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A CONSTRUGAO DA JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICA SOBRE O Acorpo TRIPS 

RESUMO: O Acordo TRIPS, parte integral do Acordo .Ccnstit‘un'vo da OMC, é o'mais influer- 

te tratado internacional da história em matéria de propriedade intelectual. Por meio das normas 

do TRIPS foi possível que diversos países adotassem gadrt}s m.imufms de protegio aos ativos 

intangiveis de modo a criar um inédito grau de harmorflzam legislativa em esalal global na ma- 

téria. Isso posto, para os fins do direito interno bmxlfuo, o TRIPS é norma que integra o orde- 

namento infraconstitucional, cabendo ao Superior Tribunal de Justiga a missdo de uniformizar 

a interpretagio do Acordo no âmbito do Judicidrio rlucmml. Assim, o presente estudo busca 

Ivaliar a evolução do posicionamento do STJ a respeito do TRIPS. Trata-se de pesquisa quali- 

tativa, quantitativa e exploratbria que utiliza o método légicodedutivo e os procedimentos de 

revisão bibliográfica, coleta ¢ catalogagio dos julgados do STJ para investigar a temética. Como 
resultado, são tecidas consideragdes a respeito dos principais dados quantitativos auferidos a 

partir da coleta realizada bem como são identificadas e avaliadas as posições preponderantes do 

Tribunal Superior acerca do Acordo TRIPS ao longe do tempo. 
PALAVRAS-CHAVE: STJ; Acordo TRIPS; OMC; Propriedade Intelectual; Direito Internacional 

Pablico 

THE DEVELOPMENT OF THE CASE LAW FROM THE 
SUPERIOR COURT OF JUSTICE ABOUT THE TRIPS AGREEMENT 

ABSTRACT: The TRIPS Agreement, an integral part of the Agreement Establishing the WTO, is the most 
influent international treaty in bistory for the field of intellectual property. Through the rules set in TRIPS, 

many coxntries woere able to adopt minimal standards of protection for intangible assets, thus creating an 
unprecedented degree of legislative harmonization for this field in a global scale. That said, for Brazilian 
law, TRIPS is a siatute residing on the subconstitutional order, thus, it is the duty of the Superior Conrt of 
Justce (ST]) to wniformize the interpretation of the Agreement within the Brazilian Judiciary. Hence, this 
study aims to evaluate the evolution of the STJ's stance on the TRIPS. This is a qualitative, quantitatros, 
and exploratory research which utilizes the logical-deductive method and the procedures of literature revie®, 

eoliection and cataloguing of rulings by the ST] as a means of investigating the field. As a resuli, considers 
tions are made into the main quantitative data gathered from the collection performed. Additionalty tbe 
Prevailing stances of the Superior Court are identfied and evaluated for changes over time. 
KEYWORDS: STJ; TRIPS Agreement, WU Intelleciual Property, Public International Law 
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construgio de sistemas garantidores de propriedade aos bens imateriais depend de um arranjo i : " 
Tranjo internacional de proteção. Tal postulado, oferecido por Penrose! em UM 
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análise econºffªiºª do s.istema patentário, convida re - 

el do direito mtcmacu;nal n; rzsguardo dos a?ivos intangíveis. 
ta notar QUê estudos sobre a história da.s negociagdes internacio; 
;nzclccf“ªlz corroborarã cãm o entendlmenfo de que a prot 

ngccSSªfiªmen[el dÉPªª É e u_m esforço conjunto em âmbito 

A característica primordial de todo e qualquer bem ima: 
tal ativo se traduz em informagio® - scjª informação sobre u 
(8 objeto revelad_o em paten.tes), ou mf'orx'naçã.o sobre uma 
(& contcl.'{do de Allyrºs € partituras musicais sujeitos ao direito autoral), entre outros. 
Tais ativos imateriais, por sua na‘turcza, são não-rivais (i.e.: o aproveitamento de uma 
informação por uma pessoa não impede o aproveitamento de outra) e nio-cxcludentes 
(ie: é dificil - mas não impossível - coibir o acesso de uma Pessoa ao aproveitamento 

de uma informação)*. 

Ciente disso, é possível dizer que a história do direito internacional da proprie- 
dade intelectual foi construida com base em uma noção que preconiza a necessidade 

do multilateralismo para oferecer uma efetiva proteção as propriedades intangiveis 
- o que deu origem às duas mais conhecidas unies para a protegio da propriedade 
intelectual: (i) a Convengio da Unido de Paris para a Protegio da Propriedade In- 

dustrial (CUP) e (ii) a Convenção da Unido de Berna relativa i Protegio das Obras 

Literarias e Artisticas (CUB). Com o passar dos anos, o modelo da formagio de 

unides para a protegio dos bens imateriais, iniciadas ao final do Século XIX, foi 
sofrendo desgastes e se tornando ultrapassado - dando espago, pois, à instituigio de 

organizagdes internacionais®. 

Considerando esse contexto de modernizagio do framework internacional de pro- 
tegio à propriedade imaterial, nota-se que o movimento internacional que levou i ins- 

tituição, em 1994, da OMC traz consigo a pactuagio do maior tratado em matéria de 

propriedade intelectual da historia: o Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade 
Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo ADPIC ou TRIPS). Conforme nota Bas- 

%0, a inclusão do TRIPS no acquis da OMC cumpre dois objetivos: (i) superar, em certa 
medida, as deficiéncias do sistema de proteção da propriedade intelectual da OMPI e (ii) 

à vinculação, em definitivo, da propriedade intelectual ao comércio internacional®. 

Tendo em mente que o Brasil internalizou os tratados constitutivos da OMC em 

seu ordenamento interno por meio do Decreto 1.355/94 - dentre os quais o Acorfdo 

. PS - torna-se necessário e relevante avaliar quantitativamente a atuação .do Superior 

T_nbu“ªl de Justiça (STJ) na interpretação do referido tratado, tenfio em vista sua fufn— 

ãfl“ºdªºfnªtlfucnonal de uniformização e interpretação das normas mfracc_;ns(t;tusºr:l; 

V12, mesmo após se passarem quase trinta anos desde a promulgação do Dec 

flexões sobre o importantíssimo pa 
A SE respeito, impor- 
nais sobre propriedade 

çção de ativos imateriais 
internacional. 
terial é que, em esséncia, 
ma tecnologia inovadora 
obra literiria ou musical 

| 

e Unification of Industrial Property, in GALVEZ . . i bl 'Z-BEHAR, Gabriel, The 1883 Paris Convention and the Impossil Harmontzation in Histerical Perspec- 
‘“’?C'DAY. Graeme; WILF, Steven (Orgs.), Patent Cultures: Diversity and 

º & A'l'zºª'"lªndse: Cambridge University Press, 2020, p. 38-68. 
BOSA, Claudio, Propriedade Intelectual. Introdução & Prop 

Fão. Rio d. : i . 0 de Janciro: Elsevier, 2009. jetivos dos Sistemas de Proprie- E AZEVEDO TINGCO, Jorge Enrique, Reformulando Promessas: das Teorias e Objetivos 
dage | s ntelectual, Revista FIDES, v. 12, n. 1, p. 908-926, 2021. : ista de Informação 
DASSO, Maristela, À proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual, Revista 
Ilºtbi;llllvl. v.41, n. 162, p. 287-309, 2004. 

riedade Intelectual Come Infermação, la edi-
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1.355/94, apenas º art_;g 

tados internacionai
s ¢ 

Ante essa perspectiva, 

especialmente
, 

mento com amplo potencia! 

em matéria de propriedade intelectual. 

o estudo sobre 2 atuação do STJ na interpretação do 

cia do tratado para o Brasil - país em desa 
nvoly;. pela relevin 

: 

| de desenvolvimento no âmbito do comércio int. N 
. e Naciona] 

STJ na harmonização interpretativa das Jeis o 

€rajs, :ada à missd Constirucicnal do ! ! . : 

- aliada 4 missão foi analisada a coletânea de julgados do . 
1 

tange a0 recorte tcmpora A 
á 

:Eeqriu;r raefegrcnte a todo o periodo desde a promulgagio do Decreto 1.355/94 . ::?l 

a 

022. 
31 dªs:?:emsl:::igzzo presente trabalho decorre de uma pesquisa de caráter Quantitar; 

, Óório, almejando-se, por meio do uso da Plataforma Gent t- 

to Internacional do Rio Grande do Norte (OBDI, VRN) ;Iln 

denciais do STJ para que se possa: (i) quantificar da’dosj 

idos pelo STJ nos quais se cxamina o Acordo TRIPS; () 
stionamentos a respeito do Acordo que foram levados ão 

STJ no que diz respeito ao Acordo TRIps 

tral 

& motivado, 

vo, qualitativo e explofat' 

do Observatorio de Diret 

tar e analisar dados jurispru 

respeito dos julgados proferi 

identificar os principais que 

STJ e (iii) avaliar as teses sedimentadas pelo 

DO CONTEXTO QUE LEVOU AO ACORDO TRIPS E SUA 

INTERNALIZAGAO NO ORDENAMENTO JURIDICO BRASILEIRO 

Movimentos de harmonizagio legislativa internacional em matéria de proprieda- 

de intelectual já eram plenamente discutidos desde a primeira metade do Século XIX, 

sendo tais mobilizagdes integrativas responsaveis por dois dos tratados mais influentes 

jonal da propriedade intelectual, a CUP ¢ a CUB. Tais eventos 
para a regulagio internaci 

ficativos para a construgao multilateral de um direito interna- 
representam marcos signi 

cional para os bens imateriais. 

Por outro lado, o direito do comércio internacional nem sempre teve a mesma veia 

pluriparticipativa. Em sentido manifestamente contrério, a criação de um sistema multi- 

lateral para a regulagio do comércio internacional foi, por muito tempo, um esforgo frus- 

trado - a exemplo da fracassada Carta de Havana (1948), pela qual se buscava instituir a 

Organizagio Internacional do Comércio’. Apenas em 1994, com a finalizagio da Rodada 

Uruguai, é que se obtém sucesso em materializar um 6rgio multilateral apto a reger diver- 

sos aspectos do comércio entre nagdes: a Organizagio Mundial do Comércio (OMC)". 

Ciente do contexto apresentado, importa notar que a criação da OMC estabelece 

uma relevam:issima conexio entre a regulagio internacional da propriedade intelectual 

edo catmércm, eis que um dos acordos que formam o tripé sobre o qual se assenta 2 

OMC é o Acordo TRIPS", O status do TRIPS como um dos acordos que compdem 

o pacote de tratados constitutivos da OMC faz com que se aplique a tal instrumento 

7 MUSSALE - . 
<Acordos [xe:;ísnk;ª:zªn: 'vvu;n.P O Superior Tribunal de Justiça e o Impacto em suas Decisões de Comvençõel 

atéria jedade 
tual e Concorrência, v, 1, n. 1, . 14;15?20 " Intelectual, Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelec- 

GALVEZ-BEHAR, The 1883 Pari Paris Conventi ible Unificati : 
TOVE, pies Fbc Mul[iíal onvention and the Impossible Unification of Industrial Property- 

tion, 1947-1948, The Internationa) s THe Havana Charter and the Figh for he Intemational Trade Organa> 
History Revi 

LAMPREIA, Luiz Felj ; y Review, v. 25, n. 2, p. 282-305, 2003. 
A ipe Palmeira, R E 3 3 b 

9,n.23,p. 247-260, 1996, | nesultados da Rodada Uruguai: uma tentativa de sintese, Estudos Avangsdss 
" id
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puso! -5 do “single undertaking”, j 
L > 

incípio do “si n aking , ou seja, nenhum paí aceder 
. ei?ar integralmente as disposigdes do TRIPS!, P pode 3 OMG sem É cediço que negociações de tratados multilat 
;ntelectual são, por diversas vezes, vistas como um 
1 

conflito entre os interesses do sul e do norte global®, Tal visão é frequentemente repl; cada em se tratando da an.’a_hse do TRIPS pela 6tica dos paises em desenvolvim, eplr 

dos países menos clfsefwolvndos. çorroborando com cessa visão, autores como “ l-e!no:: 
Jemonstram resisténcia em admitir o TRIPS como um acordo apto a gerar benefic 

para paises em desenvolvimento e menos desenvolvidos, 
O exemplo comumente referido como ilustrativo de tal influéncia do norte glo- 

bal é encontrado no principio da “nio-discriminagio tecnolégica®, norma positivada 
no art. 27 do Acordo®. Por meio da referida norma, os membros da OMC renunciam 
à sua própria capacidade para negar patenteabilidade a inventos com base em seu 
setor tecnológico. 

O estabelecimento de um corolário referente 4 “não-discriminação tecnológica” 
possui tremenda relevincia, pois, até entio, diversos paises se valiam de sua prerroga- 

tiva de politica publica para excluir da patenteabilidade algumas ireas internamente 

estratégicas. Um exemplo de tal situagio pode ser encontrado na limitagio  patentea- 
bilidade na área farmaceutica. Para essa área, em alguns paises a patenteabilidade era 
limitada aos processos destinados 4 fabricagio de farmacos® (e.g.: fndia), enquanto 
em outros a patenteabilidade era simplesmente negada tanto para produtos como 
para processos (e.g.: Brasil)."” 

Sendo certo que um processo de harmonizagio legislativa a nivel internacional 

conduz, necessariamente, a uma limitagdo do Estado em ditar a extensio de suas proprias 

politicas públicas, tem-se que os paises mais afetados pelas mudangas decorrentes da har- 
monizagio serdo, logicamente, os mais reticentes em adota-las. Foi esse o caso do Brasil. 

Como nota Lampreia'®, a posigio do Brasil enquanto negociador na Rodada Uru- 
guai foi um de imposigio de freios as discussdes. A maior razio para esse posiciona- 

erais em matéria de propriedade 
Processo dialético pelo qual hi o 

P 

" KENNEDY, Kevin, The 2005 TRIPS Extension for the Least-Developed Countries: A Failure of the Single Underta- 
king Approach?, The International Lawyer, v. 40, n. 3, p. 683-700, 2006. 
OWADA, Hisashi, International Economic Law in an Age of Globalization, Boletim da Secicdade Brasileira de 
Direito Internacional, v. 103, p. 1083-1115,2017. 
"T HOEN, Ellen F. M., The global politics of pharmaceutical monopoly power: drug patents, access, inaevation 
aud the application of the WTO Doha Declaration on TRIPS and public helath, Diemen: AMB. 2009, 
BRASIL. Decreto no 1,355, de 30 de dezembro de 1994, Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados ds Rodada 

Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Diário Oficial da União. Brasilia, DF, 31 dez. W::*_‘ D 

Ponível em: <https:/Awww.gov.brfinpi/pt-br/backuplegislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: n ªª'º;ús 2 
10. “Sem prejutzo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou ª'”j*“:ª —— 

setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo € seja passivel ‘w‘:::‘ = 
i, Sem prejuízo do disposto no pardgrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Ariigo 70 e no parágralo > mlt sE 
4S patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruiveis sem discriminação 1“1::!:.:.:«" 

“ 'Zumo 4 seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ""I’"’"l“‘;“n :c Indian Pharmaccutioa 
1, 2AN, Ravi; MISHRA, Sunita, Research and Development, Exports and Paien e o 5367, 

n Idustry: 5 Post TRIPS Analysis, Eurasian Journal of Business and Economics, v. 4, n.?. 2011 

BRASIL. Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Institui o Codigo da Propri 
de Industrial, e dá outras providên- ARAS 

¢ . brecivil 03 eis' ;;57;7_2[?&“0 Oficial da União. Brasilia, DF, 31 dez. 1971. Disponivel ent: <htip:/Awww.planalto.gov 

A  c) as substâncias, matérias. Misuras 

O prody 
>, Acesso em: 21 set. 2022. s/p. “Art. 9° Não são privilegiáveis: lquer espécie, bem como 05 " lutos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos. de que! é Póc ; ' de obtenção ou modificação”. 

1A, Resultados da Rodada Uruguai. 
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306 ã harmonização da matéria se to ) 
pals temia que 3 Thasse um 

o fato de que © ades tecnolégicas nacionais - fazendo " obs. 
mento É . ento das capacid ó ! 

envo ais centralizado aos pai ue 
táculo a0 des e cada vez m: países dªªªªvolvid º: 

descnvulvímenlºl . 19 assevera que as discussõ?s pré-TRIPS foram 

Nessabmesma toa ;‘s advindas de paises em desenvolvimento. Nesse Wi ar. 

r fortes 4opos’:e o objetivo de um inf_luentc grupo de dc; paises em deseno, é 

destacado, m.du“;:' :lc mover os focos negociais relativos à propneda.adc imºlªcmzlvdºl' 

Vír?':rm;zupie::âri:s e fazer com que as discussões restassem adstritas ao ººmb;,:; 

PO Ítica: * 
ão à ércio. 

pirataria € à P;oit:::(; ra; Tfã:rí;rd;:: x:ão são unanimemente ne;ativª, 2s Perspectiva, 

[:ro 151;;; das negociações do Acoxfdo TRI'PS. Ncsse sentido, Horgan e . 

oferecidas ac o para os Estados Unidos, país ativamente atuante em prol da h, 

sustentam que mcs:;onil em propriedade intelectual, foi necessário realizar rªlevan; 

n;o"l;ªãª; á"í:i“ir:tlema para que se estivesse em consonância com as exigências do — 

Z:l;\/I:smo assim, tais esforgos ada; ptativos seriam justificados com vistas 3 Prómioss 

da inovação no âmbito interno e externo. 
loção 

De igual maneira, Reichman? defende a iz.ieía de_ que ;)s ãfmos d? Acordo TRIPS pos- 

suem o potencial para estimular a inovagio € à inventivida e daedm:;nexra ;cm P'ºcºdfmu e 

em escala global. Contudo, o aproveitamento dessa olfomml de dependeria do quio dis. 

Estados diante da remoção das flexibilizagdes do Acordo após 

os periodos de transição. Nesse sentido, por mais que passos tenhalm sido dados quanto aos 

paises em desenvolvimento, é certo que a compatibilizagio dos ?axses menos F]amvolwdos 

às normas do TRIPS é muito desafiadora - razio pela qual o período de transição para esses 

países foi estendido em 20057 e continua sendo objeto de novas extensões”*. 

Tornando o foco ao Brasil, e como posto anteriormente, nota-se que a diplomacia 

brasileira foi enfaticamente contrária a uma ampla harmonização do país às normas 

de propriedade intelectual adotadas com mais avidez por paíse_s desenvolvidos. A esse 

respeito, cumpre notar que o Brasil, em sua legislagio interna, ainda tende a adotar tão 

somente os padrdes minimos exigidos pelo Acordo® e, mesmo assim, não se vé imune 

de controvérsias quanto ao descumprimento do TRIPS*, 

cadas po 

postos a cooperar estariam 0§ 

¥ T HOEN, The global politics of pharmaceutical monopoly power. 

Jbid. Seriam esses paises: India, Brasil, Argentina, Cuba, Egito, Nicarágua, Nigéria, Peru, Tanzânia e Iugoslávia. 
n HORGAN, . Kevin; HICKS, Laurinda Lopes, A Lei de Patentes, Marcas Registradas e Dircitos Autorais nos Estados Unidos 

‘Apés a Rodada Uruguai, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, v. 17, n. 1, p. 18-22, 1995. 
*  REICHMAN, Jerome, The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation With the Developing Cour- 

tries?, Case Western Reserve Journal of International Law, v. 32, p. 441470, 2000. 
KENNEDY, The 2005 TRIPS Extension for the Least-Developed Countries. - 
WTO, WTO members agree to extend TRIPS transition period for LDCs until 1 July 2034, World Trade Orga 
zation, disponível em: <https:/hwww.wio.org/englishynews e/news21. e/trip 30jun21 e.htm>. acesso em: 9 jun. 2023 
Para fins exemplificativos, a aludida tendência a atender apenas aos padrões minimos do TRIPS pode ser : 
pela adoção de uma lei de proteção de dados de testes sigilosos que notadamente exclui produtos farmacéuticos de U0 

humano de seu escopo (art. 1º, caput, da Lei nº 10.603/02) como forma de atender ao art. 39.3 do TRIPS: bem como 

:::;ª:fl:; gaderio 2 Convenção da UPOV em sua versão de 1978 (Decreto nº 3.109/99) cujo texto é significativa” 
ngente que é 

:f""m st Pgdo le:i;; ;f',fff, :;ª:wn como forma de atender ao art. 27.3 (b) do Acordo; entre outras. 

lesse senti . 
Óngão de s':;:ç;:";:fê :ªlr dc;laguc à polêmica em tomo do art. 68 da LPI, objeto do conheciá 

nirovérsias (Dispute Settlement Body — DSB) da OMC, pelo qual os Ests tionaram a adequação do art, i i 
o - 68 às obrigagdes assumidas pelo Brasil em consondncia com o art. 

o caso DS199 2 
dos Unidos q“l"‘ 
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Dr!-ª'º' € certs desdo do B I á rtanto, é certo que a adesão do Brasil ao Si ¥ 
:’czncia às normas ('io A~cor‘do TRIPS, causar::;r?:gxcn:â::q“e?'ªmãªk.'da 

je mo do a adequar a legislação interna aos padrões internacionais, T:à“::iªº kpslzhva 

do ingresso do TRIPS no ordenamento interno (Decreto nº 1.355/94) 58 issoss 
grito 40 famo legnslatu_ro, tendo sido o Poder Jud; esteve ads- 

panifestar @ seu respeito. É O que se passa a analisar, 

aquie 

icidrio instado, Por diversas vezes, a se 

DO PROCEDIMENTO METODOLOGICO E DOS RESULTADG 
AUFERIDOS TADOS 

Neste topico, busca-se quantificar e analisar as decisões colegiadas (ie: acórdãos) profe- 
ridas pelo STJ até o dia 31 de dezembro de 2022. Os dados pertinentes foram obtidos a par- 
tir do uso da ferramenta pública de consulta jurisprudencial do STJ, utilizando a seguinte 

chave de busca: (“TRIPS” OU “ADPIC” OU “DECRETO 1355” OU “DECRETO 9289”). 
Através do uso dos termos mencionados, buscou-se retornar todos os julgados que façam re- 

ferência explícita ao acordo, seja: (1) utilizando sua abreviatura em lingua inglesa (TRIPS) ou 
portuguesa (ADPIC); (#) mencionando o instrumento pelo qual foi incorporada a ata final 

da Rodada Uruguai ao ordenamento interno (Decreto 1.355/94) ou (iii) suscitando o instru- 
mento de incorporação da ata final do Protocolo de Emenda ao TRIPS (Decreto 9.289/18). 

A partir da referida coleta, foi possível obter um espaço amostral de análise com- 
posto por 37 acórdãos. Por meio da análise dos dados obtidos, objetiva-se identificar 

tendéncias relativas tanto 4 natureza das controvérsias trazidas ao STJ como aos padrões 
de comportamento demonstrados pelo tribunal superior durante a atividade judicante. 

As informagdes obtidas a partir da análise das referidas decisões foram catalogadas e 

disponibilizadas na base de dados da Plataforma Gentium, do OBDI/RN. 

Tendo apresentado a metodologia pela qual foi realizada a presente coleta, passa- 
se & análise dos dados catalogados. Em primeiro lugar, destaca-se a proeminéncia do 
Rio de Janeiro enquanto o foro que mais instou o pronunciamento do Tribunal Supe- 

Tior a respeito do Acordo TRIPS, tendo 32 dos 37 acórdãos ora analisados, sido profe- 
tidos em contendas iniciadas perante o Judiciario fluminense. Tal prevaléncia se deve, 

em grande parte, pela tradição do Estado na adjudicagio de conflitos que versam sobre 

Propriedade intelectual - merecendo especial destaque o Tribunal Regional Federal da 

2 Região e suas duas turmas especializadas em propriedade industrial. . 

Em se tratando de matéria de propriedade industrial, e em le? consonencid 
om o €Xposto na seção anterior, também importa destacar a recorréncia tematica no 

Que diz respeito aos questionamentos trazidos à apreciação do STJ. Dentre os 37 acór- 
dãos analisados, 31 estão inseridos no contexto do direito de patentes, 4 versam sobre 2 

Proteção das marcas e 2 julgados discorrem sobre matéria df di.reuo' autoral. o dd 

Conforme estabelecido na seção anterior, o aumento significativo da lm‘_[f;‘l";scm 
Patenteável no Brasil é um dos principais pontos de alÉeIª?º f“ªz'dºs.Pc ;:entc vigen- 

aração ao sistema brasileiro de protegio à propriedade mduscr{al .“;;;?;X reconizado 
52 Maneira, é certo que os novos dispositivos € o OO ATESE e :sidcra‘ié‘s à 

alterações advindas do Acordo TRIPS instariam o público a levar ta's €2 
"eciação do Judiciário e, por vezes, 4 apreciação dos mbu‘f‘a_ls supmºml.dos julgados, na 

Isso Posto, também vale chamar a atenção à distribuição tmeº'ªl'ºn 0 )dos ano;: * Qualge evidencia a relevância do tema perante o Tribunal Superior a0 B 

como 
comp



GRÁFICO |: 

1 dos julgados do STJ sobre o Acordo TRIPs 

W, AGNER M'Wh(() 
A 

ão tempora Distribui¢ 

6 

a 

k] 
3 

2009 2010 011 2014 2016 2017 2018 201, 202 
& 2001 2008 2005 2006 2008 

Ano da Decisão 

Fonte: gráfico elaborado pelos autores (2023). 

| trazida pelo Gráfico 1 demonstra um período de “aglut 

STJ que se inicia em 2009 e culmina em 2014, PC:;'Q,-Í 

no qual foram decididos alguns dos casos mais emblemáticos a respeito do r\cgr;; 

TRIPS?. Ocorre que, ao analisar a distribuicio temporal dos acórdãos em conjunto 

com a seriagio em matéria fatica, percebe-se que até o ano de 2017, todos os julgados 

apreciados pelo Tribunal Superior se voltavam ao direito de patentes. Somente a partir 

de 2017 (AgInt no AREsp 756.926/SP), o TRIPS passou a ser mencionado em julgados 

colegiados que se referem a outras matérias (i.e.: marcas e direitos de autor). 

Outro relevante dado a respeito da análise do TRIPS pelo STJ é encontrado na 

distribuição dos órgãos julgadores e das relatorias na Corte Superior. A partir dessa 

análise, identificam-se as principais turmas e os principais magistrados que exerceram 

papel ativo na construção do entendimento do STJ a respeito do tema: 

A distribuição tempora 

nação” na atividade judicante do 

GRÁFICO 2: 
Distribuição dos julgados do STJ sobre o Acordo TRIPS por órgão julgador 

Quarta Turina 

Terceira Torma 

Fonte: gráfico elaborado pelos autores (2023). 

——l 
7 A esse respeito, pode-se ci 3 3 >se citar E: 

drighi, que, conforme será d.s:..l;l;w 960.728/RJ (julgado em 17 de março de 2009), de relatoria da Min. Na% 
e o T aa 1o em maior detalhe na seção posterior. foi de profunda influéncia na sedimer 

speito da aplicabilidade irterna do Acordo TRIPS ’ 

y An 

ntação
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0O Gráfico 2 revela o elevado grau de especi alidade da Terceira T, S : : ; ade da Terc o S 
.ompetência material recai, de maneira geral ira Turma do STJ 

(euja E sobre matéria co, i ; (e 30 20 tema, sen áve ; 2 comercial e de direito 
ivado™) em relag , sendo responsavel por mais de 56% de todos os julgados 

relativos 20 Açordº TR[,PS‘ ‘Logo em seguida, vem a Quarta Turma, que divide a co etência mater_lal â(l-'ibl.lldíl à 'l_"eícelra Turma. Posteriormente, 5 julgados são ambuidr'ns- Í Segundª Seção, cuja ccm?osíçao engloba os magistrados da Terceira e Quarta 'u,m; 
por fim, destacam-s.e 2 acordac;i advindos da Terceira Seção, cuja competéncia mare; 
rial recal sobre o direito plenal À lTrata—sc dos Conflitos de Competência nº 168.775/ 
DE e 150.629/SP, nos quais se discute a competéncia da Justica Federal para apur:;r 
crime contra as marcas registradas (CC 168.775/DF) e contra os direitos autorais (CC 
150.629/SP) cometidos por meio da internet. , 

Ciente da divisão temática dos julgados apreciados pelo Tribunal Superior, cabe 
analisar quais magistrados exerceram a relatoria de forma mais recorrente. Dessa maneira, 
o Gráfico 3 demonstra a distribuição de relatorias por ministro do Tribunal Superior. 

GRÁFICO 3: 
Distribuição dos julgados do STJ sobre o Acordo TRIPS por ministro relator 

Min, Maria Isabel 
Gallorti 

Mun. Lausita Vaz 

Min Naney 
Andrighi 

Min. Raul Araújo 
Mia. João Otávio de 

Noronha 

Min. § 

Min. Antonio 
Carlos Ferreira 
M. Luis Felipe 

Salomio 

Min. Vasco Della 
Ginstina 

Min. Panlo de Tarso 
Sanseverino 

Min. Luis Felipe 
Salomão 

wdner Beneti 

Mi
ni
st
ro
 
Re

la
to

r 

Min. Sidnei Beneti 

Min. Carlos Alberto 
Menezes Direito 

Min. Nefi Cordeiro 

Min. Fernando 
Gongalves 

Relatonias 

Fonte: grafico elaborado pelos autores (20 

os de analisar os 
Conforme se percebe, a0 total, 13 ministros foram incumbid in ] 

atora foi a Min. Ç- . 4608 referentes ao Acordo TRIPS. Desse total, a mais recorrente rel 

* Z‘;"S"-- Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
i
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ey %Y d dos Ministros Vasco Della Giusting® 

Andrighi (9 relatorias); scg o ? 6 el 

NJsl;cíui:Feligpe Salomão 
(4 relatorias), Sidnei Beneti, e Carlos Alberto Menezes ato. 

r1as), 
. ; e . ire; 

(3 relatorias cada). Os Ministros Antonio Carlos Ferreira, Isabel Gallotti e João Oxám 

). Vi 

de Noronha tiveram, cada um, 2 relatorias. Todos os demais ministros eXercergy, 
a 

relatoria apenas uma vez. : . i P 

A recorrência de relatorias da Min. Nancy Andrighi é particularmente notór; 
, is i ; 4, 

pois a magistrada foi incumbida de relatar alguns dos mais importantes julgaqq, de 
o 

STJ sobre o Acordo TRIPS - destacando-se, dentre eles, o REsp 960.728/RJ e o REsp 

1.869.959/RJ. 
a amostragem é relevante para o presente estudo diz Tespeito 

Um último dado cuj & > 

a uma aferigio mais refinada sobre os pronunciamentos do Tribunal Superior. Tratase 

de uma tentativa de quantificar o prestigio dado à norma internacional presente p, 

acórdão. Logicamente, tal empreitada é dotada de relevante grau de subjetividade do 

qual não é possível se desvencilhar completamente. Contudo, para nortear a amostra- 

gem realizada, foi feito o seguinte questionamento: “qual o valor imputado à norma in- 

ternacional pela ratio decidendi do julgado em analise?”. Para que fosse dado o máximo 

de objetividade na resposta a essa pergunta, somente quatro respostas pré-determinadas 

seriam aceitas: (1) o magistrado se valeu do direito interno e do direito internacional 

na ratio decidends; (ii) o magistrado se valeu do direito internacional apenas como obiter 

dictum; (iii) o magistrado negou aplicação ao direito internacional em favor do direito 

interno ou (7z) não se aplica. Os resultados auferidos são mostrados no gráfico abaixo: 

GRÁFICO 4 

“Grau de prestígio” dado à norma internacional nos casos analisados 

® O magistrado se valeu do 
direito internacional e do 
diteito interno na ratio 
decidendi 

O O magistrado se valeu do 
dueito internacional apenas 
como obiter dictum 

® O magistrado negon 
aplicação ao diteito 
internacional em favor do 

direito interno 

Não se aplica 

Fonte: gráfico elaborado pelos autores (2023). 

mee 
Lm notar que o Dr. Vasco Dell 
lição de desembargador ador ¢ Cé 3 SRA u»,um ]:y:]m:nu do TJ-RS. Contudo, mesmo não tendo exercido em definitivo o cargo 9 , o Des. Vasco Della Giustina na construção da jurisprudência do ST sobre º sk 7 

clatores ot . ii 
durante o tempo em que esteve alocado no Tribunal Superio! 

2011, 09 60” 
la Giustina exerceu a magistratura no STJ, durante os anos de 2009 à Ministro 

inistro 

Vez que foi um dos mais recorrentes r
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resultados obtidos demonstram uma prope, " |" " 

ormao isntªºªªiºnªà d';r-ª“tº a f“ndªmªntaçã: dªP,ZÍÍm:É ;lr:sç:ªeº dm' o 

lluando não abordado diretamente pelo conteúdo decisório Perse, não ékrn“do' memo 

os tecerem mnsxderaco;sy m.e mo que sih assant, a respeito do, direito ªí:xºt;“ e 

aplicávcl ao caso- C:'m}t s 920 1aras vezes foi rechagada a aplicagio da r ªniacnonzl aal em favor d'o ireito x'nfemO. o ra_cxonal empregado na resolução dzs:r u::mz— discutido em maiores minúcias nas seções Seguintes, sendo suficiente, por or: i & reflexão acerca do papel do dxfexto Internacional enquanto fonte do dirciv.o: P‘:nt}ur 
maro convencimento dos magistrados que compõem o Tribunal Superior so: anaah: 

pos PRINCIPAIS TEMAS SUBMETIDOS AO 
INTERPRETAÇÃO DO ACORDO TRIPS SISO 

Concluida a arpl_'cscnta?acf dos' {esultadgs quantitativos obtidos a partir da consul- 
ta realizada, necessario part.}r 4 análise qualitativa para que se possa extrair os pontos 
controvertidos sobre os quais o STJ foi mais frequentemente instado a se manifestar, 

A anélise trazida na seção anterior revelou uma clara recorréncia quanto 3 matéria 

sobre o qual o STJ foi instado a se manifestar - sendo questionamentos acerca do direi- 
to patentirio os mais frequentemente submetidos ao Tribunal Superior. 

Nesse sentido, há de se dizer que os dispositivos questionados nos recursos apre 

ciados pelo STJ refletem a prominência do direito patentário à construção jurispruden- 

cial sobre o Acordo TRIPS. Aponta-se, como os dispositivos mais referidos durante as 

N decisões colegiadas, os arts. 70 (data de entrada em vigor), 65 (disposições transitórias), 27 
\matéria patenteável) e 33 (termo de vigência do direito patentário) do Acordo™. 

A recorrência de questionamento acerca de tais artigos não é coincidência - como 
nota Schmidt?, o período compreendido imediatamente após a promulgação do Decreto 

1.355/94 e a entrada em vigor da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI) foi 
marcado por intensa discussão a respeito da data de entrada em vigor do Acordo. 

Percebia-se, nessa ocasião, que a ampliação dos direitos conferidos aos depo- 
sitantes e titulares de patentes atraíram o interesse desses agentes particulares que 

buscaram, quase que imediatamente, garantir condições mais favoráveis à proteção 

de seus inventos. É o que se extrai da problematica de diversos dos primeiros recur- 

805 especiais submetidos à apreciagio do STJ (eg: REsp 291.499/RJ; REsp 661.536/ 

RJ; REsp 652.172/R]). . 
- Nesse sentido, as primeiras demandas que chegavam 3 apreciagio do Tnbunal,SI.h 

Perior versavam sobre: (1) a possibilidade de ampliação do prazo de proteção patentária 

de 15 anos® para 20 anos* contados a partir da data de depósito e (i) a adequação das 
Patentes conhecidas como “pipeline™ aos dispositivos do TRIPS. 

" Emordem de recorréncia, tem-se que os dispositivos mais mencionados são: (1) art. 70— 12 acórdãos; i) art. 65 - 10 

? ;ºãªªºº (i) art. 27 -9 acórdãos; (iv) art. 33 — 8 acórdãos; (v) art. 16 2 acórdãos e (vi) .::. ::i;,zi ejó.:'— “L m 

:...,-HNÉDDT- Lélio Denicoli, Marcas: Aquisição, Exerciclo ¢ Extinção de Direitos, 2. ed. 
n s, 2019, 

| 

" Xªªª Art. 24 da Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971 (antigo Código da Propriedade Industrial). 
u Videar 33 do Acordo TRIPS. 

el Éntes conhecidas como “pipetine” são aquelas regidas pelos dit 

.lqual Se buscou admitir “às pressas” a proteção de tecnologias cui 

% norma anterior (Lei nº 5.772/71). 

-se de um sistema 
itames do art. 230 da LPL. Trata-se 

ia matéria não erê considerada patenteável soba



WAGNER 

P RD o S 
zo dizia respeito a uma questão « 

2 iva ao aumento de pra 
; i 

A questio :c‘]::l‘é:mpo do direito intcrtemporall: tendo um depósito de pa:me— 

b a égide da Lei nº 5.772/71, poderia o depositante se bemficia:’\dle 

o 
; i o TRIPS)? 

o estendido previsto nà lex posterior ('Acord ) o de ul ) 

praz Em um primeiro momento, percebiase uma admissão de tal extensio pelas 
m u * á h 

0, tendo os primeiros recursos especiais submetidos ao STJ encontrado óp; 

a quo, á : d 

õ mais anteriores ao exame m Es 4 

qRIÉtº;âlfºSgó/Rj;) e sido, portanto, mantida a decisão recorrida. Julgados o 

(REsF;) 667..025/17\]) viriam a confirmar, no mérito, a tese de que o TRIPS, enquanto L. 

posterior, teria o condão de derrogar a norma anterior, dando ensejo, pois, & possibilida. 

de de extensão do prazo patentário. 

Contudo, após o julgamento do 

mente localizad: 

sido efetuado so! 

Cortes 

o mérito (REsp 291.499/RJ; REsp 423'2:[;/;; 

REsp 960.728/R] (relatoria da Min. Nancy Ap. 

drighi), a posigio do Tribunal Superior foi revista de modo a adotar interpretação 

diversa quanto à data de entrada em vigor do TRIPS para o 'Brasll. A esse fªª?eito, e, 

inclusive, apontar trecho do voto da Min. Nancy Andrighi na ocasido do julgamento 

dos Embargos de Declaragio no REsp 667.025/RJ: 

Em primeiro lugar, ressalto que proferi voto na sessio da 3* Turma de 24.06.2008, no 

Resp nº 960.728/R] - cuja questio juridica é absolutamente a mesma enfrentada nestes 

autos - propondo a revisio da posição do STJ consubstanciada neste processo e nos 

dois outros precedentes citados. Atualmente, o julgamento do Resp nº 960.728/R] está 

aguardando pedido de vista do i. Min. Ari Pargendler. Não obstante, entendo ser inviavel 

a concessio de amplos efeitos infringentes aos presentes embargos, conforme solicitado 

pelo INPI, porque estes não decorreriam diretamente - como efeito necessirio - do 

reconhecimento de alguma omissão, contradigio ou obscuridade no acórdão anterior®, 

A questão das patentes “pipeline”, por sua vez, dizia respeito aos depositos efetua- 

dos de acordo com as regras excepcionais do art. 230 da LPI. Em sintese, as patentes 

“pipeline” sio aquelas patentes que, sob a égide da norma anterior, não seriam consi- 

deradas privilegidveis como inventos”’. Para que se pudesse dar imediato resguardo a 

tais ativos intangiveis, foi elaborado um sistema pelo qual as patentes já depositadas no 

exterior poderiam ter uma via de depósito (i.e: o pipeline) assegurado no Brasil desde 

que algumas condigdes fossem obedecidas™. 

* BRASIL. Superior Tribunal de Justiga (Terceira Turma). Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 67,025 
Embargante: Instítuto Nacional da Propriedade Industial (INPI). Embargado: Bayer Aktiengesellschafl. Relslon: 
Min. Nancy Andrighi, 25 de novembro de 2008. Diário da Justia Eletrônico. 19 de dezembro de 2008. D 
nivel em: <hitps:/fprocesso.stjjus.br/SCON/GetlnteiroTeorDoAcordao?num_registro=200400866186&dt_publics™ 
cao=19/12/2008>, Acesso em: 14 jun. 2023. p. 5-6. " 

Íggªãgªfbªg ALVES, Bruna Fernandes, OS MEDICAMENTOS E AS PATENTES PIPELINE: C% 
NS DA ICIAMENTOS ENTRE A ORDEM JURIDICA CONSTITUIGAQ BRASILEIRA É 
BRASIL. Lei nº 9.279, 4 D}AS. Rev'lxu Direitos Humanos e Democracia, v. 4, n. 8, p. 141180, 20164v i 

L Lt 37, e; de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos & propriedade inôuitra” 
Ieisa5299 oy s Untão: Brsila, DF, 15 maio 1956 Disponível em: <htrp://wwwplanalto.gov.brccivil 
sl ol et 18 maio 2021. s/p. As aludidas condições para adrissão de um pedido PPN 
Telativo às substneia, o 26 230 da LPL, no qual se lê: “Art. 230. Poderd ser depositado pedido de pater® 

trias, misaras o 4rias ou produtos obiides por meios ou processos quimicos ¢ as substâneio - 
como o mpmímp ó utos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer especie: bem 

processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em 
o 

tratadd 

nvenção em vi ; 
objeta não tenha sido colocag, s. cando assegurada a data do primeiro depósito no exteríor, desde 4MA - 

<ado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro 6M Y
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No que diz respei re 0 TRIPS e o píneli, B : 

ates diziam respeito à adequação do rito para ªdeIPf e, as discussões mais re- 

! Í .096.434, ac issão do pedido pípeli 
“373.805/RJ; REsp 1 0 /R]) e à ampliagio de prazo para patentes mmdpe Wm 
modalidade pipeline (REsp 1.192.841/RJ; AgRg no REsp 1.131.808/RJ). 

Nesse ponto, merece destaque o fato de que grande parte das demandas judiciai clais 
ltivas aos novos contornos dados à protegio patentiria pelo TRIPS advém de empresas 
" indústria farmacêutica - agentes de mercado que dependem da exclusividade en 

teda patente para à prorcfão aos investimentos realizados com Pesquisa, desenvolvimento 
) inovação””. Por essa razio, depreende-se o grande interesse em conseguir condições mais 

favoráveis para a protegio de seus ativos intangiveis no mercado brasileiro. 
Ainda sobre a proteg.io pate‘ntfiria, a última discussio mais recorrentemente 

ocorrida no STJ, no que diz respeito ao Acordo TRIPS, trata de outra modalidade 
excepcional de patentes - essas conhecidas como “patentes mailbox™. Os depésitos 

ocorridos através do mailbox dizem respeito aos pedidos de patente das 4reas quimica, 

farmactutica e alimenticia depositados no Brasil entre os dias 12 de janeiro de 1995 e 

14 de maio de 1997 (periodo de wacatio legis entre a promulgagio do Decreto 1.355/94 

¢ a vigéncia da LPI). 
A existéncia das patentes mailbox é uma decorréncia da norma contida no art. 

70.8% do TRIPS, pelo qual os Paises-Membros se comprometem a oferecer meios para 

assegurar o depésito dos pedidos de patente referentes s 4reas quimica ¢ farmactutica 
mesmo antes do decurso dos periodos de transigio eventualmente apliciveis. 

A principal discussdo, no que diz respeito ds patentes mailbox, concerne, mais 

uma vez, a atribuigio do correto termo de vigéncia para patentes 4 luz das dispo- 

sições do TRIPS. Especificamente, questionava-se se deveria ser interpretado lite- 

ralmente o disposto no art. 229, pargrafo único, da LPI ou se deveria haver uma 

interpretacio de modo a incluir o prazo excepcional previsto no paragrafo único 

do art. 40 da LPIº às patentes mailbox ou apenas o prazo comum constante do caput 

do referido artigo. . 

Conquanto diversas questões de direito fossem levantadas nesses casos, 2 d_lscus- 

são juridica a respeito do TRIPS diz respeito à pretensa violação do “princípio da 

—_— 
consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, s 

»  "asãodo objeto do pedido ou da patente”. 
DIMASI, Joseph A; HANSEN, Ronald W; GRABOWSKI, 

M ;‘;:lcpmem costs, Journal of Health Economics, v. 22, n. 
» — Videart 229 ¢ parágrafo único da LPL & ) á - 

BRASIL, Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994,p-22. “Quando um Menbro: ee e i 

< ordo Constitutivo da OMC, não conceder protegdo patentéric a prºdª;º:fª';'; i Ava )" _ã": hed el 
i 0 is i} 0 . 

i 24 a agricultura em conformidade com as obrigações prewicht o & p Cmnf'ª'mº“ . D_V("fv":‘m 

jicard as essas solicaações, 4 

pari El 05 pedidos de patente para essas invenções possam Sem apl! À sm amento CMO SE LS 
m,g'.dª data de aplicação deste Acordo, os critérios de patenta , 

- 7105 estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depásito e proteçõo 

obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido: & O 6M R oy mesmo. 

apres T este Acordo, a partir da concessão da patente € durante o res;º Tic go safcnações que compram = 

'&sentação da solicitação em conformidade com o ARTIGO 33 deste Acordo. 
Citéri 

* gn s de protegdo referidos na Alinea (b) aCima ey oo 
s Tágrafo único do art. 41 da LPI, declarado inconstitucional pe to ficiáfic os titulares de patentes que passaram 

"0 de dez anos para a vigéncia patentária. Essa garantia mínima bene 
s 4 dez anos no tramite administrativo. 

triaseefmmprfparlflwm:
dr 

Henry G, The price of innovation: new estimaics of dreg 

2, p. 151-185,2003. 

Pelo g



Ong, 
p (vide art. 27.1). Nesse sentido, alegava-se " ) 

único, às patentes mailhox (que versam sobre mncpr 

aty; 
de proteção pela lei brasileira) seria uma Posiçã a 

0 vio. 
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nãodiscriminação 
tecnológica 

a aplicação do art 40, parágrafo 

tecnológica previamente excluída 
S. 

Jadora ao Acordo TRIP! 
o : | 

Tendo sido apresentadas as principais temáticas submetidas a0 STJ no e tiz 

eito ao direito patentrio, importa mencionar, também, algulmas das outras dem, i 

p eciadas pelo STJ sobre 0 Acordo TRIPS. Conforme mengonado na seção anter, las 

:fn:»sc quea recorréncia com a qual tais temas fora’m sl'xbmc.ndos a0 Tribux_xai Super;:; 

foi significativamente menor. Mesmo assim, é possível identificar a formação de algun, 

posicionamentos a esse respeito. 
) | 

Quanto ao direito marcário, o STJ se pronunciou sobre os seguintes temas: () 

a compatibilidade do art. 125 ao art. 16.3 do TRIPS (marcas de alto renome)'; (i) o 

alcance da interpretagio do secondary meaning de act?rdo com a norma do art. 151 do 

Acordo'; (iii) a competência da Justiça Federal para julgar crime contra as marcas ocor. 

rido por meio da internet®. No que pese o AgInt no AREsp 756.296/SP te'nha suscitado 

discussio sobre o art. 16.1 do Acordo TRIPS, o STJ não chegou a se manifestar sobre o 

nte, no caso em discussão, o requisito do prequestionamento, 

duas únicas vezes que o STJ citou o TRIPS em julgados que 

versavam sobre direito de autor, em um deles (REsp 1.849.320/SP) a norma interna- 

cional foi tratada apenas como obiter dictum apto a contextualizar a interpretagio da 

norma interna, enquanto no outro caso (CC 150.629/SP) a Terceira Seção considerou 

dispositivos do TRIPS para declarar a competéncia da Justiça Federal para conhecer e 

que tratam de fornecimento ilicito de sinal de televisio por assinatura. 

dispositivo por estar ause 

Por outro lado, nas 

julgar casos 

DA CONSTRUGAO DE UMA JURISPRUDENCIA DO STJ SOBRE O 

TRIPS - AS TESES SEDIMENTADAS 

Após serem apresentadas as problemticas juridicas trazidas ao STJ, cabe, nesta 

seção, analisar os posicionamentos firmados pelo tribunal superior ao longo de quase 

trés decadas desde a assinatura do Acordo TRIPS. 

Em se tratando de uma análise quanto aos “posicionamentos firmados” pelo Tm 

bunal Superior, é importante iniciar tal análise pelos precedentes que são efetivamente 

tidos como “vinculantes” segundo a norma do art. 927 do Código de Processo Civilº. 

Rememora-se que a vedação a0 tratamento discriminatório visa fazer com que sejam harmonizados critéios singulares 
de patenteabilidade, removendo a possibilidade de Estados negarem a patenteabilidade a determinados setores como 
um elemento de política pública estatal. 
Vide acórdão e relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino proferido pela Terceira Turma em 2021 por ocesito éo 
“ulgemento do RESp 1.787,676/R (caso Hanfer Calçados v. BRF Foods). 
d;a;g:rla:: e relatoria da Min Nancy Andrighi proferido pela Terceira Turma em 2019 por ocasião do julga 
e “or.;ãº d “/,:U (Cªãº Á'Ivlericªll ,-Hrlfnes v. America Air). do Ve et de e da Min. Laurita Vaz proferido pela Terceira Seção em 2020 por ocasião do julgame™™® 
BRASIL. Lei nº 4 ) DSFILI_:—:;: ; ãl lsosl,)_de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União. B?;;. 
oy . 015, Disponível em <http:/'wwyw planalto.gov.bríceivil 03/ atoz015-2018/2015/ei1 
processua oo 18 maio 2021. . Nesse sentido, importa rememorar as situações nas Queis © e 

u necessário privilegiar a construção, mesmo que contida, de um sistema brasileiro ¢ P> 
dentes vincul; ” inculantes: “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federdl 

em controle iim concentrado de constitucionalidade; 11 - os enunciados de súmula vinculante: il - 08 994%™
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315 4lise, 0s casos que atend 

resente andlise, 
em 2 tal parâm - - 

Pnrªºªgsião do REsp 1.869.959/RJ (Incidente de Re: 0 são 05 acórdãos exarados 

f .. s 1 = 
ra 

R - sobre © Tema Repetitivo nº 1.065) e do RoEsu;ao de Demandas Repetitivas 
- Íunçªo de ComPÉtência - 1AC - sobre o tema IAC nº 4).1.610.728/RS (ncidente de s icialmente, importa tratar do IRDR decidido no REsp 1.869, 959/RJ. N 

' . - Noano q22, a Segunda Seção do STJ firmou entendimento pela negativa de aplicação. 1 rágrafo único do art. 40 da L_PI às patentes mailbox, Esse resultado foi g, cªçdªº o 

A julgamento dÉªd'dÉ por €inco votos a três, no qual a relatora designg; ;Íeirnn gsabel Gallºffl- .fºl vencida pelo posicionamento divergente preconizado pela Min: 
Nancy Andrighi- 

As razões exaradas no voto vencedor privilegiam uma leitura restritiva das normas 
contidas no Aººrflº TRIPS’ s_egundr? o qual o principio da “nio-discriminagio tecno- 
lôgiºª" seria adstrito à matéria contida no art. 27, ou Seja, aos critérios de patenteabili- 
dade. Nota-se, também, que a argumentação da Min. Nancy Andrighi se ampara, por 
diversas vezes, no teor dos votos proferidos no julgamento da ADI 5529 pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). Dessa maneira, as considerações tecidas pelo voto vencedor 
acerca da interpretação do Acordo TRIPS findaram Por estar, necessariamente, vincula- 
das às declarações dos ministros do STF na ocasião do julgamento da aludida ação de 
controle concentrado de constitucionalidade. 

Nesse sentido, a resolução dada à contenda, nos termos do voto da Min. Nancy 
Andrighi acolhido pela Segunda Seção do STJ, foi a simples aplicagio dos classicos 
critérios para solucionar dicotomias normativas, quais sejam: o principio lex posterior de- 
rogat priori e o principio lex specialis derogat legi generali. De acordo com o entendimento 
do Tribunal Superior, a LPI estabelece um sistema excepcional e transitério (ie: sistema 
“mailhox”) distinto das patentes comuns descritas no art. 62 e seguintes - o que atrai sua 
aplicação a0 caso concreto. Ademais, sendo a LPI norma posterior ao Decreto nº 1.355, 
conquanto o TRIPS seja uma norma de direito internacional publico, a Segunda Segio 
entendeu ser necessário prestigiar a aplicagio da lei posterior em desfavor dos ditames 
danorma anterior (vide, também, o acérdio no REsp 1.840.910/R}). 

Em outra senda, o voto vencido, proferido pela Min. Isabel Gallotti, tomou em 
consideragio um contexto mais amplo que buscou harmonizar a inteligéncia do art. 
229 da LPI com os objetivos buscados pelo art. 27.1 do TRIPS. Para ilustrar essa análise, 
"mporta colacionar trecho do referido voto vencido: 

Por todos esses motivos, considero que a interpretação adotada pelo INPI a0 longo de 16 

anos, durante a concessão de 240 patentes mailbox, é acenada,.e a mais compativel coz 

o texto da LPI e do Acordo TRIPS, que buscou assegurar efetiva - e não apenas form: 

" proteção às patentes em todas as áreas tecnológicas. Assim, entendo que seria r:::: 

aplicavel s patentes mailbox o prazo minimo de vigéncia de 10 anos a partir 

concessio previsto no parágrafo único do art. 40 da LPIº. 

Inci 
cxlente de assunção de competência ou de resolução de 
ºv::?,'d*f'ª'iº € especial repetitivos; IV - os enunciados das simu 
ou do 412"l e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconst 

? B órgão €special aos quais estiverem vinculados”. sal nº 1869959, Recomente: The 

o S S 
i (Segrath Sto) Rem'fiwm 

ISublin Recorrido: Instituto Nacio- 

mal gy 2 Scholars of The Holy Undivided Trinity of Queen Elizabeth Near BV "l o Justiça Ele- 

* Propricdade Industrial (INP). Relatora: Min. Nancy Andrighi, 27 de abri! de 202 

i j de recursos 
repetitivas e em julgamento ; 

dmª";fdo ’;:pumo Tribunal Federal em matéria 

itucional; Y - a orientação do plenário
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ida interpretação teleológica do voto vencido ter cond 

conclusão de que as patentes “mailbox” também são regi.das pelo MESMO regime 

. ntes, merecendo, portanto, à proteção ora ººlnfmda pelo p 

Li|u'e as :ema!xs::f;mp(;m enfatizar que ndo há, no voto da Min. Isabe] Gallo, o 

lual;]ãc:aºº;;c-eitá vinculante estabelecido na decxsãodq:e dedªíºu a í'.'ººªf'ifucí;;n ;: 

dade do parágrafo único do art. 4.0'da L.PI. Na verl ade, o voto vencido é º.lidadºm 

para explicitar que apenas pr-oduzma efeitos que alcancem a; patentes atingidas ". 

modulação dos efeitos da decisão n:l ADI 5529, tal como estabelecido pelo acórdão d 

i 30 do controle concentrado. 

'ªfª"ªcl; Í:ç:tro precedente vinculante, referente a0 Tcn.)a IAC .nº 4, foi proferido ma 

ocasião do julgamento do REsp 1.610.728/RS e trata da interseção entre o direito de pa- 

tentes ¢ o direito de cultivares. No caso em tela, a Segunda Seçao' ârfnou entendimento, 

por decisão unânime, nos termos do voto da Mir_l. 'Nancy :Andnghx. 

Nesse caso, o direito posto em discussão dizia respeito ao que se conhece como 

- a prática de guardar parte das sementes de uma safra para re. 

óxima safra. Essa pratica recai sobre o que se conhece como 

“privilégio do agricultor™”, uma ressalva legal aos direitos de propriedade intelectual 

detidos por melhoristas que recebem exclusividade sobre novas variedades de plantas, 

Nota-se, todavia, que esse “privilégio” recai apenas sobre o direito de exclusiva atri- 

buido aos melhoristas pelas novas variedades de plantas por eles obtidas (z.e.: direito 

Uzidg 3 

Juridic, 
arágnfº 

No que pese 2 alud: 

“salva de sementes” 

plantio com vistas à pr 

de cultivares). 

No caso concreto, a discussão recai sobre uma variedade de soja transgénica objeto 

de melhoramento genético para ser resistente ao herbicida glifosato. Por ser uma varie- 

dade de soja dotada de melhorias genéticas que atende aos requisitos da Lei n® 9.456/97 

(Lei de Protegio aos Cultivares - LPC), e que, concomitantemente, adota processos pa- 

tentedveis (art. 82 da LPI), é certo que diferentes aspectos de um mesmo objeto podem 

fazer jus a diferentes espécies de protegdo 4 propriedade intelectual. 

Foi exatamente essa distingio conceitual que norteou o voto da Min. Nancy An- 

drighi no caso em questio. No entender da Ministra, a aplicagio “por analogia” de 

uma norma relativa aos cultivares para também alcangar regras atinentes ao regime 

patentério nio seria compativel com o ordenamento juridico interno, pois aplicaria 2 

LPC em detrimento de matéria sobre a qual versa a LPL Tal aplicação seria, também, 

incompativel com o TRIPS, pois traria relevante diminuigio do escopo de proteção 

determinado no art. 28 do Acordo®, fazendo com que o Brasil frustrasse compromissos 

assumidos internacionalmente. 
?‘\plresmtados os precedentes tidos como “vinculantes”, cabe discorrer sobre 95 

demais julgjdos influentes exarados pelo Tribunal Superior sobre o Acordo TRIPS. 

::‘::f:::f:;?::;fi na S=§5l_° Bfltflior, oSTJ ft_)i %nstado, na grande maioria dªj ‘{‘1_5’ 
re questdes atinentes ao direito patentirio. O conteudo juridico 

ooy b Mo de 2022. Disponivel em: <htips;/scon.s us.br/SCON/GetinteiroTeorDoAcordao?num_T 
NETNOU-NK();LM‘J“M‘CMWI 1/05/2022>. Acesso em: 30 maio 2023. p. 48-49. i 
St e hA, Noluthando C. efal, Understanding of the farmers' privilege concept by smallholder farmers º 
Pl Íl south African Journal of Science, v. 11 I,n. 1-2, p. 01-05, 2015. 

excepcional ;:ãªt:i:c;ep:ns;iªm?z:';m?m em que seria aplicada ao direito de patentes, & 
ização de um 45 diretamen! 

um processo patenteado - em violação do disposto no i'º;º;;z pT:Je;.:.do ou de um produto obtido dire
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J 317 ' sas demandas versava, na iori 

susamdo nes 
grande malornf.dos Casos, sobre dois temas: i)a 

e 

Fab:l:dade imediata, i cingida às controvérsias a Tespeito das Para adequação da norma interna aos reende da leitura do art. 65 do Acor- 

disp á 

padrô 
do, © 
que podcl' " . 

incorporar 05 padrões trazidos aos seus ordenamento: E i 
2 s internos. Sendo tais di ições u;nsifóriªs expressamente contidas no texto do TRI X7y 

i PS, alguns paises (eg: Índia) f 
sam uso de todo o perfodo de transigzo oferecido®, enquanto a Pºsiçio'&bmil:i)ralª 

muito menos clara. 

Nota-se, na ve:dade_, que o Brasil nunca fez uma opção clara e assertiva acerca de 
sua adoção dos prazos diferidos constantes do art. 65. Em sentido oposto, o texto do 
Decreto n® 1.355/94 é expresso ao afirmar que “[e]ste decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposigdes em contririo™, Cumpre ressaltar, a esse 
respeito, que, conforme nota Labrunie®, houve proposta do Senador Antônio Mariz 

para adotar expressamente os prazos de transição estabelecidos pelo art. 65, tendo, tal 
proposta, restado rejeitada pelo Congresso Nacional. 

Ciente disso, e na auséncia de uma resposta especifica quanto aos prazos de tran- 
sigio do art. 65, a pergunta que divide opinides académicas é: “seriam os dispositivos 
de transigio uma mera faculdade ou um direito dos Estados-Membro?®. A resposta a 

esse questionamento está longe de ser unissona. A titulo exemplificativo, faz-se alusio 
4 doutrina de Leonardos” e Aradjo® para sustentar o posicionamento de que o Brasil 
escolheu não fazer uso da faculdade prevista no art. 65 do TRIPS, enquanto a literatura 
de Barbosa® e Basso™ sustenta que o Brasil exerceu o direito de se valer do prazo di- 
ferido de aplicagio do Acordo. Ademais, para além das correntes citadas, importa dar 
destaque a0 posicionamento misto de Schmidt®, pelo qual se sustenta que as normas 
completas e claras do Acordo eram aplicáveis da data constante do Decreto n® 1.355/94 
(12 de janeiro de 1995), enquanto as regras que demandam complementagio foram, em 

Oart. 65.1 traz uma regra geral de vacatio legis pela qual nenhum membro está obrigado a implementar as disposigdes 
do TRIPS dentro de um ano após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. O art. 65.2 estabelece uma 

opção adicional de extensão aos paises em desenvolvimento que podem postergar o prazo definido no art. 65.1 por 
um termo adicional de 4 anos. Por fim, o art, 65.4 firma uma última possibilidade de extensão adicional, pela qual os 
Países que não protegiam determinados setores tecnolégicos na data geral de aplicagdo do TRIPS poderiam se valer de 
um prazo adicional de 5 anos para adequar suas normas referentes especificamente à proteção patentiria sos diames 
do Acordo. 

% ãi:hâ)t Marcas: Aquisição, Exercicio e Extinção de Direitos. 
s » Decreto nº 1,355, de 30 de dezembro de 1994, s/p. . . 

LABRUNIE, Jacques, Ainda os Prazos de Vigência das Patentes - TRIPS e a Nova Lei de Propriedade Industrial, 

» — Revistada Associação Brasileira de Propriedade Intelectusl, v. 36,n. 1,p. 31-37, 1998 ú . 
LEºNARDOS, Gustavo Starling, A Data de Aplicação no Brasil do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de m 

dz«:: Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPS, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, 

1701, p.6-12, 1995, 
ARALIO, Nadia de, A Internalização dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro e o Caso do TRIPS, Revists 

n 3 Associacio Brasileira de Propricdade Intelectual, v. 62, n. 1, p. 3-14, 2003 
s 2OSA, Denis Borges, Propriedade Intelectual: a Aplicação do Acordo TRIPS, 

«  Juis, 2003, 
» BASSOA 

Sc 

1. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual. 
T, Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direltos.
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15 
nto pá 

sua maioria, implementadas no ordenamento p 

de maio de 1997). 

Nota-se que O a 

lher uma interpretação mista qua 
STJ, na ocasião do julgamento do REsp 960.728/R], findoy pora 

J nto às disposições transitórias. O acórdão, de re| 

b norma do art. 65.2 cria um direito sub; 
: Andrighi, entende que a s etiv, 

& Mm'fi:fimbros para que possam 5¢ valer do prazo diferido, enquanto ar 

— tritamente aplicável aos direitos patentários € conter a expressão “pog, - 
65.4, por ser ¢! dade pelo Estado. á 

áci a facul: 
? denota o exercicio dc um . 

. 

admf];autada nessas razoes, a Terceira Turma entendeu que o Brasil, fazendo uso de 

direito enquanto país em desenvolvimento, somente estaria Sotlmízilo a aplicar as direxs 

do TRIPS a partir do quinto ano (cálculo de 1 ano [art. 65.1] + 4 anos [art. 65.2]) após 

ZÍ t: de entrada em vigor do Decreto 1.355/94. Dessa forma, o Í'U fêmf,u entendimen, 

:o ;o sentido de que o TRIPS passou à ser aplicável na data dle 1 df janeiro de 2000, 

Já no que diz respeito a0 segundo ponto destacado, a dxsbcgssa(i posta recai sobreo 

efeito direto do TRIPS e a possibilidade de o Acordo gerar obrigações aos st d}tOs, o 

novamente se percebe uma pronunciada dicotomia 
somente aos Estados. Nesse ponto, novam: á eiada m 

entre duas correntes doutrinárias, quais sejam: (i) a corrente da eficácia limitada e (i)a 

corrente do efeito direto. 

A teoria preconizada pelos 

medida, na classificagdo dos trata 

lator;, 

defensores da eficicia limitada se pauta, em relevante 

dos quanto 4 sua natureza juridica, seja como “trata. 

do-contrato” ou “lei uniforme”. Como nota Mazzuoli®, enquanto as "leis_ uniformes” 

seriam marcadas pela convergência da vontade comum dos Estados para criar uma nor- 

ma de direito internacional objetiva, de semelhante conteúdo; os “tratados-contrato” 

seriam instrumentos de direito internacional que mais se assemelham aos contratos do 

direito interno - marcados por interesses divergentes dos Estados que criam estipula- 

ções reciprocas de prestações e contraprestações. 

Dessa forma, a corrente da eficácia limitada vê o TRIPS como um tratado-contra- 

to, firmado pelos Estados-Membros da OMC para que criem obrigações entre si - não 

gerando direitos para os siditos. Esse posicionamento reflete a argumentação trazida 

pela doutrina de Barbosa® e Basso®. Nota-se, também, que o racional preconizado pela 

teoria da eficácia limitada em muito se assemelha ao dualismo radical, pois se pauta na 

existência e na aplicação de duas distintas ordens jurídicas, uma estritamente interna- 

cional e uma estritamente interna”. 
Em relevante contraste, a corrente que defende a aplicação imediata do TRIPS se 

pauta na reiterada posição brasileira pela adoção da teoria do dualismo moderado que, 
embora exija a “recepção” da norma internacional pelo ordenamento interno através 

de rito complexo, não chega ao posicionamento extremo de exigir a fórmula legislativa 

para que o tratado passe a vigorar no país“, 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira, Curso de Direito Internacional Público, 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
BARBOSA, Propriedade Intelectual: a Aplicação do Acordo TRIPS, p. 119.“/OJ] TRIPS, não sendo uma lei - 
Jorme, obriga aos Estados e não cria direitos para as partes privadas”. 
BASSO, A proteção da propriedade intelectual e o direito intemacional atual, p. 295. “Os “tratados-contrato' g 
obrigação internacional de conduta na ordem internacional e não na ordem interna dos Estados partes, que só Poúe .;e“rd zrigidz: pelo outro ou outros Estados partes do tratado. Quem ndo é ' parte não pode exigir o seu cumprimento. - " acontece com os contratos, no direito civil das obrigações”. 
SCHMIDT, Marcas: Aquisição, Exercicio € Extinção de Direltos, p. 59. MAZZUOLL Curso de Direito Internacional Público, p. 105106
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319 ” plimbílidªdª imediata, defendida Por Araújo”S, ; 
enos ênfase na classificação do tratado quanto à sua x,xa?z:;:nja\:::ie Schmidto”, põe 

o a discussdo ao p_atamar alocado aos tratados como fontes do dircii:oprdercddlw 
mento interno, qual seja o de le.is ordinárias. A esse respeito, Aratjo teccn?n:;uz iy . a5 quanto ao proprio conceito de “tratado-contrato”. po; . ¥ criticas A " RRA ato , pois, ao fim e ao cabo, todos 
os instrumentos internacionais são norteados pela noção de pacta sunt servanda - crítica 
também pcrceblda na d.º.umm de Mazzuoli®, 

Isso posto, O posicionamento mais sedimentado do STJ reflete o entendimento 
exarado por ocasido do REsp 960.728/R]. O acórdão em questio, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, acolhe veementemente a teoria da eficicia limitada, tragando um claro 
Paralelo entre as esgêcies de tratados destinados a criar obrigações aos súditos e os tra- 
tados que criam obrigações tão somente entre os contratantes”, Nessa senda, o acórdão 
tigualmente enfático ao afirmar que, por decorrência lógica da percebida natureza juri- 
dica do TRIPS enquanto um “tratado-contrato”, não poderiam os particulares suscitar 
as disposições do Acordo como fundamento para pleitear um direito. 

Contudo, é necessário destacar uma certa inconsistência no posicionamento do 
STJ em razão da matéria. Corroborando com a dificuldade em estabelecer uma classifi- 
cação assertiva quanto aos “tratados-contrato” e “tratados-normativos”, importa notar 
que o próprio Tribunal Superior, no âmbito do direito tributário, prestigiou a aplica- 

ção exclusiva de tratados-contrato no ordenamento interno, tendo, com o passar do 

tempo, superado esse entendimento para abarcar todos os tratados - independentemen- 

te de sua classificação quanto à natureza juridica”. 

“ ARAUJO, A Internalização dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro e o Caso do TRIPS. 
* — CARMINATTI, Antonella, A Aplicação do TRIPS na Ordem Jurídica Interna, Revista da Associação Brasileira de 

Propriedade Intelectual, v. 17, n. 1, p. 13-17, 1995. 
SCHMIDT, Marcas: Aquisição, Exercicio e Extinção de Direitos. 
ARAUJO, A Internalização dos Tratados Internacionais no Direito Brasileiro e o Caso do TRIPS, p. 8. “Há, no en- 
1anto, os que entendem, como Jacob Dolinger, ser esta uma manifestacdo de tratado-contrato. Todavia, discordamos 

desse entendimento, pois em verdade todos os tratados são informados pela méxima pacta sunt servanda. O préprio 
autor admite a dificuldade de distinguir entre os tratados-contrato e os normativos, sendo necessdrio, para sua clas- 
sificacdo, verificar-se a preponderdncia de uma ou outra caracteristica™. 
MAZZUOLI, Curso de Direito Internaclonal Público, p. 283-284. “Muitos autores apresentam objecdes a essa 
classificacéo da natureza juridica dos acordos internacionais, que ora nos ocupa, sob a alegagdo de que todo tratado, 
Por mais contratual que seja, tem sempre elementos normativos. De fato, mesmo nos Imtadtxs{w:nnm existem vdrias 

elementos normatizadores [...J. Outros internacionalistas ainda entendem que essa classificação deve ser abando- 
nada, não somente pela razão acima apontada, como também porque ela não tem ‘alcance juridico’, uma vez que 
inexiste no Direito Internacional Público hierarquia entre os tratados-lei e os tratados-contrato. Em verdade, todo 

e qualquer tratado internacional prevalece sobre a lei interna e ndo pode por esta ser revogado, sob pena de res- 
Ponsabilização do Estado no dmbito internacional. No direito convencional positivo, tanto as tratados-lei como as 

nor " 745 a qualidade de 'auto-executivas ; outras, porém, se limitam a estipul 1des de direito privado, porque, na verdade, 

islativa interna de cada pals”. ” 
fegislativa P ireito Internacional no Direito 

Míário Brasileiro: uma análise da matéria de dupla tributação internacio * . 58-79. 
"iermacional em Expansão, 1. ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2022, v. XXII, P
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Um exemplo particularmente cogcmcl ê o rciteraglo entendimento ff’mado 

STJ sobre o Acordo Geral de Tarifas € Çºmºfº? (G""T :@: cement on Tflflfi an 

- GATT). Tomando como base o cntério classificatório - 72: r'laturcz? l“rlçhca", temse 

que o GATT, tal como o TRIPS, é um 'tratado-contrato””, eis qu.e éum Instrumento 

internacional que firma normas mínlm?S para os Estados, _quc .Cºntmu;,!m ater Margem 

para implementar normatizações espccllfifªs. dentro das.dxrcmzes Sªfªlls Pactuadas por 

tratado. Mesmo ciente de tal natureza jurídica, o STJ não s('> flrmo;i;exterado enteng;. 

mento pela aplicabilidade direta do GATT, como editou súmulas”*?* para assegurar a 

aplicagio do GATT em determinados contextos. 

Pelo 

d Trade 

CONCLUSÕES 

O Acordo TRIPS, em essência, é um acordo internacional para a harmonização 

das legislações nacionais que versam sobre a proteção à propriedade inltelectual ¢, nesse 

sentido, é pouco inovador - eis que diversos outros tratados passados ja se propunham 

aos mesmos fins. Contudo, algumas caracteristicas especificas tornam o TRIPS especial- 

mente notdrio, quais sejam: (i) o amplo escopo de matérias tuteladas, versando sobre 

propriedade industrial, direito autoral, cultivares, topografias de circuito integrados e 

demais modos de proteção sui generis aos ativos intangiveis; (i) o alcance inédito de suas 

normas, conformando a protegio 4 propriedade intelectual até mesmo em matérias sen- 

siveis à politica tecnolégica de diversos Estados e (izz) a conexdo definitiva entre os te- 

mas atinentes à propriedade intelectual e o comércio internacional no dmbito da OMC. 

Dessa maneira, é cedigo que o Acordo TRIPS é o instrumento internacional res- 

ponsavel por moldar os sistemas de protegio aos ativos intangiveis em cada um dos 

Estados que fazem parte da OMC. No que pese tal influéncia ser inegável, incumbe 20 

Judiciário nacional a responsabilidade de definir e sedimentar a interpretagio da norma 

internacional para o ordenamento interno. 

Por meio do presente estudo, buscou-se realizar uma analise quantitatjva-qualin« 

tiva quanto aos pronunciamentos colegiados exarados pelo STJ durante quase trés dê 

cadas desde a finalizagio do TRIPS. A partir da investigagio ora executada foi possivel 

extrair as seguintes conclusdes: 

(1) O direito patentirio é, por larga margem, o maior campo de discussão quanto 
4 aplicagio do TRIPS no ordenamento interno. Como demonstrado, tal distribui 
ção não é fruto de mera coincidência, pois o Brasil precisou realizar relevantes 
adaptações ao seu sistema patentário para entrar em conformidade com o Acordf’ 
TRIPS. _A ampliação dos direitos conferidos aos titulares causou relevante MmO 
mentagio por parte dos detentores de patentes no Judiciário buscando reivindicaf para si as condições mais favoráveis advindas do Acordo. 

3 

ã(,â:::ll:?;, Mfrus‘: Aquisição, Exercicio e Extinção de Direitos. ; c.un-:;nzd Tribunal de Justica. Súmula nº 20, A mercadoria importada de País signatário do GATT éisen® 40108 
<hnps://www,sg m'lfl':b?iifl?’..lmm“"“" Brasilia, DF: Superior Tribunal de Justiça, [1990]. D 2‘;‘3"" BRASIL. Superior Ti titucionalindex-php/sumst/article/downl Acesso em WL mo 1CMS, BWÉEZ"ÉJÉ?ÃÍT 'ff,',:ºn', Súmula nº 71. O bacalhau impon;:l fii?-ussa fiz;mfio do GATT É EM oM. | , DF: r Tribunal de X á farww.st ) : . : 14 jun. 2023,
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A marcante atuação da Terceira Turma ¢, em é ) À 

hi, merece especial flestaque. Nota-se, inclusive, ã?:º;ª:; fi:;rl:,f _Nlancy Andri 

nsável pela relatoria dos'três mais influentes precedentes dofl‘ v bl‘:\lltra foi ra 

Em mattria de TRIPS, Quais sejam: () 0 REsp 1,869.959/RJ (Tema paere : 
1,065); (1i) o REsp 1.610.728/RS (Tema IAC nº 4) e (i) o REsp 9 6:) ’;;gmnvo nº 

(3) Nota-se que O 5 comumente suscita o Acordo TRIPS em fcu ra.cio /ll({im 
rio, Essa inclinação a suscitar o Acordo no racio, 4 6 ; : nal decisório é percebi 

que a menção ocorra a título informativo ou ilu percebida mesmo a r strativo durante a construção racão nal, sem que seja necessariamente central 3 ratio decidendi. º 
(4) No que pese 0 leg|s‘1ador nacional ou a diplomacia brasileira nio tenham 
realizado menção explicita à opção do Pais pelos prazos transitórios contdosiho 
art. 65 do Acordo, o STJ sedimentou, em 2009 (REsp 960.728/RJ), a tese de que 

a dilação quinquenal (art. 65.1 + art. 65.2) constitui um direito do; países eque- 
senvolvimento, ndo sendo necessirio optar explicitamente por fazer uso do prazo 
transitério para que se faga jus à utilizagio do termo diferido. 
(5) Houve uma notével mudança de posicionamento do STJ quanto aos efeitos 

diretos do TRIPS. Até 2009, a tendéncia da Corte era a de admitir que o TRIPS, 
tal como o GATT, uma vez internalizado, seria aplicivel às relagSes privadas™. 
Contudo, por ocasido do REsp 960.728/R], a tese que defende a aplicagio da 

teoria da eficicia limitada ao Acordo TRIPS foi sedimentada na jurisprudéncia 
do Tribunal Superior. 

(6) Até o presente momento, o STJ manteve-se firme quanto à aplicagio da teoria 

da eficicia limitada ao Acordo, interpretando a norma do TRIPS como atinente 

apenas aos Estados, não criando direitos ou obrigagdes aos particulares, Dessa 

maneira, as consideragdes de Mussalem™, em seu estudo no qual observa o po- 

sicionamento do STJ sobre tratados internacionais em matéria de propriedade 

intelectual, permanece atual e reflete o posicionamento do Tribunal Superior. 

Contudo, posicionamentos como o exarado pela Min. Isabel Gallotti por ocasião 
do voto vencido no REsp 1.869.959/R] podem ser um indicativo, mesmo que sin- 

gelo, de uma corrente incipiente que preconiza uma maior influéncia do TRIPS 

no ordenamento interno. 
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