICC encoraja periodos
de esfriamento de animos em contratos com
clausula de Solucao Amigavel de
Controvérsias.

nos Hstados Unidos estdo cada vez mais
encaminhando as partes em controvérsias
sobre patentes a mediagdo, antes de tomarem
uma decisdo sobre esses casos.
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lIl. CONTRAFACAO E PIRATARIA

Outrora um problema associado a CDs e bens de luxo, hoje a pirataria e a contrafacio estio
causando sérios danos a uma variedade enorme de industrias. Desde alimentos e bebidas, produtos
farmacéuticos, eletronicos e téxteis até os setores de software, musica, televisao e filmes, a pirataria
e a contrafacdo constituem um dreno em virtualmente todas as industrias. Esse comércio ilegal,
avaliado em centenas de bilhoes de ddlares anualmente, esta despojando as economias do
investimento tao necessario, resultando em substanciais perdas de empregos em muitos setores.
Além do mais, a pirataria e a contrafacdo constituem um sério risco para a saude publica,
especialmente com medicamentos falsificados, brinquedos inseguros ou pegas de reposicao
defeituosas para automoéveis ou avides. O furto de propriedade intelectual na escala hoje
testemunhada esta sufocando a inovacio e a criatividade no coracio da economia hodierna, baseada
em conhecimento. A pirataria e a contrafacdo estio solapando o sustento de criadores e inovadores,
bem como de milhées de outras pessoas que trabalham no setor de propriedade intelectual. Essa
atividade ilegal esta roubando dos governos milhGes de délares em receita tributaria necessaria para
proporcionar servi¢os essenciais. A agéncia de policia internacional, a Interpol, também advertiu
como as organizacdes criminosas estdo usando a pirataria para financiar outras atividades ilegais
como trafico de drogas e de armas.

Tanto os paises desenvolvidos como em desenvolvimento estao sendo afetados pela pirataria e a
contrafacdo em massa. Até 60 por cento dos remédios nos pafses em desenvolvimento sdo
falsificados, segundo estimativas da Organizacio Mundial de Saude (OMS).

As estatisticas podem dar uma idéia da escala do problema, mas ndo pode expressar toda a extensao
do dano causado tanto a economia mundial como a sociedade. As industrias internacionais estao
menos propensas a investir em producdo ou a transferir tecnologia avancgada para pafses onde elas
provavelmente terdo seus produtos copiados ou sua tecnologia roubada. As empresas locais que
tentam fabricar e comercializar produtos legitimos em paises em desenvolvimento véem seus
esforcos anulados pela pirataria e a contrafagio. A concorréncia no mercado é distorcida, pois os
negocios legitimos ndo podem “concorrer” com piratas que pegam carona no trabalho de outrem,
sem contribuir para a pesquisa, desenvolvimento ou custos sociais de seus empregados.

A pirataria e a contrafacido interferem no virtuoso ciclo de investimento, pelo qual as receitas de
produtos existentes sdo reinvestidas no desenvolvimento de nova criatividade e inovagao. Essa
disseminada atividade ilegal acaba por reduzir a diversidade e qualidade de produtos criativos e

outros bens a disposicdao dos consumidores.

Acao Empresarial

As industrias baseadas em propriedade
intelectual tém trabalhado proativamente
para combater a pirataria e a contrafacio de
todas as formas. Muitos setores tém
trabalhado de perto com 6érgios aos quais
cabe exigir o cumprimento da lei para
investigar e reprimir o furto de propriedade
intelectual. Diversos setores também estdo
educando ativamente os governos e o
publico com relagio ao papel afora isso legal
de intermediarios, limitacoes da
responsabilidade aplicavel e os processos
judiciais necessatios para sua efetiva
assisténcia em investigacoes de pirataria. Ha
também esforgos em andamento por parte
de empresas para educar o publico e
aumentar a conscientizacao sobre os danos

Acao Governamental

Um estudo da ICC/Ifo, em 2005, revelou que
mais de 70% dos economistas de empresas e
académicos, pesquisados em 90 paises,
concordam ou concordam veementemente
que o furto de propriedade intelectual esta
entre os problemas mais prementes do pafs.
Nio menos que 94% dos peritos consideraram
que os governos devem fazer esforgos maiores
para combater o furto de propriedade
intelectual. Os recursos governamentais
alocados para o combate a pirataria ¢ a
contrafacdo com frequéncia sao
lamentavelmente inadequados em comparacio
com a escala do problema.

Especificamente, a iniciativa da BASCAP da
ICC exortou os governos a:
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causados por essa atividade ilegal.

A enormidade do problema é tal que ele
juntou diversas industrias para reunirem
recursos, trocarem informagoes e
pressionarem conjuntamente por maior
comprometimento governamental quanto ao
combate 2 pirataria e a contrafagdo. Esses
esforcos precisam incluir o intercambio de
informacdes entre os interessados, tendo
como alvo aqueles que iniciam atividades
ilegais de pirataria e a contrafacio, enquanto
se reconhecem os interesses dos negdcios
legitimos, os direitos e responsabilidades dos
construtores de infra-estrutura,
desenvolvedores de sistemas, prestadores de
servicos e provedores de informagoes na
economia em rede.

Acao da ICC

Reconhecendo que a prote¢iao dos direitos
de propriedade intelectual (DPI) ¢ vital para
economias sadias e para a saude e seguranga
dos consumidores, a ICC instituiu a
BASCAP (“Acdo das Empresas para Cessar
a Contrafacio e Pirataria”), para assumir um
papel de lideranca na luta contra a
contrafacdo e a pirataria.

A BASCAP une a comunidade empresarial
global para identificar mais eficazmente e
abordar questdes de direitos de propriedade
intelectual e pugnar por maior
comprometimento das autoridades locais,
nacionais e internacionais em fazer valer e
proteger os direitos de propriedade
intelectual.

A meta do trabalho da BASCAP é:

= Aumentar tanto a conscientiza¢io como o
entendimento quanto a atividades de
contrafacio e pirataria e aos danos
economicos e sociais correlatos;

= Forgar a agdo governamental e a alocagdo
de recursos no sentido de melhor fazer valer
os direitos de propriedade intelectual;

= Criar uma mudanga de cultura para
assegurar que a propriedade intelectual seja
respeitada e protegida.

Essa iniciativa envolve agora mais de 800
companhias e organizagdes comerciais em
ambito mundial.

O Grupo de Lideranca Global BASCAP, um
grupo de destacados lideres empresariais de
uma ampla variedade de setores e varios
continentes diferentes, reuniu-se
recentemente em Genebra, em janeiro de

fortalecer e/ou criar estruturas legais para
assegurar a implantagdo de medidas eficazes
contra a pirataria de direitos autorais e a
contrafacio de marcas, e fazé-las cumprir;

aderir prontamente e implantar os atuais
acordos da WIPO, da OMC e outros multi-
laterais referentes a prote¢ao e exigéncia de
observancia de direitos de propriedade
intelectual,

alocar para as atividades de exigéncia de
observancia significativos recursos
financeiros e humanos condizentes com a
escala dos danos causados pelo furto de
propriedade intelectual;

fazer do combate a piratatia e a contrafacao
uma prioridade politica;

em coordenacdo com a industria,
patrocinar programas educacionais
combinados com cobertura da midia para
ajudar a aumentar a conscientizagio do
publico quanto aos beneficios da protecdo a
propriedade intelectual e o enorme dano
social e econémico causado pela pirataria e
a contrafacio.

assegurar o treinamento adequado das
autoridades que fazem cumprir a lei sobre
questdes de direitos de propriedade
intelectual.
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2007, para exortar por uma maior
cooperagio entre os governos e a inddstria
para combater a pirataria e a contrafacio.
Eles exigiram mais respeito pela propriedade
intelectual, exigéncia rigorosa de observancia
dos direitos de propriedade intelectual, e
mais comprometimento dos governos em
lidar com o problema.
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IV. EXAUSTAO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECT UAL

A questdo de como os direitos de propriedade intelectual devem ser usados para controlar a
distribuicdo de produtos colocados no mercado pelo titular de propriedade intelectual ou com seu
consentimento, através da doutrina da exaustao dos direitos (importacSes paralelas) torna-se mais
grave com a globalizagdo da economia e o desenvolvimento do comércio pela Internet. Enquanto
muitos acreditam que a exaustdo internacional iria debilitar gravemente os direitos de propriedade
intelectual e as redes de distribuicdo, alguns argumentam que a exaustdo internacional ¢ um
resultado necessario e logico da globalizacio, da liberalizacio do comércio e do comércio eletronico.
Os pontos de vista sobre este topico variam conforme o tipo de direito em questdo e o setor de
negocios envolvido. No entanto, esta relativamente claro que, em paises que encorajam a utilizacdo
local de patentes, a exaustio internacional opera contrariamente a essa meta, na medida em que ela
afeta a aptiddao dos detentores de patentes de controlar a importacao de bens legitimos por terceiros,
em concorréncia direta com licenciados ou distribuidores exclusivos locais. Ha também

argumentos de que os consumidores nio estariam em melhor situagdo em termos de

disponibilidade ou pregos de bens sob um regime de exaustio internacional. Recentemente a
questio das importagdes paralelas também tem sido levantada no contexto das discussdes sobre o

acesso a medicamentos.

Acao Empresarial

As empresas continuardo a contribuir com
seus pontos de vista e sua experiéncia no
debate sobre a exaustdo de direitos, que é do
interesse de muitos paifses e regides, e
também ¢ discutida em foros internacionais.
No entanto, os direitos legitimos nao devem
ser solapados pela facilitagdo de importacSes
paralelas.

As empresas tém o interesse legitimo — por
razoes referentes a estratégia empresarial,
(re)investimento e emprego local, controle
de qualidade, reputacido da marca de
identificacio, seguranca, etc. — de controlar a
distribui¢do de suas mercadorias pelos
diferentes mercados, para assegurar que
produtos especialmente adaptados para um
pais ndo sejam vendidos em outro.

Acao da ICC:

A ICC realizou um levantamento entre as
empresas, que mostrou que a grande maiotria
dos membros da ICC foram contra o

conceito de exaustio internacional. Subsidios

foram encaminhados para a revisao, pela
Comissao Européia, de seu regime de
exaustao de marcas, com base nos resultados
desse levantamento.

Acao Governamental

Ao determinarem sua politica sobre a exaustao
dos direitos de propriedade intelectual, os
legisladores devem levar em conta a auséncia
de um mercado global verdadeiramente unico.
Isso significa que, tudo considerado, o regime
de exaustdo internacional é mais prejudicial
que benéfico para o comércio e investimento
internacionais, e a longo prazo para a
inovacio.
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V. AVALIACAO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTU AL

Os direitos de propriedade intelectual sao agora reconhecidos como valiosos ativos das empresas.
Em principio, sua avaliagdo pode ajudar as empresas a melhor explorarem sua propriedade
intelectual através de licenciamento e outros meios de comércio (por exemplo, sob a forma de
garantias), para aumentar o valor de seu ativo, obter financiamentos e tomar decisdes informadas
sobre investimento e marketing. A exigéncia, as empresas, de relatorios e atribuicio de valor para
tributacdo, podem exigir tal avaliagdo. No entanto, as metodologias disponiveis parecem funcionar
melhor com as principais patentes e marcas de identificacio individualmente, e no estd claro se
existem (ou podem existir) metodologias que sejam de aplicabilidade geral.

Esforcos continuam sendo feitos para encontrar abordagens gerais de avaliacdo baseadas no
mercado. Em maio de 2006 foi realizado nos Estados Unidos o primeiro leildo ao vivo de lotes
multiplos de direitos de propriedade intelectual, pela Ocean Tomo, e em outubro de 2006 foi
lancado na Bolsa de Valores Americana o primeiro indice patrimonial com base no valor de direitos
de propriedade intelectual empresarial — o Indice de Patentes Ocean Tomo 300.

Na condugio, com a devida diligéncia, de estudos de direitos de propriedade intelectual, as
empresas ¢ a comunidade financeira estdo se tornando cada vez mais sofisticadas acerca da
importincia de se avaliar os direitos de propriedade intelectual, ndo somente de uma perspectiva
financeira, mas também de uma perspectiva juridica, considerando questdes tais como validade,
possibilidade de exigir sua observancia, escopo dos direitos de propriedade intelectual, potencial
receita proveniente de violagdo por terceiros, e potencial responsabilidade decorrente de violacao de
direitos de propriedade intelectual de terceiros. Como resultado, esses estudos proporcionam
informacdes mais confiaveis sobre o valor financeiro dos direitos de propriedade intelectual, bem
como informagdes uteis para a determinacao do direcionamento e da estratégia das empresas.

Acao Empresarial

Ha agora um crescente numero de
profissionais especializados em avalia¢do de
direitos de propriedade intelectual,
especialmente de marcas de identificacio e
patentes, que usam diferentes metodologias
de avaliacio. Uma nova norma internacional
de contabilidade fara com que as marcas de
identificacio sejam reconhecidas nos
balangos patrimoniais em mais paises.

As empresas e organizacOes de propriedade
intelectual demonstraram a preocupacio de
que algumas das disposicOes referentes a
ativos de propriedade intelectual na minuta
do Guia Legislativo sobre Transacoes
Garantidas, da UNCITRAL — programado
para ser adotado em junho de 2007 — possa
ter consequéncias negativas nio pretendidas
sobre as praticas e o comércio de
licenciamento de propriedade intelectual.

Acgéao da ICC:

A ICC co-organizou seminarios com a
Comissao Econémica das Nacgdes Unidas
para a Buropa (UNECE) na Polonia e na
Sérvia e Montenegro, para as comunidade
locais de negbcios, sobre a avaliacdo e
comercializacdo de direitos de propriedade

Acao Governamental

Um crescente numero de governos tém
estabelecido programas para encorajar seus
empreendimentos a explorarem seus ativos de
propriedade intelectual. Nesse contexto, a
avalia¢io da propriedade intelectual é vista
como uma importante ferramenta para os
empreendimentos. Orgios governamentais de
diversos paises proporcionam agora servicos
para ajudar as empresas a fazer isso. Para
aumentar a transpatréncia para mercados
financeiros e tecnologicos, diversos governos,
inclusive da Dinamarca, da Alemanha e do
Japao, bem como a Comissao Européia,
também estdo encorajando as empresas a
relatarem seus ativos intelectuais, através de
diretrizes e recomendacdes.

Organizacbes inter-governamentais como a
WIPO, a Organizacgao para Cooperagio e
Desenvolvimento Economicos (OECD) e a
Comissdo Economica das Nagdes Unidas para
a Buropa organizam seminarios e compilam
recursos sobre esse assunto.

A Comissao das Nacoes Unidas sobre Leis
Referentes ao  Comércio  Internacional
(UNCITRAL) incluiu os ativos de propriedade
intelectual no escopo de sua minuta de Guia
Legislativo sobre Transagoes Garantidas. Ele
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intelectual. fara recomendacbes sobre como as leis dos
paises podem ser harmonizadas
internacionalmente para contornar restricoes
legais  sobre a  disponibilidade  de
financiamento e crédito a baixo custo. A
UNCITRAL deve atentar para preocupagdes
demonstradas por empresas e organizagdes de
propriedade intelectual de que a redacdo atual
do Guia, se adotado em junho de 2007, possa
ser contraproducente com  relagio 2
disponibilidade  de  financiamento  da
propriedade intelectual.

O valor das marcas de identificacio foi
reconhecido na Recomendacio da WIPO
sobre Disposi¢es para a Protecao de Marcas
Notorias (setembro de 1999) como critério
para determinar se uma marca é notdria, e
portanto sujeita a prote¢io especial. A
recomendagdo exige uma metodologia sélida e
transparente para dar informacSes confiaveis
as autoridades marcarias.
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VI. DESVIO DAS TAXAS DE REGISTRO DE PROPRIEDADE IN TELECTUAL

Em diversos paises, uma parte substancial das taxas recolhidas pela reparti¢do local de propriedade
intelectual é desviada ou retida por autoridades governamentais para fins que nao tém qualquer
relacdo com a operagio da reparticdo, causando as seguintes preocupacdes:

* isso coloca em risco a operagao da reparti¢io e a qualidade de seus servicos, e for¢a-a a trabalhar

com um orcamento reduzido; e

* isso prejudica todos os esforcos internacionais atualmente dirigidos no sentido da redugio dos

custos da protecdo a propriedade intelectual.

Acao Empresarial

Por ser esta questio muito sensivel do ponto
de vista politico, os usudrios do sistema de
patentes precisam coordenar esfor¢os
através de associagOes pertinentes (nao
somente aquelas normalmente engajadas em
assuntos de propriedade intelectual, mas
também federacGes de industria e outras)
para conscientizar as autoridades pertinentes
quanto a deterioracio da qualidade do exame
de patentes, causada em grande parte por
orcamento insuficiente e falta de autonomia
de reparticOes de patentes para tomarem as
medidas apropriadas.

Para levar em conta o desejo de alguns
governos de alguns pafses em
desenvolvimento, de integrar a dimensio do
desenvolvimento nas discussoes sobre
propriedade intelectual, as empresas apdiam
o uso de parte da receita de reparticdes de
propriedade intelectual — especialmente em
paises em desenvolvimento — para ajudar as
empresas e pessoas locais a fazerem um uso
melhor do sistema de propriedade intelectual
e/ou facilitar a transferéncia de tecnologia.

Acao da ICC:

A ICC expediu uma declaragio sobre “O
Uso de Taxas de Registro de Propriedade
Intelectual” em setembro de 2002, e
procurara implanta-la coordenando seus
esforcos com outras associagdes
internacionais.

Acao Governamental

Recentes mudancas no Tratado de
Cooperacao em Patentes (PCT) quanto a
equaliza¢do do limite de tempo para entrar em
fases nacionais nos termos dos Capitulos I e 11
presumivelmente resultaram em mais pedidos
para o PCT entrarem nas fases nacionais sem
exame internacional preliminar.

Os governos precisam assegurar que suas
reparticGes nacionais estejam prontas para
lidar com um crescente nimero de pedidos
que ndo tiveram a vantagem de tal exame
preliminar. Isso exigira a alocacdo de verba
apropriada para as reparti¢des nacionais.
Portanto, os governos — especialmente os
estados-membros do Tratado de Cooperacio
em Patentes - devem dar as suas reparticOes de
patentes plena independéncia para administrar
as taxas que recolhem dos requerentes.
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C. A Interacao entre a Politica de Propriedade
Intelectual e de Outras Areas

Anteriormente confinadas ao dominio técnico, as questes de propriedade intelectual tém se
tornado cada vez mais politizadas, em parte devido a crescente importincia econémica da
propriedade intelectual, a inclusdo de uma série de questoes relacionadas a propriedade intelectual
na Agenda de Desenvolvimento de Doha, da OMC, a introducdo de conceitos de propriedade
intelectual em comunidades e paises anteriormente ndo familiarizados com eles, e mal-entendidos
quanto ao uso de direitos de propriedade intelectual com relacao a material cultural e socialmente
sensivel, que anteriormente se presumia fosse de dominio publico (por exemplo, material genético,
medicamentos tradicionais, etc.). Em certas comunidades também se tem percebido uma tensio
entre os interesses comerciais do detentor da propriedade intelectual e o interesse publico em areas
sensiveis como saude, ética, desenvolvimento, meio ambiente e proteciao ao consumidor.

Acao Empresarial Acao Governamental

As empresas também precisardo dedicar Os governos precisam desenvolver seu
atengio a S€ Comul‘licar Cﬁcazmente com préprio entendimento das quest()es’

relagio a questdes de propriedade intelectual, especialmente mediante coordenagio entre
para abrandar a oposi¢ao politica e obter departamentos. Deve ser assegurada

apoio publico para os direitos de consisténcia entre os objetivos da politica de
propriedade intelectual. Um dialogo deve ser propriedade intelectual e as diretrizes de outras
desenvolvido, quando possivel, entre os areas, tais como satde, agricultura, meio
detentores de direitos e as varias ambiente, comércio e industtia.

comunidades hostis aos direitos de
propriedade intelectual. As empresas estdo
apoiando iniciativas de organizagdes inter-
governamentais, tais como a WIPO, a OMC
e a Comissiao Econémica das Nag¢oes Unidas
para a Buropa, para aumentar a
conscientizagdo quanto aos beneficios dos
direitos de propriedade intelectual em
diferentes partes do mundo.

A Comissao de Assessoramento as
Empresas e a Inddstria junto a OECD
(BIAC) preparou um documento para
discussio intitulado “Criatividade, Inovacio
e Crescimento Economico no Século XXI -
Um Caso Afirmativo para os Direitos de
Propriedade Intelectual”, para a Comissio da
OECD quanto a Politica Cientifica e
Tecnologica, realizada em janeiro de 2004.

Acao da ICC:

A ICC preparou uma publicacdo sobre
“Propriedade Intelectual: Fonte de Inovagio,
Criatividade, Crescimento e Progresso" para
explicar as razdes fundamentais por tras da
protecido a propriedade intelectual. A ICC
esta desenvolvendo um didlogo com
delegados junto a2 WIPO sobre como o
sistema de propriedade intelectual pode ser
usado para ajudar os paises a atingirem suas
metas de desenvolvimento.
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l. USO APROPRIADO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE IN TELECTUAL
PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Embora nio seja novo, continua ressoando em certos paises e entre alguns grupos o argumento de
que os sistemas de direitos de propriedade intelectual sé beneficiam paises desenvolvidos e
empresas estrangeiras, e na verdade podem atuar contrariamente ao desenvolvimento econémico
no caso de paises em desenvolvimento e subdesenvolvidos, e impedir o acesso de populacdes locais
a tecnologia. Isso é manifestado especialmente nas discussdes sobre a proposta de uma Agenda de

Desenvolvimento para a WIPO.

O valor do Acordo TRIPS para paises em desenvolvimento e subdesenvolvidos tem sido
questionado no contexto desse debate. As questSes levantadas incluem a disponibilidade de
medicamentos a precos razoaveis quando vinculados a licenciamento compulsério, a protegio de
dados apresentados para obter aprova¢ao para comercializagio, e a prote¢ao a patentes de produtos
farmacéuticos; a exigéncia de observancia dos direitos de propriedade intelectual; a disponibilidade
de materiais amparados por direitos autorais em livros didaticos e publicagdes sobre educagio; o
acesso, uso e prote¢io de recursos genéticos, conhecimentos tradicionais e folclore; os efeitos dos
direitos de propriedade intelectual sobre a transferéncia de tecnologia a partir de paises
desenvolvidos; e a extensdo da protecio referente a indicagdes geograficas a setores outros que nao
vinhos e bebidas. Por uma decisao do Conselho do TRIPS em 27 de junho de 2002, foi concedida
aos paises subdesenvolvidos uma prorrogacio até 1° de janeiro de 2016 para proporcionarem
protecido a patentes de produtos farmacéuticos. Em 29 de novembro de 2005 o Conselho do
TRIPS decidiu conceder aos paises subdesenvolvidos uma prorrogagao até 1° de julho de 2013 para

implementarem todas as outras pattes do Acordo TRIPS.

Acao Empresarial

As empresas continuario a desenvolver e postular que
fortes direitos de propriedade intelectual encorajam a
pesquisa e o desenvolvimento, bem como o
desenvolvimento dos negdcios em comunidades
locais, e que os direitos de propriedade intelectual
constituem um fator chave para promover o comércio
e os investimentos estrangeiros diretos, também para
paises em desenvolvimento e subdesenvolvidos. As
empresas continuardo a promover a plena e eficaz
implanta¢do do TRIPS.

As empresas devem tomar parte ativa nas discussoes
na WIPO, especialmente sobre a Agenda de
Desenvolvimento, e devem apoiar os estudos em
andamento na OECD e na WIPO sobre o vinculo
entre desenvolvimentos nos direitos de propriedade
intelectual e desenvolvimentos no comércio,
investimentos estrangeiros diretos e desempenho
econoémico.

As empresas devem evitar adotar uma postura de
confrontagdo quanto a essas questoes, especialmente
com relacdo a governos de nagoes em
desenvolvimento, e em lugar disso devem tentar
compreender essas questoes e criar situagdes de
vantagem mutua, sempre que possivel.

Agéao da ICC:

A ICC esta contribuindo para as discussoes sobre a
relacdo entre protecdo a propriedade intelectual e

Acao Governamental

Os governos devem lembrar que a
Declaracao Ministerial de Doha sobre
Questdes Relativas a Implantacao
reafirmou a importancia das
disposi¢des do TRIPS para os paises
desenvolvidos proporcionarem
incentivos para transferéncia de
tecnologia para paises
subdesenvolvidos.

Os governos devem trabalhar em prol
da implantacdo da decisdo de 30 de
agosto de 2003 do Conselho Geral da
OMC, adotada a luz da Declaracio do
Presidente do Conselho Geral e
tornada permanente mediante a
correspondente alteracdo do TRIPS,
decidida pelos membros da OMC em
6 de dezembro de 2005.

Assisténcia técnica deve continuar a
ser prestada pela OMC, WIPO e
paises individuais, para facilitar a
implantagao do TRIPS em todos os
paises. A assisténcia técnica deve
enfocar areas de desenvolvimento,
treinamento de pessoas da area
técnica e juridica para transformarem
boas idéias em invenc¢des patenteaveis,
e 20 mesmo tempo promovendo e
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questdes relacionadas a desenvolvimento, e tomou
parte ativa nas reunides das WIPO em 2006 sobre a
Agenda de Desenvolvimento da WIPO. Para ajudar os
negociadores a melhor entenderem como o sistema de
propriedade intelectual pode ser usado na pratica para
estimular o desenvolvimento, a ICC organizou uma
série de painéis de discussdes em Genebra, em junho
de 2005, fevereiro de 2006 e maio de 2006, para
demonstrar como os paises em desenvolvimento
podem utilizar o sistema de propriedade intelectual
(PI) para o desenvolvimento. Os documentos
expedidos pela ICC incluem “Concepgdes
Preliminares sobre a Proposta para Agenda de
Desenvolvimento para a WIPO” (4 de abril de 2005) e
“Fazendo a Propriedade Intelectual Trabalhar em Prol
dos Pafses em Desenvolvimento” (19 de julho de
2005). Apresentacoes e outras informagodes dos painéis
de discussoes podem ser acessadas em

http:/ /www.iccwbo.org/policy/ip/id2479 /index.html.

A ICC desempenhara um papel ativo nas duas
reunides da WIPO marcadas para 2007 sobre as
propostas para uma Agenda de Desenvolvimento para
a WIPO, e organizara outro painel de discussdes em
abril de 2007.

A ICC também esta trabalhando junto a sua rede de
camaras de comércio em ambito mundial para
desenvolver um conjunto de ferramentas para ajudar
as camaras de comércio e outras organizagoes
empresariais a educar seus membros sobre o uso do
sistema de propriedade intelectual para desenvolver
seus negocios.

A ICC também apéia o trabalho da BIAC no contexto
do projeto da OECD sobre direitos de propriedade
intelectual, inovagdo e desempenho econémico.

respeitando o conhecimento
tradicional das nacdes.

Os governos e organizagoes inter-
governamentais relevantes devem se
coordenar com organizacoes da
industria para ajudar as empresas
locais a melhor entenderem e usarem
o sistema de propriedade intelectual
para melhorar sua competitividade.

Os governos devem adotar medidas
que melhorem o potencial inovador
dos empreendimentos e a sua
capacidade de reconhecer e integrar
novas tecnologias. Os governos
também precisam promover a
conscientiza¢do de que o futuro de
um pafs e o bem-estar de sua
populacio sio em grande parte
determinados por aqueles que
inventam e inovam.

Os governos devem apoiar os estudos
da OECD para obtencio de provas
econdmicas sobre a importancia dos
direitos de propriedade intelectual
para um comércio mais forte e
investimentos estrangeiros diretos.
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ll. MEIO AMBIENTE E DIVERSIDADE BIOLOGICA

A comunidade mundial reconhece cada vez mais a importancia do meio ambiente natural, por
muitas razoes, tanto morais como economicas. A Convencio sobre Diversidade Biolégica (CDB) é
uma consequéncia. Os objetivos desse tratado sdo conservar a biodiversidade, promover seu uso
sustentavel, e compartilhar imparcialmente os beneficios de seu uso. A CDB reconhece a soberania
dos paises-membros sobre os recursos genéticos encontrados dentro de suas fronteiras, e estabelece
termos sob os quais os membros permitem uns 20s OULros O acesso a tais recursos.

Os paises em desenvolvimento controlam recursos genéticos importantes. Alguns percebem o
patenteamento de invencOes baseadas nesses recursos como solapando a soberania nacional, e
como encorajamento ao uso nao sustentavel e a “biopirataria”. Essas maneiras de encarar o assunto,
agravadas por profundas diferencas em histéria e cultura, tém levado a alegacdes de que os direitos
de propriedade intelectual sdo tanto injustos como incompativeis com a prote¢iao ao meio ambiente.
Tem sido dito que o TRIPS esta em conflito com a CDB, e portanto precisa set alterado.

Em especial, ha pressGes para fornecer, nas especificacdes das patentes, mais informagoes sobre os
materiais biologicos aos quais elas se referem, e tornar a patenteabilidade dessas inven¢oes
dependente dessas informagoes: tanto informagdes sobre a origem desses materiais biologicos,
como a confirmacio de que os recursos foram obtidos legalmente nos termos da Convencao sobre
Diversidade Bioldgica (ou seja, com Consentimento Prévio Informado — ‘PIC’). Nos termos da
Convencio sobre Diversidade Bioldgica, o acesso a materiais biologicos normalmente acarreta o
compartilhamento dos beneficios dos resultados provenientes desse acesso.

Um grupo de paises em desenvolvimento esta procurando negociar a alteragdo do Acordo TRIPS
para obrigar a revelacdo da fonte ou origem dos materiais bioldgicos mencionados nas
especificagdes de patentes. Deixar de revela-la poderia invalidar a patente. Os Ministros presentes
na Reunido Ministerial da OMC em Hong Kong, em dezembro de 2005, acordaram quanto a
discussdes intensivas sobre a questdo, e quanto ao estabelecimento de uma programagao: no
entanto, com a suspensio da Rodada de Doha, nenhum progresso foi feito. Embora um acordo
internacional sobre tal revelagio pareca longinquo, muitas leis nacionais foram adotadas. Os paises
que tém exigéncias quanto a revelagio, ou as estdo considerando, incluem nio somente pafses em
desenvolvimento tais como os do Pacto Andino, a India, China e a Africa do Sul, mas também
paises desenvolvidos, inclusive a Noruega e a Suica. A Unido Européia expressou estar disposta a
tomar parte em um esquema adequado.

Um total de 189 paises e a Unido Européia sdo agora partes na Convencao sobre Diversidade
Biolégica. Os Estados Unidos sdo o unico pais significativo que nio a ratificou. No entanto, poucas
partes tém, até agora, promulgado leis sobre exigéncias para acesso e compartilhamento de
beneficios. Para aqueles que procuram acesso nio esta claro como podem obté-lo, nem com quem
devem negociar (especialmente quando estdo envolvidos povos indigenas). Isso inibe o acesso que a
Convengio sobre Diversidade Biol6gica procura promover.

Acao Empresarial Acao Governamental

As empresas, especialmente nos circulos de Os governos devem assegurar a coordenagio
meio ambiente, continuardo argumentando entre suas diretrizes sobre o meio ambiente e
que os direitos de propriedade intelectual sdo sobre a propriedade intelectual. Os legisladores
compativeis com a prote¢io do meio devem considerar cuidadosamente as
ambiente, e podem promover os objetivos evidéncias e manter entendimentos completos
da Convengio sobre Diversidade Biologica, com as empresas e com os circulos de

tais como o uso sustentavel de recursos propriedade intelectual, antes de introduzir
genéticos e o compartilhamento equitativo qualquer legislacdo destinada a proteger o meio
dos beneficios. As empresas também ambiente que poderia debilitar os direitos de
continuardo a procurar amenizar questoes propriedade intelectual. Em especial, os
emocionais, reduzir expectativas exageradas governos devem lidar com a questdo da

e racionalizar o debate, especialmente na revelagdo de origem em pedidos de patentes de
midia. A ICC expediu o documento “TRIPS uma maneira sensfvel: promovendo os
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e a Convengao sobre Biodiversidade: que

conflito?” argumentando que o TRIPS e a
CDB se apdiam um ao outro, em lugar de

estarem em conflito.

As empresas apbéiam uma compensagao
adequada pelo uso de recursos genéticos, em
sintonia com a Convencido sobre
Diversidade Biolégica. quanto a revelagio da
origem, de um modo geral as empresas se
opdem a usar o sistema de patentes para
fazer valer obrigacGes ndo associadas. As
empresas lamentam especialmente a
proliferacio de exigéncias inconsistentes nessa
area. Elas elevardo os custos e freardo o
desenvolvimento de usos sustentaveis da

biodiversidade.

As empresas argumentam que a CDB nio
pode nem obrigar nem justificar a revelacdo
da origem dos materiais biol6gicos.

Acao da ICC:

A ICC esta contribuindo ativamente em
discussdes sobre acesso e compartilhamento
de beneficios na CDB, na WIPO e na OMC.
Ela expediu e atualizou documentos sobre o
TRIPS e exigéncias especiais de revelacio
para pedidos de patente, “Acesso e
compartilhamento de beneficios: Exigéncias
Especiais sobre Revelagio em Pedidos de
Patente” (maio de 2005), “Acesso e
compartilhamento de beneficios quanto a
recursos genéticos” (outubro de 2004), e
“TRIPS e a Convencio sobre
Biodiversidade: que conflitor” (28 de junho
de 1999).

A ICC procurari propor solugoes praticas
para esses problemas, permanecendo
sensivel a diferencas culturais.

objetivos especificos da Convencio sobre
Diversidade Biolégica sem impor 6nus nao
razoaveis aos inovadores.

As partes na Convengao sobre Diversidade
Biologica precisam promulgar prontamente
legislacdo eficaz sobre acesso, deixando claro
quem tem o direto de conceder acesso e quem
precisa ser consultado, como e em que
circunstancias. Sem essas leis, 0s usuarios sao
confundidos, o acesso ¢ inibido e o respeito
pela CDB fica abalado.

As Diretrizes de Bonn sobre o Acesso a
Recursos Genéticos e Compartilhamento Justo
e Equitativo dos Beneficios que Surgem de sua
Utilizagao, da Convencio sobre Diversidade
Biologica em 2002, constituem uma
importante ferramenta para ajudar os paises a
pensar sobre a tarefa de estruturar regimes
nacionais.

Além disso, a Comissdo Inter-governamental
da WIPO estd desenvolvendo Diretrizes de
Propriedade Intelectual para Contratos de
Acesso e Compartilhamento de Beneficios
como outra ferramenta para paises que podem
contribuir para pesquisa e desenvolvimento, e
eventualmente para o aperfeicoamento dos
direitos de propriedade intelectual que em parte
dependem desses recursos.
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ll. ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR

Sistemas inadequados de assisténcia médico-hospitalar e epidemias de enfermidades graves tém
levado a pressoes sobre os governos e a industria. Isso foi comprovado no debate sobre
licenciamento compulsério cruzando fronteiras, nos termos do Paragrafo 6 da Declaragio da OMC
sobre o TRIPS e Saiude Publica, que resultou em outra Decisio dos Membros da OMC de 6 de
dezembro de 2005 e a declaragdo que a acompanha, do Presidente do Conselho Geral, que deverdo
redundar em uma alteragdo do Acordo TRIPS. A implantacio da decisdo de 6 de dezembro de
2005 deve ser feita de boa fé para prestar assisténcia aos pafses em desenvolvimento e
subdesenvolvidos no atendimento das suas necessidades de saide publica, enquanto assegura o
comprometimento com a prote¢ao a propriedade intelectual em geral, inclusive as disposi¢oes do
Acordo TRIPS.

A Comissao da OMS sobre Direitos de Propriedade Intelectual, Inovacao e Saude Publica, CIPIH,
foi instituida no inicio de 2004 para estudar uma série de topicos, inclusive interfaces e vinculagbes
entre direitos de propriedade intelectual, inovagio e saude publica, com énfase na importancia e
eficacia dos regimes de direitos de propriedade intelectual no estimulo a pesquisa e a criagdo de
novos medicamentos contra doencas que afetam especialmente os paises em desenvolvimento. O
relatério final da CIPIH, que foi publicado em abril de 2006, continha mais de 60 recomendagdes,
algumas das quais representam uma ameaca direta a prote¢io da propriedade intelectual, e portanto
as inovacOes biomédicas. Em maio de 2006 a OMS aprovou uma Resolucio criando um Grupo de
Trabalho Inter-governamental (IWG) sobre Saude Puablica e Inovagio, para produzir até maio de
2008 uma estratégia e um plano de acdo com base nas recomendacdes do relatério da CIPIH.

Acao Empresarial

As empresas precisam trabalhar para asse-
gurar que as a¢oes dos governos, da OMC e
de outras organiza¢des internacionais sobre
questdes de interpretacao e implantagao do
Acordo TRIPS que surjam da Agenda de
Desenvolvimento de Doha, da OMC,
enfoquem como conseguir aperfeicoamentos
em saude publica em pafses em
desenvolvimento e subdesenvolvidos sem
corroer a for¢a dos direitos de propriedade
intelectual. Isso é necessario para evitar uma
reducdo em incentivos para pesquisa e
desenvolvimento.

Em especial, as empresas precisarao seguir
de perto a implanta¢io nacional e regional da
Decisao da OMC de 6 de dezembro de 2005
em uma alteracao do Acordo TRIPS com a
Declaracao do Presidente do Conselho Geral
da OMC, que a acompanha, quanto a
questdao do Paragrafo 6 sobre licenciamento
compulsério cruzando fronteiras. E
importante assegurar que os beneficios
daquela decisio cheguem a pacientes
necessitados em pafses em desenvolvimento
e subdesenvolvidos, enquanto se mantém as
salvaguardas para os detentores de direitos
previstas na decisao.

As empresas participam em uma série de

Acao Governamental

As empresas gostariam de ver coeréncia e
coordenacio entre politicas de assisténcia
médico-hospitalar e de propriedade intelectual.
A importancia fundamental da protecio a
propriedade intelectual como estimulo a
inovacdo na medicina ndo deve ser esquecida
quando se definirem as estratégias de
assisténcia médico-hospitalar.

Quando formulam diretrizes que afetam os
direitos de propriedade intelectual, as
organizag¢des internacionais que lidam com
politica de saide, tais como a OMS, devem
trabalhar mais intimamente com a WIPO e a
OMC, e procurar a orientacao das mesmas. O
Grupo de Trabalho Internacional precisa
trabalhar para que os interesses de todos os
interessados sejam ouvidos e levados em
conta.

Os governos devem assegurar coordenacao
entre suas politicas sobre satde e propriedade
intelectual, mantendo em mente que a
Declaracio de Doha sobre o TRIPS e Saude
Publica, da OMC, reconhece que a prote¢io a
propriedade intelectual é importante para o
desenvolvimento de novos medicamentos.
Isso significa assegurar que todos os
departamentos governamentais pertinentes
sejam consultados.
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parcerias publico-privadas, bem como em
iniciativas do setor privado, para pesquisat e
fornecer os remédios necessarios aos paises
em desenvolvimento (veja o documento da
ICC “Pontos de vista adicionais sobre
licenciamento compulsorio cruzando
fronteiras”). As empresas também estdo
proporcionando acesso gratuito ou a preco
acessfvel a informacdes biomédicas e de
assisténcia médico-hospitalar por institui¢oes
de paises de baixa renda, através de
iniciativas publico-privadas.

As empresas também continuatrio a
promover a conscientizagao em organizagoes
internacionais e em todos os paises quanto
ao papel essencial da protecao a propriedade
intelectual em estimular pesquisa e inovagao
em medicamentos e tecnologias de sadde.

As empresas continuardo seguindo e
contribuindo para a atuacdo do Grupo de
Trabalho Internacional para assegurar que
ele beneficie os mais pobres do mundo.

Agéao da ICC:

A ICC acompanhara a implantacdo nacional
e regional da Alteracdo ao TRIPS decidida
pela OMC em 6 de dezembro de 2005. A
ICC apresentou a CIPIH o documento: “A
importancia da inovagao incremental para o
desenvolvimento", datado de 27 de maio de
2005, e estudara atentamente o relatério final
e contribuird para a atuacdo do Grupo de
Trabalho Inter-governamental da OMC
sobre Saidde Publica e Inovacio.

Em especial, os governos precisam trabalhar, a
nfvel nacional bem como no Conselho dos
TRIPS, para assegurar que a implantacao
nacional e regional da Decisio da OMC de 6
de dezembro de 2005 sobre uma alteracdo do
TRIPS para introduzir o licenciamento
compulsério cruzando fronteiras, com a
Declaracio do Presidente do Conselho Geral
da OMC que a acompanha, seja feita de boa fé
para que os beneficios daquela decisao
cheguem aos pacientes necessitados em paises
em desenvolvimento, enquanto mantém as
salvaguardas para os detentores de direitos
previstas na decisio.
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IV. POLITICA QUANTO A CONCORRENCIA

1. Questdes em geral

Naturalmente existem tensoes entre a lei de concorréncia (lei anti-truste, nos Estados Unidos) e os
direitos de propriedade intelectual. Os artigos 8.2 e 40 do TRIPS permitem aos membros da OMC
adotar medidas para controlar praticas anti-concorréncia com base nos direitos de propriedade
intelectual. A OMC, a OECD e a UNCTAD criaram grupos para estudar essas praticas, mas a
principal atividade tem sido nos Estados Unidos e na Unido Européia, como descrito abaixo.

Tradicionalmente, a lei sobre concorréncia procurava proibir termos restritivos de licenciamento
(por exemplo, licenciar um processo patenteado sob a condi¢do de que um material nio patenteado
seja comprado do detentor da patente), e também para proibir abusos de uma situacdo dominante
resultante da titularidade de propriedade intelectual. Nos anos recentes, as autoridades norte-
americanas tém considerado a significancia econdémica dos direitos de propriedade intelectual de
um modo amplo. Um relatério foi expedido em outubro de 2003 pela Comissio Federal de
Comércio (FTC) dos Estados Unidos, recomendando mudangas na lei e no procedimento norte-
americanos de patentes, muito especialmente para evitar a exploracio anti-competitiva da baixa
qualidade de patentes e incerteza juridica decorrentes do sistema atual, No entanto, ainda nido
passou qualquer legislacdo abordando essas questoes.

Na Unido Européia, um novo Regulamento sobre contratos de transferéncia de tecnologia (ou seja,
licenciamento) entrou em vigor em 1° de maio de 2004. Embora muitos aperfeicoamentos tenham
sido feitos na minuta de Regulamento da Comissao Européia como resultado de representagdes da
ICC e outros 6rgaos, o Regulamento, tal como adotado, introduziu testes de quota de mercado
como condic¢do para isentar em bloco um contrato (ou seja, garantir a possibilidade de exigir sua
observancia com base em lei e imunidade quanto a multas). Se os limiares da quota de mercado
forem excedidos nos testes, como acontece muitas vezes se uma empresa grande for parte em um
contrato, agora o Regulamento sé proporciona diretrizes gerais. Essas diretrizes gerais teriam que
ser interpretadas pelos tribunais nacionais se, por exemplo, lhes for pedido que fagam cumprir um
contrato. Embora a Comissao Européia argumente que agora as leis de concorréncia dos Estados
Unidos e da Unido Européia estio alinhadas em termos de principios, na Europa alguns
consideram que o Regulamento apresentar incerteza excessiva. O Regulamento ¢ certamente longo,
em comparag¢do com as correspondentes diretrizes gerais dos Estados Unidos.

(A questao da “Exaustio de direitos” esti abordada na Segio B.I11).

Acao Empresarial Acao Governamental

As empresas fornecerdo subsidios para A situagdo nos Estados Unidos pode se tornar mais
discussoes sobre a interface entre propriedade clara uma vez que a legislacdo de patentes proposta
intelectual e concorréncia na OECD e na tenha passado pelo Congtresso, e certamente isso
UNCTAD, conforme for apropriado. As acontecera se o prometido segundo relatério for de
empresas examinardo e comentardo os fato expedido. Por ora a Unido Européia concluiu
desenvolvimentos nos Estados Unidos a medida seu principal trabalho na 4rea de leis de

em que ocorrerem. As empresas monitorarao o concorréncia e propriedade intelectual.

efeito pratico do novo Regulamento dos Estados

Unidos.

2. SituacOes especiais

Na Unido Européia, a Comissao Européia tem limitado, ou procurado limitar, o exercicio de
direitos de propriedade intelectual em situacGes especiais de mercado: listas de programas de
televisdo; estruturacao de resultados de pesquisas de mercado; e reciclagem de residuos. Um receio
das empresas ¢ que esses casos possam ser decididos de modo a prejudicar indevidamente o
exercicio dos direitos de propriedade intelectual em outros contextos. O licenciamento do uso de
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informagdes técnicas tem constituido uma questiao importante no processo da Comissao Européia
contra a Microsoft

As normas técnicas sdo de grande importancia em telecomunicagoes. As empresas que trabalham
através de 6rgios de normas técnicas precisam resolver a questao de que pagamento, se algum for
devido, deve ser efetuado aos respectivos detentores de patente quando for proposta uma norma
técnica que nio possa ser adotada com seguranca sem estar assegurada a disponibilidade de licencas
da parte de detentores de patentes. Em 2005, a Comissao Européia expressou sua preocupacao
sobre as regras que se aplicavam dentro do 6rgao europeu lider no estabelecimento de normas
técnicas de telecomunicagoes, o ETSI. No entanto, isso parece ter sido atendido quando o ETSI
decidiu (i) fortalecer o requisito as empresas de revelarem a existéncia de patentes essenciais para a
implantagdo de uma norma técnica, e (i) instituir um grupo para investigar outras possiveis
modificages em suas regras.

O mapa do caminho para as empresas e os legisladores (2007) -71 -



QUESTOES ATUAIS E EMERGENTES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA AS EMPRESAS 2007

V. A SOCIEDADE DA INFORMACAO

As redes digitais de alta velocidade (banda larga) possibilitam a distribuicdo de contetdo digital e de
outros bens culturais. Os proprietarios de conteudo e distribuidores autorizados estdo rapidamente
usando redes de alta velocidade para prestar servicos e oferecer conteudo em diferentes plataformas
de transferéncia, usando uma variedade de modelos de negécios. No entanto, o crescimento desses
servicos ainda é desafiado pelo lento desenvolvimento e aplicacio de mecanismos para proteger a
distribuicdo de conteudo no ambiente digital de alto risco. A despeito do reconhecimento geral de
que protecio a propriedade intelectual é um pilar essencial para o desenvolvimento do comércio
eletronico e a integracio de tecnologias de informagao e de comunicagao, ainda existe a falsa
percepeio, por alguns, de que o acesso a informagio, conteido e produtos e servigos culturais poderia
ser assegurada através da limitacdo dos direitos de propriedade intelectual, especialmente, no caso da
Internet, os direitos autorais e diteitos conexos, e diteitos sobre marcas no contexto de nomes de
dominio.

No amago desses argumentos reside um conceito erroneo fundamental: de que o livre fluxo de
idéias poderia de alguma maneira ser inibido pela prote¢do aos direitos autorais, e portanto deveria
ser "gratuito". Isso ndo esta correto. Em primeiro lugar, a prote¢iio aos direitos autorais nio se
aplica a informagodes, fatos ou idéias — apenas a forma especifica na qual acontece serem eles
expressos. Além disso, a concessiao da protecao de direitos autorais proporciona aos criadores e
produtores um incentivo para distribuirem suas obras, que contém fatos, idéias e expressao original
— uma vez que a criacdo, producio e disseminacdo de contetdo exigem tempo, destreza, esforco e
investimento. Também ¢é importante notar que a prote¢ao aos direitos autorais nao é absoluta —
existem exceg¢des a protecio dos direitos autorais para servir a certos interesses publicos ndo
comerciais, que sao determinados a nivel de leis nacionais conforme as necessidades e
consideracoes especificas daquele determinado territério. Mesmo com relagio a usos nos quais
excegOes nio se aplicam, solugdes voluntarias — tais como licenciamento flexivel de direitos de
propriedade intelectual novos ou pré-existentes — estdo evoluindo sob formas que preservam os
direitos concedidos ao detentor dos direitos autorais enquanto facilitam um acesso mais amplo a
essas obras. Com isso em mente, é essencial lembrar que uma das finalidades primordiais da
protecdo aos direitos autorais ¢ na verdade promover a disponibilidade publica de obras que em
caso contrario ndo seriam compartilhadas com o publico em geral sem uma garantia da aptidao de
protegé-los, e receber um retorno sobre o investimento, tempo, esforco e destreza exigidos para sua
producio e distribuigio.

As questdes que em evolugdo na area dos direitos autorais tém um impacto sobre como o contetido
¢ distribuido e colocado a disposi¢ao do publico, e sao mais amplamente discutidas na Se¢ao A, IV,
Direitos Autorais.

Acao Empresarial

As empresas continuardo participando
ativamente na formulacio das politicas da
Internet que tém um impacto sobre os
direitos de propriedade intelectual e
promovem a mensagem de que a protecio
aos direitos de propriedade intelectual
fomenta a criatividade necessaria para o
desenvolvimento da Internet, bem como a
ctiacdo e disseminacio de mais obras em
beneficio do publico.. Continua o
desenvolvimento de modelos de negbcios,
bem como de prote¢ao técnica confiavel.

As empresas tém se engajado em numerosas

iniciativas para disponibilizar mais
amplamente, e de uma maneira segura,

Acao Governamental

Os governos devem adotar diretrizes para
fomentar a inovacio e a criatividade na
Internet — o que inclui a prote¢ao dos direitos
de propriedade intelectual. Uma maneira
pratica e eficaz para conseguir isso € que 0s
governos ratifiquem/adiram a Convencio de
Berna e aos Tratados do TRIPS e da WIPO
sobre a Internet, e implementem e
efetivamente facam cumprir as disposi¢coes
desses instrumentos. A Comissio de
Assessoramento do Governo junto a ICANN
deve encorajar a ICANN a adotar diretrizes
para fomentar o comércio eletrénico, inclusive
levando adiante a protecio a propriedade
intelectual. Os governos devem apoiar, e
quando apropriado participar, em parcerias
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quantidades significativas de conteudo, em
todo o conjunto de novas plataformas de
midia. Um exemplo disso é o Protocolo de
Acesso Automatizado de Contetido
(“ACAP”).

O ACAP ¢ uma especificacio técnica que
esta sendo desenvolvida por um grupo inter-
setorial da industria, que inclui editores e
motores de busca que informa aos motores
de busca os usos que eles podem fazer do
conteudo publicamente disponivel em sites
da Internet, comunicando eletronicamente
permissdes e politicas de uso. O ACAP
ainda estd em forma beta. As empresas
devem continuar explorando oportunidades
para aumentar a possibilidade de acesso
seguro e licito de materiais.

As empresas encorajam um didlogo
focalizado em sistemas para a segura
distribuicdo on-line de obras, e tecnologia
de gerenciamento de direitos digitais
(“DRM”) para proteger essa distribuicdo e
fomentar a inovacio e a criatividade.

Acao da ICC:

A ICC presidiu a CCBI (Comissao de
Coordenacio de Interlocutores de
Empresas), que mobilizou empresas de todo
o mundo e de todos os setores para
contribuirem para posi¢des e prioridades das
empresas na Reunido Mundial de Capula
sobte a Sociedade da Informacao, em
Genebra em 2003 e em Tunis em 2005. A
ICC lancou uma nova iniciativa, A¢ao das
Empresas para Apoiar a Sociedade da
Informacao (BASIS ) para representar os
interesses das empresas e proporcionar
experiéncia empresarial a foros globatis,
inclusive o Foro de Governancia da Internet
(IGF), a Alianca Global para ICT e
Desenvolvimento (GAID), o
acompanhamento do pés-WSIS, e atividades
de implementagao.

publico-privadas que permitam o acesso
seguro e licito a contetdo na Internet,
inclusive o desenvolvimento e implementa¢io
de normas técnicas basicas para prote¢io aos
conteudos.
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VI. O USO DE SOFTWARE DE CODIGO ABERTO

O software de codigo aberto, ou seja, software desenvolvido ou licenciado de tal maneira que seus
usuarios possam livremente executa-lo, copia-lo, distribui-lo ou modifica-lo, é usado extensamente
por pessoas fisicas e empresas. Até agora isso foi considerado, pelas empresas de desenvolvimento
de software, como sendo concorréncia legitima. Além disso, alguns dos participantes tradicionais na
industria de software comegaram a implantar os mesmos métodos e praticas adotadas por

desenvolvedores de codigo aberto.

Acao Empresarial

As empresas exortam a promogao da
liberdade de escolha, pelos usuarios, quanto
a adogao de software de cédigo aberto ou o
uso de quaisquer outros modelos, tanto em
setores privados como governamentais. As
empresas também encorajam estruturas de
diretrizes e regulamentos que promovam a
neutralidade da tecnologia quanto a escolha
pelos usuarios. Essa liberdade deve, porém,
respeitar os direitos autorais e patentes de
terceiros. As empresas devem promover
altos padroes de seguranga em software
proprietario, bem como em
desenvolvimentos de codigo aberto.

Acgéao da ICC:

A ICC expediu uma “Declara¢io de Politica
quanto a Software de Codigo Aberto" em
dezembro de 2005..

Acao Governamental

Os governos devem reconhecer as respectivas
vantagens e desvantagens do software de
cédigo aberto e do software objeto de
propriedade intelectual, e evitar diretrizes que
favorecam um modelo em relacio ao outro.

Muitos governos proporcionam custeio a
institui¢bes governamentais e académicas para
que elas possam empreender pesquisa basica
de software. O interesse dessas instituicoes
publicas em pesquisa e desenvolvimento é
muitas vezes para usar as inovagdes criadas em
beneficio da sociedade, e muitas vezes
constitui a base de muitos produtos
comerciais.

Esse custeio publico nao deve favorecer
qualquer modelo especifico de
desenvolvimento de software. As empresas de
software devem ser capazes de continuar a se
beneficiar da comercializacao de inovacées
que recebem custeio publico, inclusive aquelas
baseadas em esquemas de software de codigo
aberto.
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VI. PRIVACIDADE DE DADOS

Em muitos pafses e estruturas regionais, as regras sobre a protecao a privacidade — a maioria das
quais se baseiam no consentimento da pessoa quanto a coleta e/ou uso e¢/ou circulagio de seus
dados pessoais — permeiam muitos aspectos da atividade empresarial, inclusive a prote¢io e o
licenciamento de direitos de propriedade intelectual. Um exemplo ¢ a diretriz da Unido Européia
sobre protecao de dados pessoais e privacidade no setor de comunicagbes eletronicas, e um esforco
mais recente foi a criagdo da Estrutura de Privacidade da APEC.

Dados pessoais (ou seja, qualquer informacao que direta ou indiretamente permita a identificacdo
das pessoas as quais elas quais se referem) tornaram-se um recurso economico que muitas empresas
necessitam e usam para fornecer seus produtos e servicos. Como informacgio em bruto, os dados
pessoais ndo sio protegidos por direitos de propriedade intelectual.

As diretrizes que protegem os dados tém um impacto sobre o licenciamento de direitos de
propriedade intelectual, na medida em que os dados pessoais, entre outras coisas:

* possam ser facilmente colhidos gracas a novas tecnologias, sem que a pessoa esteja ciente, ¢
depois disso vendidos, licenciados ou usados para criar novos produtos protegidos como
propriedade intelectual (software de gerenciamento de relagdes com os clientes — CRM, por
exemplo);

* sejam incorporados em bancos de dados cujo uso depois disso € licenciado, possivelmente
como parte de um pacote mais amplo de propriedade intelectual;

* possam ser necessatios para programas de pesquisa/estudo (por exemplo no campo da
medicina) cujos resultados se espera sejam protegidos por direitos de propriedade intelectual
(principalmente patentes ou direitos autorais);

* sejam informacGes indispensaveis para servicos baseados na Internet (por exemplo, servicos que
usam Posicionamento Global por Satélite — GPS).

As diretrizes para protecdo de dados também podem ter a consequéncia ndo pretendida de criar
empecilhos aos esfor¢os de fazer valer os direitos de propriedade intelectual. Tensoes entre a
protecdo de dados e a exigéncia de observancia de direitos de propriedade intelectual afloraram nos
debates e litigios sobre quanto acesso deve ser permitido ao banco de dados WHOIS, da ICANN
(que contém dados sobre detentores de registro de nomes de dominios) e sobre até onde vido
quaisquer obrigacoes de intermediarios técnicos de fornecer dados sobre alegados violadores.

Acao Empresarial

As empresas trabalhardo para assegurar que
as diretrizes atuais ou futuras sobre questoes
de privacidade atendam apropriadamente as
necessidades das empresas de identificar
alegados infratores para fazer valer seus
direitos de propriedade intelectual e permitir
a coleta eletronica e uso legitimos de dados
pessoais. As empresas continuario a
equilibrar os interesses dos detentores de
direitos e dos provedores de servicos de
comunicagao nessa area.

Agéao da ICC:

A ICC endossou as Diretrizes da OECD
para Protecdo a Privacidade e Fluxos de
Dados Pessoais Cruzando Fronteiras, de
1980, e esta comprometida em implantar
praticas imparciais de informagdes e
procedimentos transparentes, consistentes

Acao Governamental

Os governos devem adotar uma abordagem
flexivel e responsiva a protegao de dados
pessoais, inclusive a aceitagdo de solucdes
auto-reguladoras e inovagoes tecnoldgicas que
déem poderes ao usuario e conciliem esses
interesses com outros objetivos da politica
publica, tais como o combate ao crime
cibernético e a contrafacio e pirataria.

Os governos devem trabalhar para assegurar
que a politica de protecio de dados nio
impega a prote¢ao legitima dos direitos de
propriedade intelectual. Isso deve ser
conseguido através de uma abordagem
equilibrada, que proteja tanto os direitos dos
provedores de conteddo como os interesses de
outras partes envolvidas no ambiente de redes
digitais.
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com essas diretrizes. A ICC defende o uso e
aperfeicoamentos de contratos-modelo e
procedimentos de controle interno para
atender a requisitos da legislacdo que
restrinjam a exporta¢dao de dados para
terceiros paises que ndo proporcionam um
nfvel de prote¢do considerado adequado ou
suficiente pelo pafs de origem.

A Comissio da ICC Sobre E-Comércio,
Tecnologia da Informacio e
Telecomunicag¢des produziu o Conjunto de
Ferramentas de Privacidade da ICC, que
apresenta em detalhes as muitas vantagens
de uma abordagem auto-reguladora a

privacidade de dados.
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A Camara Internacional de Comércio

A ICC é a organizagao empresarial mundial, um érgao representativo que fala com autoridade em nome
de empreendimentos de todos os setores em todas as partes do mundo.

A missdo fundamental da ICC é promover o comércio e investimento cruzando fronteiras, e ajudar as
empresas a enfrentar os desafios e as oportunidades da globalizacdo. Sua convicgdo de que o comércio
€ uma poderosa forca em prol da paz e da prosperidade data das origens da organizacdo, no inicio do
século passado. O pequeno grupo de lideres empresariais de grande visao que fundaram a ICC
denominavam-se “os mercadores da paz".

Em virtude de as empresas e associacoes membros estarem elas proprias engajadas em negécios
internacionais, a ICC tem autoridade sem paralelo no estabelecimento de regras que regem a conduta
de empresas através de fronteiras. Embora essas regras sejam voluntarias, elas sdo observadas em
incontaveis milhares de transagGes a cada dia, e tornaram-se parte do contexto do comércio
internacional.

A ICC Também presta servigos essenciais, destacando-se entre eles o Tribunal Internacional de
Arbitragem da ICC, a instituigdo lider mundial em arbitragem. Outro servico € a Federacdo Mundial de
Camaras, a rede mundial da ICC de cdmaras de comércio, que fomenta a interagao e o intercambio da
melhor pratica de camaras.

Dentro de um ano a partir da criacao das Nagdes Unidas, a ICC recebeu status de consultora do mais alto
nivel junto as NagGes Unidas e suas agéncias especializadas.

Lideres empresariais e peritos extraidos dentre os filiados da ICC estabelecem a postura empresarial
guanto a amplas questdes de politica comercial e de investimentos, bem como quanto a vitais temas
técnicos e setoriais. Estes incluem servicos financeiros, tecnologias de informagado, telecomunicagGes,
ética de marketing, o meio ambiente, transporte, direito de concorréncia e propriedade intelectual, entre
outros.

A ICC foi fundada em 1919. Hoje ela retine milhares de empresas e associagdes membros de mais
de 130 paises. Comissdes nacionais trabalham junto a seus membros para abordar as preocupagoes
de natureza empresarial em seus paises e para transmitir a seus governos os pontos de vista
empresariais formulados pela ICC.

Marco de 2007

International Chamber of Commerce
Camara Internacional de Comércio
A organizagao empresarial mundial
38, Cours Albert 1%, 75008 Paris, Franca

Telefone +33 1 49 53 28 28 Fax +33 1 49 53 28 59
Site www.iccwbo.org E-mail icc@iccwbo.org







