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INTRODUÇÃO  
 

 

Análise do texto do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 

Comércio (TRIPS) e da jurisprudência consolidada pelo DSB (OSC) da OMC 

 

ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO  (TRIPS) 

 

PREÂMBULO  
 

IA.  Tradução do Texto em Inglês 
 

 Members, 

  

           Desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account 

the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that 

measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to 

legitimate trade; 

  

           Recognizing, to this end, the need for new rules and disciplines concerning: 

  

 (a)    the applicability of the basic principles of GATT 1994 and of relevant international 

intellectual property agreements or conventions; 

  

 (b)    the provision of adequate standards and principles concerning the availability, scope and 

use of trade-related intellectual property rights; 

  

 (c)    the provision of effective and appropriate means for the enforcement of trade-related 

intellectual property rights, taking into account differences in national legal systems; 
  

 (d)    the provision of effective and expeditious procedures for the multilateral prevention and 

settlement of disputes between governments; and 
  

 (e)    transitional arrangements aiming at the fullest participation in the results of the 

negotiations; 
  

          Recognizing the need for a multilateral framework of principles, rules and disciplines dealing 

with international trade in counterfeit goods; 
  

          Recognizing that intellectual property rights are private rights; 
 

          Recognizing the underlying public policy objectives of national systems for the protection of 

intellectual property, including developmental and technological objectives; 
  

          Recognizing also the special needs of the least-developed country Members in respect of 

maximum flexibility in the domestic implementation of laws and regulations in order to enable them 

to create a sound and viable technological base; 
  

          Emphasizing the importance of reducing tensions by reaching strengthened commitments to 

resolve disputes on trade-related intellectual property issues through multilateral procedures; 
 

          Desiring to establish a mutually supportive relationship between the WTO and the World 

Intellectual Property Organization (referred to in this Agreement as ñWIPOò) as well as other relevant 

international organizations; 

            

Hereby agree as follows: 



 

IB. Tradução do Texto em Português 

 

 Os Membros, 

 

 Desejando reduz distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração 

a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e 

assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, 

obstáculos ao comércio legítimo; 

 

 Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas relativas: 

 

(a) À aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994 e dos acordos e convenções 

internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual; 

 

(b) Ao estabelecimento de padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência 

e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio; 

 

(c) Ao estabelecimento de meios eficazes e apropriados para a aplicação de normas de 

proteção de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, levando em 

consideração as diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais; 

 

(d) Ao estabelecimento de procedimentos eficazes e expeditos para a prevenção e solução 

multilaterais de controvérsias entre Governos; e 

 

(e) Às disposições transitórias voltadas à plena participação nos resultados das negociações; 

 

Reconhecendo a necessidade de um arcabouço de princípios, regras e disciplinas multilaterais 

sobre o comércio internacional de bens contrafeitos; 

 

Reconhecendo que os direitos de propriedade intelectual são direitos privados; 

 

Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção 

da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia; 

 

Reconhecendo igualmente as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento 

relativo Membros no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com a máxima 

flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável; 

 

Ressaltando a importância de reduzir tensões mediante a obtenção de compromissos firmes 

para a solução de controvérsias sobre questões de propriedade intelectual relacionadas ao comércio, 

por meio de procedimentos multilaterais; 

 

Desejando estabelecer relações de cooperação mútua entre a OMC e a Organização Mundial 

da Propriedade Intelectual (denominada neste Acordo como OMPI), bem como com outras 

organizações internacionais relevantes; 

 

Acordam, pelo presente, o que segue: 

 

 

 

 



 

ü Artigo 1  

 

Fabricio Bertini Pasquot Polido 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

PART I  

DISPOSIÇÕES GERAIS E PRINCÍPIOS BÁSICOS 

 

Article 1 

 Nature and Scope of Obligations 
 

1.1 Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be 

obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this 

Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this 

Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the 

provisions of this Agreement within their own legal system and practice. 

 

1.2 For the purposes of this Agreement, the term ñintellectual propertyò refers to all categories of 

intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II. 

 

1.3 Members shall accord the treatment provided for in this Agreement to the nationals of other 

Members. (1) In respect of the relevant intellectual property right, the nationals of other 

Members shall be understood as those natural or legal persons that would meet the criteria for 

eligibility for protection provided for in the Paris Convention (1967), the Berne Convention 

(1971), the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated 

Circuits, were all Members of the WTO members of those conventions. (2) Any Member 

availing itself of the possibilities provided in paragraph 3 of Article 5 or paragraph 2 of Article 

6 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the 

Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (the ñCouncil for TRIPSò). 

 

IB. Texto do Artigo em Português
1
  

 

 

PARTE I  

DISPOSIÇÕES E PRINCÍPIOS BÁSICOS 
 

Arti go 1 

Natureza e Abrangência das Obrigações 
 

1.1 Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não 

estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste 

Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros 

determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no 

âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos. 

 

1.2 Para os fins deste Acordo, o termo ñpropriedade intelectualò refere-se a todas as categorias de 

propriedade intelectual que são objeto das Seções 1 a 7 da Parte II. 

 

1.3 Os Membros concederão aos nacionais de outros Membros
2
 o tratamento previsto neste 

Acordo. No que concerne ao direito de propriedade intelectual pertinente, serão considerados 

nacionais de outros Membros as pessoas físicas ou jurídicas que atendam aos critérios para 

usufruir da proteção prevista estabelecidos na Convenção de Paris (1967), na Convenção de 

                                                 
1 Todas as traduções apresentadas neste estudo observam o texto do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. 
2 O termo ñnacionaisò ® utilizado neste Acordo para designar, no caso de um territ·rio aduaneiro separado Membro da OMC, 

pessoas físicas ou jurídicas, que tenham domicílio ou um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo naquele 

território aduaneiro. 



 

Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria 

de Circuitos Integrados, quando todos os Membros do Acordo Constitutivo da OMC forem 

membros dessas Convenções.
3
 Todo Membro que faça uso das possibilidades estipuladas no 

Parágrafo 3º do artigo 5 ou no Parágrafo 2º do artigo 6 da Convenção de Roma fará uma 

notificação, segundo previsto naquelas disposições, ao Conselho para os Aspectos dos Direitos 

de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (o ñConselho para TRIPSò). 
 

 

Footnote 1: When ñnationalsò are referred to in this Agreement, they shall be deemed, in the case of a separate customs 

territory Member of the WTO, to mean persons, natural or legal, who are domiciled or who have a real and effective 

industrial or commercial establishment in that customs territory. 

Footnote 2: In this Agreement, ñParis Conventionò refers to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property; 

ñParis Convention (1967)ò refers to the Stockholm Act of this Convention of 14 July 1967. ñBerne Conventionò refers to the 

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works; ñBerne Convention (1971)ò refers to the Paris Act of this 

Convention of 24 July 1971. ñRome Conventionò refers to the International Convention for the Protection of Performers, 

Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, adopted at Rome on 26 October 1961. ñTreaty on Intellectual 

Property in Respect of Integrated Circuitsò (IPIC Treaty) refers to the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated 

Circuits, adopted at Washington on 26 May 1989. ñWTO Agreementò refers to the Agreement Establishing the WTO. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC.  Comentários sobre a Tradução 

 

A partir da análise da estrutura do TRIPS e das correspondentes versões oficiais em inglês, francês e 

espanhol, considera-se que seria mais adequado empregar a expressão ñdispositivosò para precisar, 

genericamente, os Artigos do tratado definidores de direitos e obrigações, de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Acordo. 

 

A tradução para o português, contida no Decreto nº 1.355/1994, refere-se à expressão ñdisposiçõesò. A 

literatura em matéria de Direito dos Tratados, no entanto, recomenda que sejam feitas as distinções 

entre as possíveis seções de um ato internacional, fundamentalmente entre preâmbulo e parte 

dispositiva (na qual estão os direitos e obrigações estabelecidos entre as partes, normas gerais ou 

transitórias e outras relativas ao funcionamento, administração, entrada em vigor, ratificações e 

línguas). 

 

Com isso, recomenda-se uma padronização da linguagem adotada na tradução oficial para 

ñdispositivosò do TRIPS, ou do Acordo, de modo a tornar acurada a definição. Essa sugestão, em nível 

de padrão linguístico e fidelidade idiomática poderia ser aplicada a todo o texto do Decreto nº 

1.355/1994. 

 

Outra passagem problemática na tradução oferecida para o português está contida no Artigo 1.3 da 

versão anexa ao Decreto nº 1.355/1994, especificamente em relação à definição dos nacionais dos 

Membros da OMC, endereçados pelas normas de proteção:  

 
Artigo 1.3: ñNo que concerne ao direito de propriedade intelectual pertinente, 

serão considerados nacionais de outros Membros as pessoas físicas ou 

jurídicas que atendam aos critérios para usufruir da proteção prevista 

estabelecidos [...].ò [grifa-se]. 

 

Uma alternativa seria a adoção da seguinte tradução no excerto grifado: ñcritérios de elegibilidade para 

                                                 
3 Neste Acordo, o termo ñConven«o de Parisò refere-se à Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial; 

ñConven«o de Paris (1967)ò refere-se à Ata de Estocolmo dessa Convenção de 14 de julho de 1967. O termo ñConven«o de 

Bernaò refere-se à Conven«o de Berna relativa ¨ Prote«o das Obras liter§rias e Art²sticas; ñConven«o de Berna (1971)ò 

refere-se à Ata de Paris dessa Conven«o de 24 de julho de 1971. O termo ñConven«o de Romaò refere-se à Convenção 

Internacional para a Proteção dos Artistas-Intérpretes, Produtores de Fonogramas e Organizações de Radiofusão, adotada em 

Roma em 26 de outubro de 1961. O termo ñTratado sobre Propriedade Intelectual em Mat®ria de Circuitos Integradosò 

(Tratado PICI) refere-se ao Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, adotado em 

Washington em 26 de maio de 1989. O termo ñAcordo Constitutivo da OMCò refere-se ao Acordo que cria a OMC. 



 

proteção estabelecidosò. Tecnicamente, os chamados requisitos de acesso à proteção por direitos de 

propriedade intelectual (access requirements) ou ñcritérios de elegibilidadeò são aquelas condições, 

estabelecidas pelas leis nacionais de propriedade intelectual, que permitem aos titulares adquirir, 

exercer e manter os direitos de exclusivo incidente sobre suas invenções, obras e demais bens da 

atividade criadora e inventiva. Trata-se de um problema de qualificação da tutela jurídica dos bens 

imateriais. (3) 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 1 

 

O Artigo 1 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS174, DS290, DS409 e DS434. Os casos 

DS164 e DS290 tiveram manifestação do Painel. As disputas DS409 e DS434, até o momento, não 

foram analisadas pelo DSB da OMC. Nos casos DS50 e DS176, embora não tenha sido citado na fase 

de consultas, o Artigo foi abordado nos Relatórios do Painel, assim como, nas disputas DS114 e 

DS160, pelo Painel e pelo Órgão de Apelação. 

 

1. Artigo  1.1 

 

a) ñóOs Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementarô os 

dispositivosò 

 

Relatório do Órgão de Apelação no litígio India ï Patent Protection for Pharmaceutical and 

Agricultural Chemical Products (India - Patents), WT/DS50/AB/R, paras. 59 e 64-70 

 

No caso DS50, o Relatório do Painel é revisado pelo Orgão de Apelação, considerando que a 

demandada não teria cumprido suas obrigações nos termos do Acordo TRIPS, especificamente por não 

ter oferecido os fundamentos jurídicos para preservar a novidade e prioridade de certos pedidos de 

patentes de invenção depositados no país. O Órgão de Apelação faz referência à ausência de ña sound 

legal basis to preserve novelty and priorityò. 

 

Para. 59. ñ[W]hat constitutes such a sound legal basis in Indian law? To answer this question, we 

must recall first an important general rule in the TRIPS Agreement. Article 1.1 of the TRIPS 

Agreement states, in pertinent part: 

 
óMembers shall be free to determine the appropriate method of implementing 

the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.ô 

Members, therefore, are free to determine how best to meet their obligations 

under the TRIPS Agreement within the context of their own legal systems. 

And, as a Member, India is ófree to determine the appropriate method of 

implementingô its obligations under the TRIPS Agreement within the context 

of its own legal systemò. [é] 

 

Para. 64. ñIndia asserts that the Panel erred in its treatment of Indiaôs municipal law 

because municipal law is a fact that must be established before an international 

tribunal by the party relying on it. In Indiaôs view, the Panel did not assess the 

Indian law as a fact to be established by the United States, but rather as a law to 

be interpreted by the Panel. India argues that the Panel should have given India the benefit of the 

doubt as to the status of its mailbox system under Indian domestic law. India claims, furthermore, that 

the Panel should have sought guidance from India on matters relating to the interpretation of Indian 

law.ò 

 

Para. 65. ñIn public international law, an international tribunal may treat municipal law in several 

ways. Municipal law may serve as evidence of facts and may provide evidence of state practice. 

However, municipal law may also constitute evidence of compliance or non-compliance with 

international obligations [é].ò 

 

Para. 66. ñIn this case, the Panel was simply performing its task in determining whether 



 

Indiaôs óadministrative instructionsô for receiving mailbox applications were in conformity with 

Indiaôs obligations under Article 70.8(a) of the TRIPS Agreement. It is clear that an examination of 

the relevant aspects of Indian municipal law and, in particular, the relevant provisions of the Patents 

Act as they relate to the óadministrative instructionsô, is essential to determining whether India has 

complied with its obligations under Article 70.8(a). There was simply no way for the Panel to make 

this determination without engaging in an examination of Indian law. But, as in the case cited above 

before the Permanent Court of International Justice, in this case, the Panel was not interpreting Indian 

law óas suchô; rather, the Panel was examining Indian law solely for the purpose of determining 

whether India had met its obligations under the TRIPS Agreement. To say that the Panel should have 

done otherwise would be to say that only India can assess whether Indian law is consistent with 

Indiaôs obligations under the WTO Agreement. This, clearly, cannot be so. [é]ò 

 

Para. 70. ñWe are not persuaded by Indiaôs explanation of [é] seeming contradictions. Accordingly, 

we are not persuaded that Indiaôs óadministrative instructionsô would survive a legal challenge under 

the Patents Act. And, consequently, we are not persuaded that Indiaôs óadministrative instructionsô 

provide a sound legal basis to preserve novelty of inventions and priority of applications as of the 

relevant filing and priority dates.ò 

 

Relatório do Painel no litígio Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products (Canada - 

Patent Term), WT/DS114/R, para. 6.94 

 

Em Canada - Patent Term, o Painel verificou os fundamentos apresentados pelo Canadá, de que o 

Artigo 1.1 do TRIPS autorizaria os Membros da OMC a manterem um prazo de proteção das patentes 

por 17 anos, contado da data da concessão pela autoridade doméstica de registro, apesar de o TRIPS 

estabelecer o requisito mínimo de proteção em 20 anos, da data do depósito de um pedido. Para tanto, 

justificava o teor dos Artigos 33 e 70 (respectivamente sobre a vigência das patentes e proteção de 

matéria existente quando da entrada em vigor do Acordo). Em seu Relatório, o Painel destacou a 

discricionariedade do Membro quanto à livre implementação das obrigações assumidas pelo TRIPS, 

ressalvando, no entanto, que a discricionariedade existente não se aplica à escolha sobre qual 

obrigação multilateral deva ser cumprida. 

 

Para. 6.94. ñ[é] Article 33 contains an obligation concerning the earliest available date of expiry of 

patents, and Article 62.2 contains a separate obligation prohibiting acquisition procedures which lead 

to unwarranted curtailment of the period of protection. We recognize that some curtailment is 

permitted by the text of these two provisions. However, Article 1.1 gives Members the freedom to 

determine the appropriate method of implementing those two specific requirements, but not to ignore 

either requirement in order to implement another putative obligation concerning the length of effective 

protection.ò 

 

Relatório do Painel no litígio United States - Section 110(5) of the US Copyright Act (US - 

Copyright), WT/DS160/R, para. 6.189, nota 167 
 

Em United States - Copyright (Homestyle Exemption), o Relatório do Painel fez referência aos 

argumentos apresentados pelo Canadá quanto à intepretação do Artigo 1.1. 

 

Para. 6.189, nota 167. ñArticle 1.1 of TRIPS also emphasizes þexibility, and provides that óMembers 

shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement 

within their own legal system and practice.ò 

 

2. Artigo  1.2 

 

a) ñO termo ópropriedade intelectualô refere-se a todas as categorias de propriedade 

intelectualò 

 



 

Relatórios do Órgão de Apelação no litígio United States - Section 211 Omnibus Appropriations 

Act of 1998 (US - Section 211 Appropriations Act), Demandante: Comunidades Europeias, 

WT/DS176/AB/R, para. 335  

 

O Artigo 1.2 do TRIPS diz respeito ao âmbito material de aplicação das obrigações multilaterais do 

TRIPS, referindo-se às ñcategoriasò de direitos de propriedade intelectual compreendidas pelo Acordo. 

Em US - Section 211 Appropriations Act, o Painel manifesta-se pela enumeração das categorias da 

propriedade intelectual de acordo com os títulos das Seções 1 a 7 da Parte II do Acordo (ñNormas 

Relativas à Existência, Abrangência e Exercícios dos Direitos de Propriedade Intelectualò). O Órgão 

de Apelação, por sua vez, reconsidera a opinião do Painel no contencioso em questão, afirmando que a 

propriedade intelectual refere-se a uma disciplina não apenas consolidada nas categorias em questão, 

mas outras disciplinas ou matérias, tais como aquelas que são indiretamente referidas pelas obrigações 

multilaterais do TRIPS ou por estas endereçadas. Exemplifica justamente o caso das patentes de 

variedades vegetais, que poderiam ser alternativamente protegidas por um direito de propriedade 

intelectual sui generis, conforme opção dos Membros da OMC, à luz do controvertido Artigo 27.3(b) 

do TRIPS. 

 

Para. 335. ñThe Panel interpreted the phrase óñintellectual propertyò refers to all categories of 

intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part IIô (emphasis added) as if that 

phrase read óintellectual property means those categories of intellectual property appearing in the titles 

of Sections 1 through 7 of Part II.ô To our mind, the Panelôs interpretation ignores the plain words of 

Article 1.2, for it fails to take into account that the phrase óthe subject of Sections 1 through 7 of Part 

IIô deals not only with the categories of intellectual property indicated in each section title, but with 

other subjects as well. For example, in Section 5 of Part II, entitled óPatentsô, Article 27.3(b) provides 

that Members have the option of protecting inventions of plant varieties by sui generis rights (such as 

breederôs rights) instead of through patents [é].ò 

 

III.  Comentários 

 

A questão do ñlivre método de implementaçãoò dos dispositivos do TRIPS por um Membro da OMC 

foi objeto de análise na decisão do Órgão de Apelação em India - Patentes (DS50), contencioso 

também conhecido como India - Mailbox. Nesse caso foi discutido se um Membro estaria autorizado a 

estabelecer, livremente, em seu ordenamento interno, normas, leis e regulamentos para satisfazer o 

objetivo ulterior do TRIPS, que é o de assegurar padrões mínimos de proteção dos direitos de 

propriedade intelectual. (4) A parte final do Artigo 1.3 assim estabelece: ñOs Membros determinarão 

livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus 

respectivos sistema e prática jurídicos.ò 

 

Após considerar os argumentos dos EUA e da Índia no contencioso em questão, o Órgão de Apelação 

decidiu que a liberdade de um Membro de determinar os métodos apropriados para proteção da 

propriedade intelectual não é equivalente ao seu direito de se autocertificar quanto à observância e 

cumprimento das obrigações multilaterais assumidas no TRIPS/OMC. (5) O cumprimento, por seu 

turno, requer a demonstração ou prova de que o Membro em questão oferece um arcabouço ou 

fundamento juridicamente sólido (ou em ñboas condiçõesò, ñcompatívelò, ñconsistenteò) para 

implementação das obrigações multilaterais. 

  

No limite, a liberdade de escolha dos métodos de implementação afeta os mecanismos pelos quais o 

direito interno cria, elabora, mantém e aplica as normas decorrentes das obrigações assumidas no 

TRIPS e que devem ser cumpridas de boa fé (como seria o teor do princípio contido no Artigo 26 da 

Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969). Esse poder está ligado à soberania dos 

Membros da OMC e, diretamente, à responsabilidade internacional pelo cumprimento das obrigações 

multilaterais assumidas nessa seara. 

 

O que a decisão do Órgão de Apelação em India ï Patents deflagra, sobretudo, é a inconsistência ou 

incompatibilidade entre as leis e regulamentos domésticos indianos (inclusive de natureza 



 

administrativa), fixando os requisitos para o depósito de pedidos de patentes mediante mecanismo 

mailbox (Artigo 70.9) e a obrigação multilateral assumida no TRIPS relativamente à proteção das 

patentes de invenção, aos requisitos de patenteabilidade e à prioridade (Artigo 27). Segundo a decisão, 

as leis e regulamentos indianos não assegurariam uma ñbase juridicamente sólidaò (a sound legal 

basis) para preservar a novidade das invenções e a prioridade dos depósitos no período transitório de 

proteção estabelecido pelo Acordo. 

  

Em Canada ï Generics, o Painel novamente enfrenta a questão da liberdade dos métodos de 

implementação (vs. discricionariedade), mas ressalta e reafirma que Membros da OMC não podem 

recorrer à seletividade para o cumprimento das obrigações multilaterais assumidas (WT/DS114/R). 

Decorre daí uma regra de interpretação, de que o alcance das obrigações assumidas no TRIPS, como 

na sistemática dos demais acordos comerciais multilaterais, integrantes do Acordo da OMC, 

compreende a totalidade e especialidade das regras. 

 

O Artigo 1.1 do TRIPS também é lembrado pelo Painel, em seu Relatório no caso United States - 

Copyright (Homestyle Exemption), retomando, justamente, o argumento apresentado pela parte 

demandada ï os EUA ï quanto à flexibilidade estabelecida pelo dispositivo. É digno de nota o fato de 

os EUA terem reconhecido a existência de flexibilidades no Acordo para justificar argumentos da 

defesa apresentada no curso do contencioso em questão. E mais, empregaram a expressão 

ñflexibilidadeò para se referir ao Artigo 13 do TRIPS, que trata especificamente das exceções e 

limitações aos direitos de autor (WT/DS160/R). Nesse caso, especificamente, o Painel perdeu a 

oportunidade de explorar melhor o sentido da flexibilidade contida na escolha dos métodos de 

implementação das obrigações de proteção substantiva e de aplicação da proteção dos direitos de 

propriedade intelectual. 

 

A noção de ñimplementaçãoò, empregada no Artigo 1.1, corresponde à adoção, pelos Membros da 

OMC, de normas domésticas que sejam compatíveis e adequadas às obrigações multilaterais 

assumidas, portanto, passíveis de escrutínio pelo DSB da OMC e submetidas à sua jurisdição, no 

Sistema Multilateral do Comércio. Cabe observar que outras convenções e tratados sobre propriedade 

intelectual, cujas normas são incorporadas por referência pelo TRIPS (Artigos 2.1 e 2.2), também 

passam a ser objeto de implementação, nos prazos de transição fixados pelo TRIPS para os Membros 

desenvolvidos, em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo (Artigos 65 e 66.1). 

 

Em matéria de implementação, vale destacar que autoridades judiciais e administrativas dos Membros 

também exercem competências domésticas relativas e ajustadas aos padrões mínimos de proteção e 

aplicação da propriedade intelectual nos ordenamentos internos, portanto, devem atuar em 

conformidade com as obrigações assumidas na OMC.  

 

Quanto à interpretação do Artigo 1.2., especificamente, o DSB da orienta-se pelas abordagens teóricas 

contemporâneas, de considerar que a propriedade intelectual não se esgota num rol ou lista de 

categorias especificadas no TRIPS, mas também em disciplina pré-existente, baseada em diversas 

fontes normativas de direito internacional. Com efeito, admite uma categorização mais ampla, no 

sentido de que a propriedade intelectual existe conforme os direitos consagrados como tais, além 

daqueles que são criados pelos legisladores nacionais e em outros tratados e convenções 

internacionais. 

 

Outro aspecto importante na interpretação e aplicação do Artigo 1.3 do TRIPS diz respeito à 

qualificação dos titulares beneficiários da proteção da propriedade intelectual estabelecida pelo 

Acordo, segundo a regra do tratamento nacional. A técnica empregada pelos negociadores na Rodada 

Uruguai privilegiou a referência aos critérios ou aos requisitos de acesso à proteção como tais, 

previstos nas convenções e tratados da propriedade intelectual: a Convenção de Paris de 1883 (com a 

Revisão de Estocolmo de 1967), a Convenção de Berna de 1886 (com a Revisão de Paris de 1971), a 

Convenção de Roma de 1961 e o Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos 

Integrados de 1989. Com base nestes instrumentos, por exemplo, os titulares nacionais ou estrangeiros 

de um Membro da OMC são passíveis de obter proteção quanto aos direitos de propriedade intelectual, 



 

com base no tratamento nacional assegurado pelo TRIPS. 

 

FOOTNOTES: 
 

Footnote 3: Destacam-se aqui as distintas passagens textuais para o mesmo significado, respectivamente em francês, inglês e 

espanhol: ñles ressortissants des autres Membres s'entendront des personnes physiques ou morales qui rempliraient les 

crit¯res requis pour b®n®ficier d'une protection pr®vus [...]ò;  the nationals of other Members shall be understood as those 

natural or legal persons that would meet the criteria for eligibility for protection provided for in [...];  ñse entenderá por 

nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder 

beneficiarse de la protección. A versão em inglês é mais precisa de todas, ainda que se tenha em mente que os titulares, por 

serem sujeitos de relações jurídicas envolvendo direitos de propriedade intelectual eventualmente incidentes sobre as obras, 

invenções e demais criações, possam aproveitar-se, beneficiar-se ou fruir da proteção jurídica concreta, uma vez satisfeitas 

condições. 

Footnote 4: Sobre o tema, ver Maristela Basso, OMC, TRIPS e os óexclusive marketing rigthsô (EMRs). Aplica«o, 

observância e efeitos do Artigo 70.9 no Brasil, em BASSO, Maristela; PRADO, Mauricio Almeida; ZAITZ, Daniela. (Org.). 

Direito do comércio internacional: pragmática, diversidade e inovação: estudos em homenagem ao Professor Luiz Olavo 

Baptista. Curitiba: Juruá, 2005, p. 395 e ss. No presente trabalho, ver comentários ao Artigo 70 do TRIPS. 

Footnote 5: Ver UNCTAD/ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development. London, Cambridge University Press, 2005, 

pp. 27-28. 

 

 

 

 

 



 

ü Artigo 2 
 

Fabricio Bertini Pasquot Polido 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 2 

 Intellectual Property Conventions 
 

2.1 In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 

through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967). 

 

2.2 Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations that 

Members may have to each other under the Paris Convention, the Berne Convention, the 

Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 2 

Convenções sobre Propriedade Intelectual 
 

2.1 Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 

1 a 12 e 19, da Convenção de Paris (1967). 

 

2.2 Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros 

possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção 

de Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 2 

 

O Artigo 2 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS174, DS176, DS186, DS290, DS408, 

DS409, DS434, DS435 e DS441. Os casos DS174 e DS290 tiveram manifestação do Painel. O caso 

DS176 teve manifestação do Painel e do Órgão de Apelação. As demais disputas, até o momento, não 

foram analisadas pelo DSB da OMC. No caso DS27, embora não tenha sido citado na fase de 

consultas, o artigo foi abordado nos relatórios do Painel e do Órgão de Apelação. 

 

1. Artigo 2.1 
 

a) ñArtigo 2 do TRIPS e os Dispositivos incorporados por Referência da Convenção de Paris 

de 1883 (Revisada em 1967)ò 

  

Relatório  do Órgão de Apelação no litígio United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act 

of 1998 (US - Section 211 Appropriations Act), Demandante: Comunidades Europeias, 

WT/DS176/AB/R, paras. 336, 337 e 341 

 

Na disputa DS176, o Órgão de Apelação modificou o entendimento adotado pelo Painel, em seu 

Relatório, de que o Artigo 2.1 do TRIPS obriga os Membros a observarem os Artigos 1 a 12 e 19 da 

Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1883 (com a Revisão de 1967) 

somente em relação aos dispositivos compreendidos pelas Partes II, III e IV do Acordo. Nesse sentido, 

o Órgão de Apelação entendeu que os Membros da OMC assumiram, por força da incorporação por 



 

referência estabelecida pelo Artigo 2.1 do TRIPS, a obrigação de conferir proteção aos nomes 

comerciais (nomes de empresa), em conformidade com o Artigo 8 da Convenção de Paris de 1883. 

 

Para. 336. ñArticle 2.1 explicitly incorporates Article 8 of the Paris Convention (1967) into the TRIPS 

Agreement.ò 

 

Para. 337. ñThe Panel was of the view that the words óin respect ofô in Article 2.1 have the effect of 

óconditioningô Membersô obligations under the Articles of the Paris Convention (1967) incorporated 

into the TRIPS Agreement, with the result that trade names are not covered. We disagree. [é]ò 

 

Para. 341. ñ[W]e reverse the Panelôs finding in paragraph 8.41 of the Panel Report that trade names 

are not covered under the TRIPS Agreement and find that WTO Members do have an obligation under 

the TRIPS Agreement to provide protection to trade names.ò 

 

(i) Artigo 2 da Convenção de Paris de 1883, tal como incorporado por referência pelo 

Acordo TRIPS 

 

Relatório do Órgão de Apelação no litígio United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act 

of 1998 (US - Section 211 Appropriations Act), Demandante: Comunidades Europeias, 

WT/DS176/AB/R, paras. 261-263 

 

A regra contida no Artigo 2.1 da Convenção de Paris de 1883 (CUP) prevê uma obrigação geral dos 

países unionistas, que sejam, eventualmente, também Membros da OMC, de assegurarem tratamento 

nacional aos titulares de direitos de propriedade industrial em seus ordenamentos internos. Esse 

tratamento estende-se a todas e quaisquer vantagens e benefícios outorgados aos seus respectivos 

nacionais. O tratamento nacional, nesse sentido, compreende tanto direitos, pretensões, imunidades e 

faculdades decorrentes da propriedade intelectual, como também os instrumentos ou mecanismos 

judiciais disponíveis para a tutela ou proteção desses direitos, com a observância de requisitos e de 

formalidades estabelecidos para os nacionais. (6) A discussão sobre o alcance da obrigação 

multilateral do tratamento nacional contido no Artigo 2.1 da CUP e Artigo 3.1 do TRIPS foi delineada 

pelo Órgão de Apelação, no contencioso US ï Section 211 Appropriations Act, Parágrafos 261-263, 

quanto à medida de direito interno que, partindo de uma leitura estrita, conferiria tratamento 

diferencial entre nacionais de um Membro e nacionais de outros Membros. (7) 

 

Para. 261-263. ñThat panel reasoned that óthe mere fact that imported products are subject under 

Section 337 to legal provisions that are different from those applying to products of national origin is 

in itself not conclusive in establishing inconsistency with Article III:4 [of GATT].ô [é] [I]t would 

follow é that any unfavourable elements of treatment of imported products could be offset by more 

favourable elements of treatment, provided that the results, as shown in past cases, have not been less 

favourable. [E]lements of less and more favourable treatment could thus only be offset against each 

other to the extent that they always would arise in the same cases and necessarily would have an 

offsetting influence on the otherô. (emphasis added)ò 

 

ñ[é][W]hile the likelihood of having to defend imported products in two fora is small, the existence 

of the possibility is inherently less favourable than being faced with having to conduct a defence in 

only one of those foraô.ò (emphasis added) 

 

(ii) Artigo 6 da Convenção de Paris de 1883, tal como incorporado por referência pelo 

Acordo TRIPS 

 

Relatório do Órgão de Apelação no litígio United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act 

of 1998 (US - Section 211 Appropriations Act), Demandante: Comunidades Europeias, 

WT/DS176/AB/R, paras. 175-176 

 



 

No contencioso US - Section 211 Appropriations Act, ao analisar as reclamações das Comunidades 

Europeias quanto à violação das obrigações multilaterais contidas no Artigo 2 do TRIPS, incorporando 

os Artigos 6 quinques A(1) da CUP, e Artigo 15.2 do TRIPS (relativamente às hipóteses de recusa de 

registro de marcas, autorizadas pela CUP), o Órgão de Apelação sustentou que a regra geral contida no 

Artigo 6.1 da CUP evidentemente confere significativa discricionariedade ou liberdade para os 

Membros da OMC para fixarem os requisitos de apresentação de pedidos de registro (depósito) e a 

concessão dos registros de marcas. No entanto, essa faculdade deve ser exercida de modo consistente 

com ñfundamentos internacionalmente aceitosò para rejeitar ï e não indeferir ï os registros 

pretendidos por titulares. Segundo o Órgão de Apelação, em seu Relatório nesse mesmo caso, 

Parágrafos 175-176, a regra da CUP reserva, para cada País da União de Paris, o direito de determinar, 

em seus respectivos direitos internos, os requisitos ou condições para que os titulares apresentem seus 

pedidos de registros de marcas e para a concessão dos registros. 

 

Para 175. ñ[é] In this respect, we recall, once again, that Article 6(1) of the Paris Convention (1967) 

reserves to each country of the Paris Union the right to determine conditions for the filing and 

registration of trademarks by its domestic legislation.ò  

 

Em relação à liberdade de atuação legislativa e administrativa dos Países da União de Paris, assinala-

se que o Órgão de Apelação manifesta-se no sentido de que a competência para determinar os 

requisitos ou condições de apresentação de pedidos de registro e concessão de registros deve ser 

exercida em conformidade com as obrigações multilaterais assumidas na CUP:  

 

Para 175. ñThe authority to determine such conditions by domestic legislation must, however, be 

exercised consistently with the obligations that countries of the Paris Union have under the Paris 

Convention (1967). These obligations include internationally agreed grounds for refusing registration, 

as stipulated in the Paris Convention (1967).ò 

  

Para 176. ñThe right of each country of the Paris Union to determine conditions for filing and 

registration of trademarks by its domestic legislation is also constrained by internationally agreed 

grounds for not denying trademark registration. This means, by implication, that the right reserved to 

each country of the Paris Union to determine, under Article 6(1), conditions for the filing and 

registration of trademarks includes the right to determine by domestic legislation conditions to refuse 

acceptance of filing and registration on grounds other than those explicitly prohibited by the Paris 

Convention (1967).ò 

 

(iii) Artigo 6bis da Convenção de Paris de 1883, tal como incorporado por referência pelo 

Acordo TRIPS 

 

Relatório do Painel de Apelação no litígio United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act 

of 1998 (US - Section 211 Appropriations Act), Demandante: Comunidades Europeias, 

WT/DS176/R, para. 8.120 

 

 Ainda no caso US - Section 211 Appropriations Act, o Painel entendeu que a obrigação multilateral 

contida no Parágrafo 1 do Artigo 6bis da Convenção de Paris de 1883 de proibição do uso de marcas 

de alto renome em determinadas situações não seria aplicável à pretensão de uma empresa ou alegada 

titular da qual tenha sido confiscada ou expropriada a marca de alto renome ou sua sucessora legal, 

quando esta não seja considerada a titular de acordo com o direito doméstico. 

 

Para. 8.120. ñWe agree with the parties that a WTO Member is not required to give the benefit of 

Article 6bis to the confiscating entity or its successor-in-interest; the competent authority of a WTO 

Member may consider the well-known trademark as being the mark of the person who owned the 

trademark prior to the confiscation.ò 

 

(iv) Artigo 6quinques da Convenção de Paris de 1883, tal como incorporado por 



 

referência pelo Acordo TRIPS 

 

Relatório do Órgão de Apelação no litígio United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act 

of 1998 (US - Section 211 Appropriations Act), Demandante: Comunidades Europeias, 

WT/DS176/AB/R, para. 147 

 

O Artigo 6A(1) da CUP é mencionado na decisão do Órgão de Apelação em US - Section 211 

Appropriations Act, estendendo a aplicação do dispositivo a outras formas que não apenas relativas 

àquelas referentes à proteção e ao depósito de uma marca que tenha sido devidamente registrada no 

país de origem. 

 

Para. 147. ñWe also agree that the obligation of countries of the Paris Union under Article 6quinquies 

A(1) to accept for filing and protect a trademark duly registered in the country of origin óas isô does 

not encompass matters related to ownership.ò 

 

(v) Artigo 8 da Convenção de Paris de 1883, tal como incorporado por referência pelo 

Acordo TRIPS 

 

Relatório do Órgão de Apelação no litígio United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act 

of 1998 (US - Section 211 Appropriations Act), Demandante: Comunidades Europeias, 

WT/DS176/AB/R, paras. 338, 341 e 359  

 

Ainda no caso US - Section 211 Appropriations Act, o Órgão de Apelação revisou a interpretação do 

Painel relativamente ao Artigo 2.1 do TRIPS, segundo a qual os Membros estariam obrigados a 

respeitar os Artigos 1 a 12 e 19 da CUP, somente no que se refere à matéria compreendida nas Partes 

II, III e IV do Acordo TRIPS, às normas sobre aplicação da proteção e aos dispositivos relativos à 

manutenção e à aquisição de direitos de propriedade intelectual. Em sua decisão, o Órgão de Apelação 

entendeu que os Membros da OMC efetivamente são obrigados a oferecer proteção para os nomes de 

empresa, tal como prevê o Artigo 8 da CUP, incorporado por referência pelo Artigo 2.1 do Acordo 

TRIPS: ñO nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou 

de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércioò. O Órgão de Apelação 

argumentaque os negociadores do TRIPS não tiveram intenção de excluir a proteção de nomes de 

empresa do conjunto de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, pois, se assim 

fosse, não teriam razões para incluir o Artigo 8 da CUP no rol de direitos protegidos.  

 

Para. 338. ñArticle 8 of the Paris Convention (1967) covers only the protection of trade names; 

Article 8 has no other subject. If the intention of the negotiators had been to exclude trade names from 

protection, there would have been no purpose whatsoever in including Article 8 in the list of Paris 

Convention (1967) provisions that were specifically incorporated into the TRIPS Agreement.ò 

 

Se os Membros, partes na controvérsia, tivessem que adotar a interpretação do Painel no caso em 

apreço, sustenta o Órgão de Apelação, o Artigo 8 da CUP, incorporado pelo Artigo 2.1 do TRIPS, 

seria destituído ñde qualquer e todo sentido e efeito.ò 

 

Para. 338. ñTo adopt the Panelôs approach would be to deprive Article 8 of the Paris Convention 

(1967), as incorporated into the TRIPS Agreement by virtue of Article 2.1 of that Agreement, of any 

and all meaning and effect [é].ò 

 

Finalmente, o Órgão de Apelação decidiu revisar a interpretação dada pelo Painel no Parágrafo 8.41 de 

seu Relatório, de que os nomes de empresa não seriam cobertos pelo Acordo TRIPS. Decide, assim, 

que os Membros da OMC realmente são obrigados, de acordo com o TRIPS, a oferecer proteção aos 

nomes de empresa. 

 

Para. 341. ñ[W]e reverse the Panelôs finding in paragraph 8.41 of the Panel Report that trade names 



 

are not covered under the TRIPS Agreement and find that WTO Members do have an obligation under 

the TRIPS Agreement to provide protection to trade names.ò 

 

Por outro lado, quanto à situação e aos direitos decorrentes da titularidade do nome de empresa, o 

Órgão de Apelação, no caso US - Section 211 Appropriations Act, entendeu que o Artigo 8 da CUP, 

incorporado pelo Artigo 2.1 do TRIPS, não determina quem é ou não é o titular de um nome 

comercial, pois essa questão estaria conectada à disciplina substantiva doméstica (lei do local de 

registro do nome de empresa). Assim prossegue o Órgão de Apelação, ao analisar o Relatório do 

Painel no caso em comento. 

 

Para 359. ñWe recall further our conclusion in [é] the section addressing Article 16.1 of the TRIPS 

Agreement that neither the Paris Convention (1967) nor the TRIPS Agreement determines who owns 

or who does not own a trademark. We believe that the Paris Convention (1967) and the TRIPS 

Agreement also do not determine who owns or does not own a trade name. Given our view that 

Sections 211(a)(2) and (b) relate to ownership, we conclude that these Sections are not inconsistent 

with Article 2.1 of the TRIPS Agreement in conjunction with Article 8 of the Paris Convention 

(1967).ò 

 

2.  Artigo 2.2  

 

Relatório do Órgão de Apelação no litígio European Communities - Regime for the Importation, 

Sale and Distribution of Bananas (EC - Bananas III), WT/DS27/AB/R, para. 149 

 

No caso EC - Bananas, o Órgão de Apelação também atendeu pedido formulado pelo Equador 

relativamente à suspensão de concessões comerciais e de certas obrigações, incluindo aquelas 

assumidas no TRIPS (comumente conhecida como ñretaliação cruzadaò em matéria de direitos de 

propriedade intelectual). Na ocasião, o Órgão de Apelação mencionou expressamente a relação entre o 

Acordo constitutivo da OMC e de seus acordos multilaterais comerciais e as obrigações dos Membros 

decorrentes das convenções de propriedade intelectual, incorporadas por referência pelo TRIPS 

(Artigo 2). 

 

Para. 149. ñThis provision can be understood to refer to the obligations that the contracting parties of 

the Paris, Berne and Rome Conventions and the IPIC Treaty, who are also WTO Members, have 

between themselves under these four treaties. This would mean that, by virtue of the conclusion of the 

WTO Agreement, e.g. Berne Union members cannot derogate from existing obligations between each 

other under the Berne Convention. For example, the fact that Article 9.1 of the TRIPS Agreement 

incorporates into that Agreement Articles 1-21 of the Berne Convention with the exception of Article 

6bis does not mean that Berne Union members would henceforth be exonerated from this obligation to 

guarantee moral rights under the Berne Convention.ò 

 

III.  Comentários  

 

Incorporação por referência e interação entre tratados 

 

O Artigo 2 do TRIPS pode ser considerado um dos principais dispositivos do Acordo no contexto 

normativo do sistema multilateral do comércio, sob as bases do GATT/OMC, e, igualmente, diretriz 

de abertura para o sistema internacional da propriedade intelectual. Isso porque ele vincula a aplicação 

das normas de convenções clássicas ï a Convenção de Paris sobre Proteção da Propriedade Industrial 

de 1883 (CUP) e a Convenção de Berna sobre a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886 

(CUB) ï ao TRIPS, e, por conseguinte, ao sistema de solução de controvérsias da OMC. Nesse caso, 

parece ser consenso, na atualidade, de que qualquer descumprimento de obrigações decorrentes dessas 

convenções possa ser submetido à apreciação do DSB da OMC, uma vez que seja reconhecida sua 

relação com o Artigo 2 do TRIPS. 

 



 

A interpretação do DSB para os Artigos 2.1 e 2.2 do TRIPS tem sido bastante flexível, no sentido de 

contemplar as situações previstas nas convenções clássicas e examinar como elas interagem com as 

obrigações multilaterais do TRIPS/OMC. Na verdade, trata-se do efeito aplicativo da incorporação por 

referência de um tratado por outro e do princípio da interação entre tratados no Direito Internacional. 

No caso do TRIPS, especificamente, a incorporação por referência e a interação com outros tratados e 

convenções específicas permitem expandir os padrões mínimos de proteção dos direitos de 

propriedade intelectual, conferido aos titulares, autores e inventores, no contexto das convenções 

referidas, afetando, inclusive, a própria noção de propriedade intelectual e qualquer tentativa de 

classificação. Por isso mesmo, o Artigo 2, interpretado em sua sistemática, estabelece uma dinâmica 

única e inovadora no contexto dos tratados administrados pela OMPI e das relações de competências 

entre esta organização e a OMC. (8) 

 

O Artigo 2 do TRIPS incorpora por referência normas substantivas da CUP, da CUB, da Convenção 

de Roma de 1961 e do Tratado de Washington sobre Propriedade Intelectual relativa às Topografias de 

Circuitos Integrados de 1989 (TIPIC), obrigando, assim, os Membros da OMC a observarem as regras 

neles estabelecidas. Do ponto de vista formal, e em termos de hierarquia normativa, o dispositivo 

equipara as obrigações multilaterais dessas convenções às obrigações do TRIPS, sem qualquer 

implicação técnica-normativa quanto aos princípios de solução de conflitos em matéria de tratados. 

Nesse caso, especificamente, não seria aplicável o princípio da lex posterior, uma vez que a 

incorporação por referência faz com que as normas das convenções clássicas administradas pela OMPI 

sejam materialmente adotadas na data de entrada em vigor do TRIPS. (9) 

 

Considerando o conhecimento pré-existente e a prática dos Estados e da OMPI no domínio dos 

tratados da propriedade intelectual, qualquer referência interpretativa pelo DSU deve levar em conta a 

experiência já estabelecida, em especial para definir a relação entre ditas convenções e o TRIPS. De 

acordo com o Artigo 31.3(b) da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 (CVDT), a 

interpretação das normas de um tratado ou convenção deve, além do contexto, reportar-se à prática 

seguida posteriormente, pela qual seja possível estabelecer o acordo ou consenso das partes 

relativamente à interpretação do ato internacional. (10) Essa técnica é reforçada por outro parâmetro 

hermenêutico, também previsto na CVDT, segundo o qual os tribunais podem recorrer a meios 

suplementares de interpretação, inclusive trabalhos preparatórios das convenções e dos tratados e às 

circunstâncias de sua conclusão. (11) No caso das convenções administradas pela OMPI e referidas no 

Artigo 2 do TRIPS, as regras em questão seriam muito importantes. 

 

Primeiramente, no caso US - Section 211 Appropriations Act, o Órgão de Apelação entendeu ser 

também obrigação dos Membros da OMC a proteção do nome de empresa (nome comercial), ainda 

que tal categoria não estivesse formalmente incluída nas obrigações substantivas da proteção (Parte 

II), mas decorrente das regras da CUP sobre a matéria: o Artigo 8 da CUP prevê expressamente a 

obrigação de proteção do nome comercial sem exigência de formalidades ou de vinculação com uma 

marca registrada. No contencioso em análise, o Órgão de Apelação observou a relevância da 

incorporação por referência, afastando a leitura formal do Painel sobre a não inclusão dos nomes de 

empresas nas categorias da propriedade intelectual protegidas pelo TRIPS. Como mencionado, tanto a 

técnica da incorporação por referência como o princípio da interação entre tratados permitem ampliar 

a noção e categoria dos direitos de propriedade intelectual. (12) 

 

O Órgão de Apelação também examinou as flexibilidades em matéria de direitos de marcas, existentes 

no sistema internacional da propriedade intelectual. Nesse contexto, qualquer interpretação das regras 

da CUP poderia reforçar a tese de que os Membros da OMC e da OMPI teriam amplo grau de 

discricionariedade para implementar, em seus ordenamentos internos, requisitos de acesso à proteção 

dos sinais distintivos, conforme suas demandas domésticas, sem prejuízo do princípio do tratamento 

nacional e do tratamento da nação mais favorecida. (13) 

 

Essa liberdade materializa-se em uma escolha de política legislativa restringindo certos tipos de 

registros de marcas ï para ñsinais não-registráveisò, por exemplo -  com a qual os Membros podem 

impedir que certas empresas recorram aos escritórios de propriedade intelectual para buscar proteção 



 

jurídica às expressões ou aos conjuntos de expressões que não mantenham qualquer grau de 

distintividade, individualidade e especialidade (funções próprias da proteção de marcas). Assim, 

caberia aos legisladores dos Membros elaborar critérios ou requisitos mais ou menos rígidos para 

concessão de proteção, o que permitiria afastar, de plano, o depósito de pedidos de registro meramente 

abusivos, impeditivos de concorrência em certos setores da indústria e do comércio ou registros de 

marcas constituindo reprodução grosseira de marcas de terceiros. (14) 

 

Em seu Relatório, no contencioso US - Section 211 Appropriations Act, o Órgão de Apelação reafirma 

que a regra geral contida no Artigo 6.1 da CUP assegura significativa discricionariedade ou liberdade 

para um Membro da OMC fixar os requisitos de apresentação de pedidos de registro (depósito) e a 

concessão dos registros de marcas, incluídos aqueles requisitos de acesso à proteção normalmente 

baseados nos critérios de não-registrabilidade. É evidente que a interpretação dessa flexibilidade pelo 

Órgão de Apelação esteve ancorada na compatibilidade com padrões internacionalmente aceitos em 

matéria de propriedade intelectual (a saber, os próprios fundamentos do Direito Internacional da 

Propriedade Intelectual), segundo os quais os Membros da OMPI e da OMC não poderiam 

simplesmente ñindeferirò registros de marcas pretendidos por titulares, mas sim rejeitar pedidos de 

registro depositados naquelas hipóteses em que não estejam satisfeitas as condições, os pressupostos 

ou os requisitos de acesso à proteção, estabelecidos pelas leis nacionais. 

 

Esse aspecto aponta para a existência, na CUP, do consenso internacional quanto aos fundamentos 

para a recusa de registro de marcas. A esse respeito, o Relatório do Órgão de Apelação muito bem 

delimitou: ñ[...] que o direito reservado a cada país da União de Paris para determinar, nos termos do 

Artigo 6.1, as condições de depósito e registro de marcas, inclui o direito de determinar por condições 

legislação interna para recusar a aceitação de depósito e de registo por outros motivos do que aqueles 

explicitamente proibidos pela Convenção de Paris (1967).ò (15) 

 

Notas sobre o Artigo 6ter da CUP e o TRIPS 

 

O Artigo 6ter da CUP estabelece a proibição de uso por terceiros ou invalidade de registros de marcas 

baseadas em ñsinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantiaò adotados por Estados que sejam 

países da União e seus respectivos governos, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico: 
Art. 6ter (1) 

 

(a) Os países da União acordam em recusar ou invalidar o registro e em 

impedir, através de medidas adequadas, o uso, sem autorização das 

autoridades competentes, quer como marcas de fábrica ou de comércio, quer 

como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de 

Estado dos países da União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de 

garantia por eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista 

heráldico. 

(b) As disposições do subParágrafo (a) acima aplicam-se igualmente às armas, 

bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações de organismos 

internacionais intergovernamentais de um ou vários países da União sejam 

membros, com exceção de armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou 

denominações que já tenham sido objeto de acordos internacionais, vigentes, 

destinados a assegurar a sua proteção. 

(c) Nenhum país da União terá de aplicar as disposições do subParágrafo (b) 

acima em detrimento dos titulares de direitos adquiridos de boa fé, antes da 

entrada em vigor neste país. 

 

Na Reunião de 11 de dezembro de 1995, o Conselho para TRIPS decidiu sobre os acordos aplicáveis 

em relação à implementação das obrigações multilaterais assumidas no Acordo e resultantes da 

incorporação por referência do Artigo 6ter da CUP e que se referem a certas proibições de uso e 

invalidade/nulidades de registros de marcas baseadas em emblemas e sinais oficiais de Estados (Artigo 

6ter(a)) e de organizações internacionais (Artigo 6ter (b)). (16) 

 

Essa matéria, inclusive, passou a ser objeto da cooperação entre a OMPI e OMC no quadro do Acordo 

de Cooperação entre as organizações, de 22 de dezembro de 1995 (Acordo OMPI-OMC de 1995), que 



 

estabelece determinados procedimentos relativos à comunicação de emblemas oficiais e de proibição 

de registros com fundamento na aplicação do Artigo 6ter da Convenção de Paris, combinado com 

dispositivos do TRIPS relativos às obrigações substantivas de proteção de marcas (Parte II). (17) 

 

FOOTNOTES: 

 
Footnote 6: Artigo 2.1. Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se 

refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder 

no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a 

mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as 

condições e formalidades impostas aos nacionais. Artigo 2.2. Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país 

em que a proteção é requerida pode, porém ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos 

de propriedade industrial. 

Footnote 7: O Órgão de Apelação retoma a opinião contida no Painel do GATT em US ï Section 337, parágrafos 5.11, 5.12 

e 5.19. 

Footnote 8: Ver COTTIER, GERMANN, in VERON, Pierre; COTTIER, Thomas; DREIER, Thomas et alli. Concise 

international and european IP law: TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology. Alphen: 

Kluwer Law International, 2011, pp. 14-15; UNCTAD/ICTSD, Resource Book on TRIPS and Development. London: 

Cambridge University Press, 2005, pp. 47 and ss. 

Footnote 9: Ver COTTIER, GERMANN, in VERON, Pierre; COTTIER, Thomas; DREIER, Thomas et alli. Concise 

international and european IP law: TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology. Alphen: 

Kluwer Law International, 2011, p.14. 

Footnote 10: Artigo 31.3. Serão levados em consideração, juntamente com o contexto: (...) b) qualquer prática seguida 

posteriormente na aplica«o do tratado, pela qual se estabelea o acordo das partes relativo ¨ sua interpreta«oò (CVDT). 

Footnote 11: Ver Artigo 32 da CVDT. 

Footnote 12: Por outro lado, quanto aos direitos decorrentes da proteção conferida ao nome de empresa, o Órgão de 

Apelação, em US - Section 211 Appropriations Act, entendeu que o Artigo 8 da CUP, como tal incorporado pelo Artigo 2.1 

do TRIPS, não determinaria a titularidade de um nome comercial, pois essa questão estaria vinculada à disciplina substantiva 

doméstica da propriedade intelectual, portanto, segundo a lei substantiva do local em que a proteção do nome empresarial é 

invocado. Há sistemas, como o brasileiro, em que o arquivamento dos atos relativos às sociedades empresárias nas juntas 

comerciais confere formal e individualmente a proteção invocada para o nome empresarial. Por essa razão, a matéria é 

disciplinada, não pela Lei nº 9.279 de 1996, Lei de Propriedade Industrial, mas sim pela Lei nº 8.934 de 1994. Vale ressaltar 

que, nesse domínio, aplicam-se os princípios da veracidade e novidade (Artigo 33), que também são relevantes para a 

interpretação e solução de conflitos entre nomes empresariais e marcas. 

Footnote 13: Ver comentários aos Artigos 3 e 4 do TRIPS. 

Footnote 14: Ver POLIDO, Fabrício. Direito internacional da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, 

especialmente Capítulo 3 sobre a harmonização substantiva da propriedade intelectual. 

Footnote 15: US - Section 211 Appropriations Act, Relatório do Órgão de Apelação, para. 176 (última parte). 

Footnote 16: Decisão do Conselho para TRIPS, Documento WT/IP/C/7. 

Footnote 17: POLIDO, Fabrício B.P. Convergência na cooperação entre a OMPI e OMC e o desenvolvimento do direito 

internacional da propriedade intelectual, in CASELLA, Paulo Borba; CELLI Jr., Umberto; MEIRELLES, Elizabeth de 

Almeida; POLIDO, Fabrício B.P. (Org.). Direito internacional, humanismo e globalidade - Guido Fernando Silva Soares 

amicorum discipulorum liber. São Paulo: Atlas, 2008, pp. 407 e ss. 

 

 



 

ü Artigo 3 

 

Fabricio Bertini Pasquot Polido 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 3 

National Treatment 
 

3.1 Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than 

that it accords to its own nationals with regard to the protection (18) of intellectual property, 

subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the 

Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in 

Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and 

broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under 

this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the 

Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make 

a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPS. 

 

3.2 Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation to 

judicial and administrative procedures, including the designation of an address for service or 

the appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions 

are necessary to secure compliance with laws and regulations which are not inconsistent with 

the provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which 

would constitute a disguised restriction on trade. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 3 

Tratamento Nacional 
 

3.1  Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável 

que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção
4
 da propriedade intelectual, 

salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção 

de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em 

Matéria de Circuitos Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de 

fonogramas e organizações de radiodifusão, essa obrigação se aplica apenas aos direitos 

previstos neste Acordo. Todo Membro que faça uso das possibilidades previstas no art.6 da 

Convenção de Berna e no Parágrafo l.b, do Artigo16 da Convenção de Roma fará uma 

notificação, de acordo com aquelas disposições, ao Conselho para TRIPS. 

 

3.2  Os Membros poderão fazer uso das exceções permitidas no Parágrafo 1º em relação a 

procedimentos judiciais e administrativos, inclusive a designação de um endereço de serviço 

ou a nomeação de um agente em sua área de jurisdição, somente quando tais exceções sejam 

necessárias para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos que não sejam incompatíveis 

com as disposições deste Acordo e quando tais práticas não sejam aplicadas de maneira que 

poderiam constituir restrição disfarçada ao comércio. 

 
Footnote 18: For the purposes of Articles 3 and 4, ñprotectionò shall include matters affecting the availability, acquisition, 

scope, maintenance and enforcement of intellectual property rights as well as those matters affecting the use of intellectual 

property rights specifically addressed in this Agreement. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

                                                 
4 Para os efeitos dos Artigos 3 e 4 deste Acordo, a ñprote«oò compreender§ aspectos que afetem a exist°ncia, 

obtenção, abrangência, manutenção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, bem 

como os aspectos relativos ao exercício dos direitos de propriedade intelectual de que trata especificamente este 

Acordo. 



 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 3 

 

O Artigo 3 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS28, DS59, DS174, DS176, DS186, 

DS290, DS362, DS434, DS435 e DS441. Os casos DS59, DS174, DS290 e DS362 tiveram 

manifestação do Painel. O caso DS176 teve manifestação do Painel e do Órgão de Apelação. As 

disputas DS434, DS 435 e DS 441, até o momento, não foram analisadas pelo DSB da OMC. O DS28 

resultou em solução mutuamente acordada. No caso DS54, embora não tenha sido citado na fase de 

consultas, o artigo foi abordado no relatório do Painel. 

 

Relatório do Painel no litígio Indonesia - Certain Measures Affecting the Automobile Industry 

(Indonesia - Certain Measures Affecting the Automobile Industry), WT/DS54/R, paras. 14.268, 

14.271, 14.273 e 14.275-14.276  

 

No caso Indonésia - Certain Measures Affecting the Automobile Industry, o Painel examinou a 

compatibilidade de dispositivos do Programa Nacional de Automóveis da Indonésia (normas de direito 

interno) com as obrigações multilaterais assumidas em vários acordos da OMC. Em especial no que 

concerne à propriedade intelectual, o Demandante EUA - alegava discriminação, pela Indonésia, 

contra nacionais de outros Membros da OMC, relativamente à aquisição de direitos de marcas. 

Alegava-se que o direito indonésio outorgaria tratamento ñmenos favorávelò para titulares 

estrangeiros, nacionais de outros Membros da OMC, do que aquele dispensado para os titulares 

indonésios. Os argumentos sustentados foram rejeitados pelo Painel. Em seu Relatório, o Painel 

entendeu que as leis da Indonésia apenas estabeleciam, de modo não discriminatório, que somente 

determinados sinais distintivos poderiam ser objeto de proteção por marcas. 

 

Para. 14.268. ñThe issue to be examined therefore in regard to the United Statesô claim relating to the 

óacquisitionô of trademarks is whether, under the Indonesian law and practice which is before us, the 

treatment accorded to foreign nationals in respect of the acquisition of trademark rights, through the 

applicable procedures, is less favourable than that accorded to the Indonesian company in the National 

Car Programme. We do not consider that any evidence has been produced in this case to support such 

a claim [é].ò 

 

The fact that only certain signs can be used as trademarks for meeting the relevant qualifications under 

the National Car Programme, and many others not, does not mean that trademark rights, as stipulated 

in Indonesian trademark law, cannot be acquired for these other signs in a non-discriminatory 

manner.ò
 
 

 

O Painel rejeitou os argumentos dos EUA, argumentando que não havia evidências que poderiam 

refutar as declarações apresentadas pela Indonésia, segundo as quais, o direito indonésio, ao exigir 

uma marca nova a ser criada, ainda que de titularidade de nacional indonésio, seria igualmente 

aplicável a marcas pré-existentes, detidas tanto por nacionais como por estrangeiros. 

 

Para. 14.271. ñWe do not accept this argument for the following reasons. First, no evidence has been 

put forward to refute the Indonesian statement that the system, in requiring a new, albeit Indonesian-

owned, trademark to be created, applies equally to pre-existing trademarks owned by Indonesian 

nationals and foreign nationalsò. 

  

O Painel opinou no sentido de que qualquer empresa sediada no estrangeiro, que negocie ou conclua 

um contrato com uma ñempresa pioneiraò (de acordo com o Programa Nacional Indonésio), assim o 

faz voluntariamente, ciente de todos os efeitos (implicações) sobre sua capacidade de manter vigentes 

os direitos de marcas registradas pré-existentes naquele país.  



 

Para. 14.271. ñSecond, if a foreign company enters into an arrangement with a Pioneer company, it 

would do so voluntarily, with knowledge of any consequent implications for its ability to maintain pre-

existing trademark rights, as indeed the United States itself has acknowledged in its submissions to the 

Panel.ò 

  

No caso Indonesia - Certain Measures Affecting the Automobile Industry, o Painel chamou a atenção 

para os riscos relativos à interpretação do princípio do tratamento nacional, nos termos do Artigo 3 do 

TRIPS, extensível para questões em matéria de tarifas, subsídios e outras medidas referentes a 

empresas nacionais e que possam produzir efeitos indiretos sobre a manutenção de registros de marcas 

por empresas titulares estrangeiras. Nesse sentido, o Painel destacou que não seria razoável interpretar 

a obrigação multilateral de tratamento nacional, conforme o Artigo 3 do TRIPS, em relação à 

manutenção de registros de marcas, como obstáculo à liberdade dos Membros de outorgar certas 

medidas tributárias, subsídios ou outras modalidades de incentivo, a fim de apoiar as empresas 

nacionais sediadas no país. Não seria justificável, portanto, o argumento de que essas medidas 

dificultariam a manutenção de marcas por empresas titulares estrangeiras que desejassem exportar 

seus produtos para o mercado de um Membro do TRIPS.  

 

Para. 14.273. ñIn considering this argument, we note that any customs tariff, subsidy or other 

governmental measure of support could have a óde factoô effect of giving such an advantage to the 

beneficiaries of this support. We consider that considerable caution needs to be used in respect of óde 

factoô based arguments of this sort, because of the danger of reading into a provision obligations 

which go far beyond the letter of that provision and the objectives of the Agreement. It would not be 

reasonable to construe the national treatment obligation of the TRIPS Agreement in relation to the 

maintenance of trademark rights as preventing the grant of tariff, subsidy or other measures of support 

to national companies on the grounds that this would render the maintenance of trademark rights by 

foreign companies wishing to export to that market relatively more difficult.ò 

  

A relação entre o Artigo 3.1 do TRIPS e outros dispositivos do Acordo também foi objeto de análise 

do Painel no caso Indonésia - Certain Measures Affecting the Automobile Industry. Em seu Relatório, 

observa-se que o princípio do tratamento nacional não seria aplicável genericamente ao ñusoò da 

propriedade intelectual, mas àquelas matérias que afetam o uso dos direitos de propriedade intelectual, 

compreendidos pelo Acordo TRIPS. Trata-se de uma orientação que diz respeito ao alcance normativo 

do princípio e de sua interação com as obrigações relativas à ñproteção da propriedade intelectualò, 

segundo a referência contida na nota de rodapé 3 do Artigo 3.1: ñPara os efeitos dos Artigos 3 e 4 

deste Acordo, a proteção compreenderá aspectos que afetem a existência, obtenção, abrangência, 

manutenção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, bem como os 

aspectos relativos ao exercício dos direitos de propriedade intelectual de que trata especificamente este 

Acordo.ò 

 

Para. 14.275. ñAs is made clear by the footnote to Article 3 of the TRIPS Agreement, the national 

treatment rule set out in that Article does not apply to use of intellectual property rights generally but 

only to óthose matters affecting the use of intellectual property rights specifically addressed in this 

Agreement.ò 

  

Quanto aos argumentos empregados pelos EUA para definir a reclamação apresentada, relativamente 

ao uso da marca conforme o Artigo 20 do Acordo TRIPS e outros requisitos (primeira parte do 

dispositivo), o Painel conclui que: 

 

Para. 14.276. ñIn putting forward its claim on this point, the United States has developed arguments 

relating to the use of trademarks specifically addressed by Article 20 of the TRIPS Agreement. It is the 

first sentence of this Article, which is entitled óOther Requirementsô, to which the United States has 

made reference [é]. The main issues before us in examining this claim of the United States are 

therefore: first, is the use of a trademark to which the Indonesian law and practices at issue relates 

óspecifically addressedô by Article 20; and, second, if so, does this aspect of the system discriminate in 



 

favour of Indonesian nationals and against those of other WTO Members.ò 

  

Relatórios do Órgão de Apelação no litígio United States - Section 211 Omnibus Appropriations 

Act of 1998 (US - Section 211 Appropriations Act) Demandante: Comunidades Europeias, 

WT/DS176/AB/R, paras. 5.11-5.12 

 

No caso US - Section 211 Appropriations Act, o Órgão de Apelação avaliou uma medida que 

ofereceria ñtratamento diferenciadoò entre o nacional de um Membro e nacionais de outros Membros, 

citando, inclusive, o Relatório do Painel do GATT no contencioso US ï Section 337, no segunte 

sentido:  

 

Para. 5.11. ñThat panel reasoned that óthe mere fact that imported products are subject under Section 

337 to legal provisions that are different from those applying to products of national origin is in itself 

not conclusive in establishing inconsistency with Article III:4 [of GATT].ò 

 

Segundo o Painel, no contencioso em questão, qualquer elemento de tratamento ñmenos favorecidoò 

para produtos importados poderia ser compensado ou contrabalanceado por elementos mais favoráveis 

de tratamento, desde que os resultados, tais como aqueles examinados em casos anteriores, não fossem 

menos favoráveis. Nesse sentido, o Painel afirma:  

 

Para. 5.12. ñ[E]lements of less and more favourable treatment could thus only be offset against each 

other to the extent that they always would arise in the same cases and necessarily would have an 

offsetting influence on the other.ò (19) 

  

Enquanto seja reduzida à probabilidade de defesa de produtos importados em dois fora 

simultaneamente, a existência da possibilidade é intrinsecamente menos favorável que se confrontanda 

com a necessidade de realizar uma defesa em apenas um desses fora. (20)(21) 

 

O Órgão de Apelação também se manifestou sobre o alcance de medidas que resultem em tratamento 

discriminatório e que podem ser compensadas e eliminadas nos casos concretos. Em seu Relatório no 

caso US - Section 211 Appropriations Act, observou que medidas potencialmente discriminatórias 

devem ser justificadas para cada caso individual, e não apenas para algumas situações ï tais como 

invocadas no contencioso, aquelas relativas a marcas registradas nos EUA para todos os titulares que 

fossem nacionais de Cuba. 

 

Para. 286. ñYet, to fulfill the national treatment obligation, less favourable treatment must be offset, 

and thereby eliminated, in every individual situation that exists under a measure. Therefore, for this 

argument by the United States to succeed, it must hold true for all Cuban original owners of United 

States trademarks, and not merely for some of them.ò 

  

Em relação aos argumentos sustentados pelos EUA no caso em apreço, o Órgão de Apelação rejeitou a 

tese de que tratamento discriminatório seria compensado, na prática, por outra medida resultante em 

tratamento menos favorável para nacionais de um Membro ou pela existência de um procedimento 

administrativo específico no direito interno. 

 

Para. 294. ñWe disagree. We do not believe that Section 515.201 of the CACR would in every case 

offset the discriminatory treatment imposed by Sections 211(a)(2) and (b). For this argument by the 

United States to hold true in each and every situation, the scope of the phrase óhaving an interest inô in 

Section 515.201 would necessarily have to overlap in coverage with the scope of the phrase óused in 

connection withô in Sections 211(a)(2) and (b). However, the United States was unable to point to 

evidence substantiating that the different standards used in Section 515.201 and in Sections 211(a)(2) 

and (b) overlap completely. We are, therefore, not satisfied that Section 515.201 would offset the 

inherently less favourable treatment present in Sections 211(a)(2) and (b) in each and every case. And, 

because it has not been shown by the United States that it would do so in each and every case, the less 



 

favourable treatment that exists under the measure cannot be said to have been offset and, thus, 

eliminated.ò 

 

Para. 289. ñThis [procedure] could eliminate less favourable treatment in practice. Yet, the very 

existence of the additional óhurdleô that is imposed by requiring application to OFAC is, in itself, 

inherently less favourable. Sections 211(a)(2) and (b) do not apply to United States original owners; 

no application to OFAC is required. But Cuban original owners residing in the óauthorized trade 

territoryô must apply to OFAC. Thus, such Cuban original owners must comply with an administrative 

requirement that does not apply to United States original owners. By virtue alone of having to apply to 

OFAC, even Cuban original owners that reside in the óauthorized trade territoryô described in Section 

515.332 are treated less favourably than United States original owners. So, in this second situation, the 

discrimination remains.ò 

 

Ainda no caso US - Section 211 Appropriations Act, o Órgão de Apelação afastou o argumento dos 

EUA, de que medidas baseadas em poder discricionário, endereçadas somente a nacionais de outros 

Membros, mas que tenham sido aplicadas de modo consistente a compensar qualquer medida 

discriminatória, não ofereceriam tratamento ñmenos favorávelò aos titulares estrangeiros. Mesmo que 

o Painel tenha concluído que, presumivelmente, uma competência fundada em poder discricionário 

possa ser exercida, por um Membro, de modo incompatível com suas obrigações multilaterais 

assumidas na OMC, o Órgão de Apelação considerou que a medida questionada violaria a obrigação 

de tratamento nacional, como tal prevista no Artigo 2.1 da CUP, incorporada pelo TRIPS, e o Artigo 

3.1 do TRIPS. É o que fundamenta a seguinte passagem do Relatório do Órgão de Apelação: 

 

Para. 265. ñThe United States may be right that the likelihood of having to overcome the hurdles of 

both Section 515.201 of Title 31 CFR and Section 211(a)(2) may, echoing the panel in US - Section 

337, be small. But, again echoing that panel, even the possibility  that non-United States successors-in-

interest face two hurdles is inherently less favourable than the undisputed fact that United States 

successors-in-interest face only one.ò 

 

III.  Comentários  

 

Conforme observado nos comentários ao Artigo 2 do TRIPS, o tratamento nacional é um princípio que 

se encontra em toda a sistemática dos acordos comerciais multilaterais da OMC, representando um dos 

maiores legados do sistema do GATT. Ele tem por objetivo assegurar que relações econômicas 

internacionais sejam estabelecidas em bases não discriminatórias. No caso do TRIPS, essa regra exige 

que cada Membro da OMC assegure um tratamento não menos favorável aos titulares estrangeiros (de 

outros Membros) que aquele dispensado aos seus nacionais, no que se refere à proteção dos direitos de 

propriedade intelectual. (22)  

 

As obrigações decorrentes do tratamento nacional, no TRIPS, são muito distintas daquelas 

estabelecidas no Artigo III do GATT. Elas encontram inspiração nas convenções clássicas da 

propriedade intelectual (CUP e CUB), segundo as quais os titulares, no domínio das Uniões de Berna e 

de Paris, gozam de idêntica proteção jurídica da propriedade intelectual àquela conferida aos nacionais 

de cada país da União, sem discriminações. O GATT, por sua vez, ao ocupar-se fundamentalmente das 

regras relativas ao comércio de mercadorias e tarifas aduaneiras, reserva o tratamento nacional para as 

relações entre os Membros da OMC em torno de ñprodutos similaresò e demais bens tangíveis. (23)  

 

É igualmente importante destacar que o princípio do tratamento nacional, estabelecido no Artigo 3 do 

TRIPS, ao destinar-se às pessoas naturais e jurídicas titulares de direitos de propriedade intelectual, 

aproxima-se do tratamento nacional estabelecido pelo Artigo XVII do Acordo Geral de Comércio de 

Serviços (GATS). Como efeito desse dispositivo, o tratamento nacional aplica-se às relações e às 

situações jurídicas envolvendo os prestadores de serviços. (24) Tem-se, portanto, uma distinção 

fundamental operativa em matéria de acordos comerciais multilaterais no sistema GATT/OMC: o 

princípio do tratamento nacional pode apresentar-se com escopo subjetivo, segundo o qual o 

destinatário principal é a pessoa (no caso do TRIPS, os titulares dos direitos de propriedade 



 

intelectual, e do GATS, os prestadores de serviços, com variações admitidas nas listas de 

compromissos); ou escopo objetivo, pelo qual o destinatário principal é o bem/mercadoria em trânsito 

(no caso do GATT). 

 

No entanto, em todos os casos a exigência geral do sistema multilateral GATT/OMC consiste em não 

haver discriminação positiva, seja direta ou indireta, resultante da conduta dos Membros, passível de 

responsabilização internacional, nos termos dos acordos multilaterais comerciais, e sujeita às regras do 

DSU. Especificamente, no que diz respeito à interpretação oferecida pelo DSU nos casos comentados 

na Parte II, é interessante notar a racionalidade da orientação perseguida pelos árbitros e painelistas 

quanto à compreensão dos efeitos aplicativos do princípio do tratamento nacional e da disciplina da 

proteção da propriedade intelectual. No caso Indonésia ï Autos, o Relatório do Painel não aprofunda 

distinções sobre as normas do Programa Nacional de Automóveis concernentes à manutenção dos 

registros de marcas por titulares estrangeiros e sua compatibilidade com o tratamento nacional. No 

caso, o Painel também não identifica qualquer medida que potencialmente ofereceria ñtratamento 

menos favorávelò aos titulares estrangeiros da propriedade intelectual, segundo as alegações feitas 

pelos EUA. 

 

De fato, nem seria necessário prosseguir em tais análises, pois a principal alegação, em disputa pela 

parte Demandante no contencioso, os EUA, residia no fato de que o direito indonésio, por meio do 

Programa, teria estabelecido casos de sinais não registráveis como marcas capazes de violar a 

obrigação do tratamento nacional, nos termos do Artigo 3 do TRIPS. No entanto, o Painel delimitou 

muito bem, entre os pontos em disputa, a questão em controvérsia, sustentando que as leis da 

Indonésia apenas estabeleciam positivamente e, de modo não discriminatório, os casos cujos sinais 

distintivos não poderiam ser objeto de proteção por marcas naquele país. 

 

De um lado, afirmou a prevalência da obrigação do tratamento nacional, apoiada num princípio geral 

do sistema multilateral de comércio sob as bases do GATT/OMC, e de outro, a sua incidência em 

relação à liberdade ou à discricionariedade de um Membro em definir os critérios pelos quais certos 

sinais não seriam elegíveis como registráveis. Sob tais circunstâncias, na visão do Painel, esses 

critérios não violariam o tratamento nacional, pois em qualquer sistema doméstico, um Membro pode 

especificar os critérios ou os requisitos pelos quais a proteção jurídica dos bens da propriedade 

intelectual é adquirida e mantida (requisitos de acesso à proteção ï access requirements). 

 

Assim, as normas do direito indonésio, examinadas em seus aspectos de compatibilidade e 

interpretadas de modo consistente como as normas do TRIPS, não violariam o tratamento nacional. No 

entanto, apesar de coerente com a racionalidade dos argumentos empregados para rechaçar as 

alegações dos EUA quanto ao suposto tratamento discriminatório, decorrente das medidas adotadas no 

Programa Nacional de Automóveis para sinais não registráveis, o Painel perdeu uma oportunidade: a 

de interpretar materialmente (e não apenas formalmente) a interface entre a disciplina da proteção das 

marcas e os princípios examinados nos Artigos 3 e 4 do TRIPS. 

 

Importa observar que o Artigo 15 do TRIPS estabelece uma obrigação geral de proteção dos sinais 

distintivos, chegando a definir o que são marcas, mas deixa significativo grau de liberdade para os 

Membros estabelecerem os casos em que determinados sinais não se submetem a registro ou em que 

seja negada a proteção de forma concreta (Artitgo 15.2), observadas as normas da CUP. A seguir, são 

transcritos os Parágrafos 1 e 2 do Artigo 15 da CUP: 

 
Artigo 15.1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens 

e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá 

constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes 

próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem 

como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. 

Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e  

serviços pertinentes, os Membros poderão  condicionar a possibilidade do 

registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu  uso.  Os 

Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam 

visualmente perceptíveis.  



 

Artigo 15.2. O disposto no Parágrafo 1 não será entendido como impedimento 

a que um Membro denegue o registro de uma marca por outros motivos, desde 

que estes não infrinjam as disposições da Convenção de Paris (1967). 

 

Salienta-se que, deriva da própria racionalidade econômica da proteção das marcas por direitos de 

propriedade intelectual o efeito distintivo que o sinal ou a combinação de sinais (logos, emblemas, 

expressões figurativas) devem estabelecer para determinados produtos ou serviços, considerando-se o 

vínculo informacional entre empresas/titulares e os consumidores/clientes.  Reconhecer uma 

ñaparenteò prevalência formal do princípio do tratamento nacional, nesse caso, seria frontalmente 

contrário à liberdade de escolha que os Membros têm de legislar sobre os critérios que justificam a 

proteção de marcas no seu território, sobretudo porque há sinais, logos e expressões taxativamente 

proibidos, contrários à ordem pública e moral, decorrentes de reprodução grosseira, identidade e 

similaridade tendentes à confusão, contrafação e outros que não se afiguram distintivos para produtos 

e serviços. 

 

Assim, e por exclusão, a interpretação dada pelo Painel no caso Indonésia - Certain Measures 

Affecting the Automobile Industry acabou por preservar uma das mais importantes flexibilidades no 

domínio do direito de marcas: cada Membro da OMC tem liberdade para estabelecer os requisitos de 

acesso à proteção marcária, o que equivale a dizer, quais sinais são registráveis como marcas e quais 

não são passíveis de proteção. 

 

Se determinados logos, emblemas, expressões figurativas não são passíveis de proteção, qualquer 

pedido de registro a eles concernentes, formalmente apresentado ao escritório de marcas do Membro 

em que a proteção é reclamada, deve ser rejeitado; se concedido o registro, será nulo, cabendo aos 

interessados buscarem, em juízo, os respectivos remédios de nulidade, nos termos da legislação 

material nacional. Também é da essência da obrigação de tratamento nacional no TRIPS, conforme 

seu Artigo 3, que a proteção conferida a nacionais e estrangeiros compreenda todos os aspectos 

relativos à ñexistência, aquisição, abrangência, manutenção e aplicação de normas de proteção dos 

direitos de propriedade intelectual, bem como os aspectos relativos ao exercício dos direitos de 

propriedade intelectualò disciplinados pelo Acordo. 

 

 

FOOTNOTES: 

 
Footnote 19: Assim, elementos de tratamento mais ou menos favorável apenas poderiam ser compensados entre si na medida 

em que ocorressem nos mesmos casos e que, necessariamente, exercessem influência compensatória sobre o outro. 

Footnote 20: Tradu«o livre do original: ñ[é] while the likelihood of having to defend imported products in two fora is 

small, the existence of the possibility is inherently less favourable than being faced with having to conduct a defence in only 

one of those for allò.  

Footnote 21: Relatório do Órgão de Apelação em US - Section 211 Appropriations Act, paras. 261-263; Painel do GATT em 

US - Section 337, paras. 5.11-5.12 e 5.19. 
Footnote 22: COTTIER, Germann, in VERON, Pierre; COTTIER, Thomas; DREIER, Thomas et alli. Concise international and european IP 

law: TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology. Alphen: Kluwer Law International, 2011, p. 20 ss; 

UNCTAD/ICTSD, Resource Book on TRIPS and Development. London: Cambridge University Press, 2005, pp. 63 e ss. 

Footnote 23: Ver UNCTAD/ICTSD, Resource Book on TRIPS and Development. London: Cambridge University Press, 

2005, pp.73-74. 

Footnote 24: É importante considerar que o tratamento nacional no GATS incide, concretamente, de maneira distinta 

daquela do princípio do tratamento nacional no TRIPS. No GATS, as obrigações de um Membro relativas ao tratamento 

nacional estão regulamentadas nas listas de compromissos, que podem eventualmente estabelecer limitações e exceções a 

setores de serviços. Isso não ocorre no tocante ao TRIPS, pois a não discriminação em matéria de propriedade intelectual 

deve operar em sede legislativa e nos procedimentos domésticos adotados, quer nos tribunais, quer nos órgãos 

administrativos de registro e é diretamente uma garantia para os titulares dos bens imateriais.  

 

 



 

ü Artigo 4   

 

Fabrício Bertini Pasquot Polido 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 4 

Most-Favoured-Nation Treatment 
 

With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity 

granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and 

unconditionally to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation are any 

advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Member: 

 

(a)  deriving from international agreements on judicial assistance or law enforcement of a 

general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property; 

 

(b)  granted in accordance with the provisions of the Berne Convention (1971) or the 

Rome Convention authorizing that the treatment accorded be a function not of national 

treatment but of the treatment accorded in another country; 

 

(c)  in respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting 

organizations not provided under this Agreement; 

 

(d)  deriving from international agreements related to the protection of intellectual 

property which entered into force prior to the entry into force of the WTO Agreement, 

provided that such agreements are notified to the Council for TRIPS and do not 

constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other 

Members. 

 

IB.  Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 4 

Tratamento de Nação Mais Favorecida 
 

Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou 

imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e 

incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. Está isenta desta obrigação toda 

vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade concedida por um Membro que: 

 

(a)  resulte de acordos internacionais sobre assistência judicial ou sobre aplicação em geral 

da lei e não limitados em particular à proteção da propriedade intelectual; 

 

(b)  tenha sido outorgada em conformidade com as disposições da Convenção de Berna 

(1971) ou da Convenção de Roma que autorizam a concessão tratamento em função 

do tratamento concedido em outro país e não do tratamento nacional; 

 

(c)  seja relativa aos direitos de artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e 

organizações de radiodifusão não previstos neste Acordo; 

 

(d)  resultem de acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual que 

tenham entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, 

desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho para TRIPS e não constituam 

discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais Membros. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 



 

IC. Comentários sobre a Tradução 

  

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 4 

 

O Artigo 4 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS28, DS174, DS176 e DS290. Os casos 

DS174 e DS290 tiveram manifestação do Painel. O caso DS176 teve manifestação do Painel e do 

Órgão de Apelação. A disputa DS28 resultou em solução mutuamente acordada. 

 

Relatório do Órgão de Apelação no litígio United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act 

of 1998 (US - Section 211 Appropriations Act), Demandante: Comunidades Europeias, 

WT/DS176/AB/R, paras. 314 e 317 

 

No contencioso US - Section 211 Appropriations Act, o Órgão de Apelação recorreu à interpretação 

extensiva para analisar as reclamações das CE em relação à violação, pelos EUA, das obrigações 

contidas nos Artigos 3.1 e 4 do TRIPS. Segundo as CE, as medidas adotadas pelos EUA seriam 

discriminatórias em relação a duas categorias ï de nacionais de outro Membro e nacionais de todos os 

outros Membros da OMC. Em seu Relatório, o Órgão de Apelação afastou os argumentos dos EUA, 

de que a alegada discriminação poderia ser eliminada mediante procedimentos de natureza 

administrativa, de modo que os nacionais cubanos, residentes em determinado país parte de um 

ñterritório comercial autorizadoò, como os Estados Membros das CE, poderiam submeter seus pedidos 

ao OFAC (Office of Foreign Assets Control), (25) para que os mesmos fossem desbloqueados. No 

entanto, isso resultaria em admitir, como observou o Órgão de Apelação, que, de um lado, haveria 

residentes de ñterritório comercial autorizadoò para os quais seriam aplicados ñprocedimentos 

administrativos adicionaisò (complementares ou extraordinários); e, de outro, nacionais não-cubanos, 

titulares originais, para os quais aqueles mesmos procedimentos administrativos adicionais não seriam 

aplicáveis, pois não-nacionais cubanos não seriam considerados ñnacionais indicadosò no regime 

adotado pela política de comércio questionada no contencioso em comento. Na visão do Órgão de 

Apelção persistiria tratamento inerentemente menos favorável nesse tipo de medida: 

 

Para 314. ñCuban nationals that reside in a country that is part of the óauthorized trade territoryô, such 

as the Member States of the European Communities, can apply to OFAC to be óunblockedô. This 

implies that Cuban nationals that reside in the óauthorized trade territoryô face an additional 

administrative procedure that does not apply to non-Cuban foreign nationals who are original owners, 

because the latter are not ódesignated nationalsô. Therefore, as we stated earlier, treatment that is 

inherently less favourable persists.ò 

  

Ainda no contencioso em questão, o Órgão de Apelação rejeitou os argumentos de que certas medidas 

de tratamento discriminatório, aplicadas a nacionais de outro Membro, seriam compensadas por outras 

medidas que ofereciam um tratamento desfavorável a nacionais de todos os outros Membros. Assim, 

observa em seu Relatório: 

 

Para 317. ñThe fact that Section 515.201 of Title 31 CFR could also apply to a non-Cuban foreign 

national does not mean, however, that it would offset in each and every case the discriminatory 

treatment imposed by Sections 211(a)(2) and (b) on Cuban original owners.ò
 
 

 

Conforme observado na Parte II relativa ao Artigo 3 do TRIPS, em seu Relatório no contencioso US - 

Section 211 Appropriations Act, o Órgão de Apelação também faz uma interpretação extensiva dos 

dispositivos do TRIPS relativamente às marcas para justificar o tratamento nacional na disciplina dos 

nomes empresariais, que seguem preservados contra medidas que outorguem tratamento menos 

favorável do que aquele conferido a titulares nacionais de um Membro da OMC. (26) 

 

 



 

III.  Comentários 

 

No contexto normativo do TRIPS, o princípio do tratamento da nação mais favorecida estabelece a 

obrigação dos Membros da OMC de concederem aos nacionais de outros Membros o mesmo 

tratamento que seria outorgado aos seus próprios nacionais em matéria de proteção da propriedade 

intelectual. (27) Esse princípio, preexistente à entrada em vigor do TRIPS, não era encontrado nas 

convenções clássicas da propriedade intelectual ï CUP e CUB ï e nas demais administradas pela 

OMPI. 

 

Nas convenções clássicas consagravam-se, em geral, regras de tratamento nacional para titulares de 

direitos de propriedade intelectual no domínio unionista, fundadas na concepção de que os Membros 

da OMPI não concederiam proteção mais ampla aos titulares estrangeiros que aquela oferecida aos 

seus próprios nacionais. Como consequência, a obrigação de tratamento nacional, baseada em critério 

de não-discriminação positiva, conferia igualdade de posição jurídica para titulares da propriedade 

intelectual. 

 

Com o bilateralismo das relações internacionais da propriedade intelectual, identificado entre as 

décadas de 1970 e 1980 ï cuja conformação resultou da intensa pressão dos países desenvolvidos, 

como EUA, Japão e outros da Europa, pelo fortalecimento da proteção dos direitos de propriedade 

intelectual ï, os níveis de proteção oferecidos pelas convenções administradas pela OMPI, 

supostamente deficitárias, foram questionados. Sustentava-se que certos países praticavam uma 

espécie de discriminação disfarçada quanto à proteção de direitos de propriedade intelectual 

relativamente a titulares estrangeiros. (28) Nesses casos, titulares nacionais é que seriam beneficiados 

por um tratamento mais favorável, justamente o inverso do que seria a lógica operativa (ou efeitos 

aplicativos) do tratamento da nação mais favorecida, segundo o princípio estruturado a partir das 

normas do GATT 1947. 

 

Diante disso, os negociadores na Rodada Uruguai discutiram a pertinência da inclusão do princípio do 

tratamento da nação mais favorecida no TRIPS, a fim de estender um dos pilares do sistema 

multilateral do GATT para o sistema internacional de proteção da propriedade intelectual. Desse 

modo, titulares nacionais e domiciliados no território dos Membros seriam beneficiados por níveis 

mais elevados de proteção de direitos de propriedade intelectual, com uma garantia ï sistêmica ï de 

que o tratamento jurídico estivesse baseado em concessões mútuas de benefícios, vantagens, 

favorecimentos e imunidades ï objeto da obrigação contida no Artigo 3 do TRIPS. 

 

O Relatório do Órgão de Apelação no contencioso US - Section 211 Appropriations Act parece 

apontar para uma preocupação central que se consolida na jurisprudência do DSB da OMC: o critério 

de análise para medidas domésticas questionadas (leis e regulamentos), que sejam potencialmente 

contrárias ao princípio do tratamento da nação mais favorecida (ou de extensão de concessões, 

benefícios e demais vantagens a outros Membros), não se baseia apenas na natureza óper seô, mas 

também nos efeitos que delas resultam. 

 

Essa técnica interpretativa ï fundada ademais num princípio de razoabilidade material ï foi explorada 

a contento pelo Órgão de Apelação no caso em tela, pois ele testou concretamente quais seriam as 

consequências de aplicação das medidas estabelecidas pelo Parágrafo 211 do Appropriations Act 

relativamente ao status ou à situação jurídica de titulares da propriedade intelectual nos EUA e em 

suas relações com terceiros Estados. Nesse sentido, entedeu-se que as medidas previstas na legislação 

em questão seriam discriminatórias, pois endereçavam a duas categorias então criadas: a de nacionais 

de outro Membro ou ñterritório comercial autorizadoò pelo OFAC estadunidense; e a de nacionais de 

todos os outros Membros da OMC. 

 

O Órgão de Apelação desenvolveu um raciocínio de que nem todo tratamento menos favorável, 

eventualmente decorrente da adoção de uma medida de natureza administrativa por um Membro, 

afetando o nível de proteção dos direitos de propriedade intelectual, pode ser compensado por outra 

medida também adotada conforme a legislação interna daquele Membro. A partir disso, o Órgão 



 

refutou adequadamente os argumentos apresentados pela parte reclamada, os EUA, de que uma 

discriminação poderia ser compensada ou eliminada por outra discriminação prevista em 

procedimentos de natureza administrativa estabelecidos por órgão governamental. 

 

Assim, no contencioso em apreço, qualquer nacional de um Membro da OMC que não fosse residente 

em Membro ou outro terceiro qualificado como ñterritório comercial autorizadoò, para fins do 

procedimento conduzido pelo OFAC, permaneceria sujeito à discriminação. O caso, muito importante 

para definição jurisprudencial de uma intepretação dos Artigos 3 e 4 do TRIPS, revela a distorção dos 

princípios do tratamento nacional e da cláusula da nação mais favorecida no curso da defesa 

apresentada pelos EUA. Seria absurdo, portanto, admitir que certa medida discriminatória, em relação 

a um Membro da OMC, poderia ser automaticamente compensada a partir da outorga de tratamento 

desfavorável a nacionais de todos os outros Membros (destarte, negativo pelo negativo). 

 

O Artigo 4 estabelece uma obrigação multilateral que tem fundamento na sistemática do antigo GATT 

1947 e é recepcionada no quadro dos acordos da OMC com a conclusão da Rodada Uruguai em 1994. 

A inserção dessa obrigação no contexto do TRIPS, na verdade, espelha a preocupação dos 

negociadores em assegurar que a proteção dos direitos de propriedade intelectual seja outorgada 

ñimediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membrosò, sem considerações 

quanto ao local de criação de obras, de invenções ou de outros direitos de propriedade intelectual, 

muito menos quanto aos registros validamente concedidos em outros Membros. (29) 

 
 

FOOTNOTES: 
 

Footnote 25: O Escritório para Controle de Ativos Estrangeiros, do Ministério da Fazenda dos Estados Unidos, gerencia e 

impõe sanções econômicas e comerciais com fundamento nas regras de política externa e objetivos de segurança nacional, 

em especial contra determinados regimes governamentais de países estrangeiros, terroristas, traficantes internacionais de 

drogas, pessoas envolvidas em atividades relacionadas à a proliferação de armas de destruição em massa e outras ameaças à 

segurança nacional, política externa ou a economia dos Estados Unidos. Informações adicionais em 

<http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx>. 

Footnote 26: Relatório do Órgão de Apelação em US - Section 211 Appropriatios, paras. 352-353 e 357. 

Footnote 27: COTTIER, Germann, in VERON, Pierre; COTTIER, Thomas; DREIER, Thomas et alli. Concise international 

and european IP law: TRIPS, Paris Convention, European enforcement and transfer of technology. Alphen: Kluwer Law 

International, 2011, p. 13. 

Footnote 28: REICHMAN, Jerome H. Enforcing the enforcement procedures of the TRIPS Agreement, in Virginia Journal 

of International Law, vol. 37, 1997, pp. 335-72. 

Footnote 29: Ver UNCTAD/ICTSD. Resource book on TRIPS and development. London: Cambridge University Press, 

2005, pp. 63 e 77. 

 



 

ü Artigo 5 

 

Fabrício Bertini Pasquot Polido 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 5 

Multilateral Agreements on Acquisition or Maintenance of Protection 
 

The obligations under Articles 3 and 4 do not apply to procedures provided in multilateral agreements 

concluded under the auspices of WIPO relating to the acquisition or maintenance of intellectual 

property rights. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 5 

Acordos Multilaterais Sobre Obtenção ou Manutenção da Proteção 
 

As obrigações contidas nos Artigos 3 e 4 não se aplicam aos procedimentos previstos em acordos 

multilaterais concluídos sob os auspícios da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos de 

propriedade intelectual. 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

O termo ñacquisitionò, conforme estabelecido na versão original em inglês do Artigo 5, foi traduzido 

para a língua portuguesa com o sentido de ñobtençãoò. No dicionário Oxford da Língua inglesa, 

ñacquisitionò é o ato pelo qual alguém adquire bens ou ativos, tornando-se titular dos mesmos. As 

versões oficiais do tratado em espanhol e francês do Artigo 5 também se referem às expressões 

ñadquisiciónò e ñacquisitionò de direitos de propriedade intelectual, respectivamente. 

 

Importa ressaltar, que o sentido idiomático do termo ñaquisiçãoò, estabelecido pela norma em questão, 

inclusive, mantém correspondência com o título da Parte IV do TRIPS, confome tradução adotada na 

versão em português constante do Decreto nº 1.355/94, que incorpora os resultados da Ata Final da 

Rodada Uruguai do GATT e, consequentemente, o TRIPS. No Decreto, o título da Parte IV está 

expresso nos seguintes termos: ñAquisição e Manutenção de Direitos de Propriedade Intelectual e 

Procedimentos Inter-Partes Conexosò. Portanto, seria mais apropriado que o texto do Artigo 5 do 

TRIPS, traduzido e publicado em português pelo Decreto nº 1.355, contemplasse a expressão 

ñaquisiçãoò, mantendo, assim, uniformidade quanto à terminologia. 

 

Tecnicamente, segundo o direito brasileiro, em particular conforme a Lei nº 9.279/96, a ñaquisiçãoò é 

o resultado concreto do procedimento administrativo pelo qual são atribuídos, ao titular, os direitos 

decorrentes de patente ou registro validamente concedido pela autoridade competente, de invenções, 

modelos de utilidade, marcas, desenhos industriais e topografias de circuitos integrados. O registro 

tem caráter declaratório e constitutivo de direitos. Mas dita ñaquisiçãoò pode também ser resultado de 

decisão judicial transitada em julgado, pela qual se reconhece a titularidade dos direitos de propriedade 

intelectual a determinada pessoa ï natural ou jurídica, uma vez que tenham sido observados os 

requisitos e as condições de acesso à proteção, conforme estabelecidos pela lei material. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 5 

 

O Artigo 5 do TRIPS, isoladamente considerado, não foi objeto de análise pelo DSB da OMC, no 

entanto, deve ser submetido, pelos Membros, ao procedimento de notificação ao Conselho para 

TRIPS, conforme o Artigo 63.2. Na Reunião de 27 de fevereiro de 1997, o Conselho apresentou um 

modelo de formulário para notificação de leis e regulamentos, pelos Membros, no que se refere aos 

Artigos 3, 4, 5 do TRIPS. (30) Em especial, quanto ao Artigo 5, essas notificações devem contemplar 

as normas adotadas pelos  Membros, em seu ordenamento jurídico doméstico, que estejam 



 

relacionadas às exceções ao tratamento nacional e à cláusula da nação mais favorecida em tratados e 

convenções administrados pela OMPI. 

 

III.  Comentários  

 

O Artigo 5 estabelece uma derrogação das obrigações de tratamento nacional e cláusula da nação mais 

favorecida para procedimentos de aquisição e manutenção de direitos de propriedade intelectual que 

sejam estabelecidos em tratados e convenções adotados sob os auspícios da OMPI e por elas 

administrados. Outros casos, no entanto, surgem como diretamente endereçados pelos tratados 

incorporados por referência ao TRIPS, como a CUP, a CUP e o TIPIC. Portanto, não estariam sob o 

conjunto das derrogações possíveis conforme o Artigo 5. Nesse sentido, para comparação, abaixo se 

transcrevem os Artigos atinentes ao assunto: 

 

Convenção de Paris de 1883 (CUP) - Artigo 2.1 

 
Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros 

países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das 

vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder 

no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na 

presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os 

mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que 

observem as condições e formalidades impostas aos nacionais. 

 

Convenção de Berna (CUB) ï Artigo 2.2 

 
(2) Os países da União reservam-se, entretanto, a faculdade de  determinar, 

nas suas legislações respectivas, que as obras literárias e artísticas, ou ainda 

uma ou várias categorias delas, não são protegidas enquanto não tiverem sido  

fixadas num suporte material. 

 

Tratado de Washington de 1989 (TIPIC) ï Artigo 7.2 [Faculdade de exigir o registro; Divulgação] 

 
(a) Qualquer uma das Partes Contratantes terá liberdade para não proteger 

uma topografia até que seu layout tenha sido objeto de um pedido de registo, 

apresentado devidamente para a autoridade pública competente, ou de um 

registro com que autoridade; poderá ser exigido que o pedido seja 

acompanhado pela apresentação de uma cópia ou do desenho da topografia e, 

caso o circuito integrado tenha sido explorado comercialmente, de uma 

amostra de referido circuito, juntamente com a informação que define a 

função eletrônica que o circuito integrado desempenhará. No entanto,  o 

requerente poderá excluir as partes da cópia ou desenho relativas à fabricação 

do circuito integrado, desde que as partes apresentadas sejam suficientes para 

permitir que a identificação da topografia. 

 

(b) Quando o depósito de um pedido de registo, de acordo com a alínea ñaò, 

seja necessário, uma Parte contratante poderá exigir que tal registro seja 

efetuado dentro de um determinado período de tempo, a partir da data em que 

o titular explore comercialmente a topografia (topografia) de um circuito 

integrado, pela primeira vez, em qualquer local do mundo; esse período não 

será inferior a dois anos, contados a partir da referida data. 

(c) o registro nos termos da alínea (a) poderá estar sujeito ao pagamento de 

uma contribuição. 

 

Cumpre observar que os tratados administrados pela OMPI podem exigir das autoridades de registro 

dos Membros determinadas modalidades de certificação, formulários e documentos instrutórios para a 

concessão de registros, mas tais exigências não são aplicáveis a pedidos originados de partes 

domiciliadas em Estados que não sejam partes signatárias. Assim, sustenta-se que, na ausência de 

derrogação expressa ao tratamento nacional e à cláusula da nação mais favorecida, fora do âmbito 

espacial de aplicação do TRIPS, os direitos de propriedade intelectual, adquiridos e mantidos segundo 

os procedimentos estabelecidos pelos tratados da OMPI incorporados pelo TRIPS, seriam 



 

automaticamente estendidos aos Membros da OMC e seus nacionais, sem as correspondentes 

obrigações multilaterais. (31) 

 

Especificamente em relação aos procedimentos de aquisição e manutenção dos direitos de propriedade 

intelectual, alguns tratados administrados pela OMPI contêm regras específicas, como Acordo de 

Madrid Relativo ao Registro Internacional de Marcas de 1891, e seu respectivo Protocolo de 1989; o 

Acordo de Haia relativo ao registro internacional de desenhos industriais de 1934, e respectivos Atos 

de 1960 e de 1999; Acordo de Lisboa para a Proteção das Denominações de Origem e seu Registro 

Internacional de 1958; o Tratado de Washington relativo à Cooperação em matéria de Patentes de 

1970 (PCT), o Tratado de Genebra sobre Direito de Patentes (PLT), o Tratado sobre Direito de Marcas 

de 1994 (TLT); o Tratado de Cingapura de Direito de Marcas de 2006; e o Tratado de Budapeste sobre 

o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microrganismos para Fins de Procedimento de 

Patentes de 1980. 

 

Essa lista de convenções internacionais não é exaustiva, pois cada novo tratado celebrado sob os 

auspícios da OMPI, estabelecendo procedimentos de aquisição e manutenção de direitos de 

propriedade intelectual, após a entrada em vigor do TRIPS, como é o Tratado de Cingapura de 2006, 

estaria enquadrado na exceção prevista no Artigo 5. Por isso, os Membros da OMC e, 

concomitantemente, as partes signatárias desses novos tratados também seriam beneficiados pela 

derrogação das obrigações relativas ao tratamento nacional e à cláusula da nação mais favorecida. 

 

 

FOOTNOTES: 

 
Footnote 30: WTO, Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Minutes of Meeting as of 27 

February 1997 (doc. IP/C/M/12), paras. 10-16. 

Footnote 31: Ver UNCTAD/ICTSD. Resource book on TRIPS and development. London: Cambridge University Press, 

2005, p. 82. 

 



 

ü Artigo 6 

 

Fabrício Bertini Pasquot Polido 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 6 

Exhaustion 
 

For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 

and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual 

property rights. 

 

IB. Texo do Artigo em Português 
 

Artigo 6 

Exaustão 
 

Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos 

Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de 

propriedade intelectual. 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 6  

 

Em nenhuma controvérsia envolvendo o Acordo TRIPS, o DSB foi chamado a interpretar o Artigo 6 

do TRIPS, que tangencia essencialmente o princípio da exaustão em matéria de propriedade 

intelectual. Por outro lado, existe previsão expressa, no dispositivo em questão, de que a jurisdição 

desse Órgão, no quadro do sistema de solução de controvérsias da OMC, estaria submetida à 

obrigação geral contida nesse dispositivo. A Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 

2001 reconhece expressamente que existem dispositivos do TRIPS relevantes para a exaustão de 

direitos de propriedade intelectual: WT/MIN(01)/DEC/2, Declaration on the TRIPS agreement and 

public health, adopted on 14 November 2001: ñ5. Accordingly and in the light of paragraph 4 above, 

while maintaining our commitments in the TRIPS Agreement, we recognize that these flexibilities 

include: [...] (d) The effect of the provisions in the TRIPS Agreement that are relevant to the 

exhaustion of intellectual property rights is to leave each member free to establish its own regime for 

such exhaustion without challenge, subject to the MFN and national treatment provisions of Articles 3 

and 4ò. Essa Declaração reflete o consenso quanto à extensão das flexibilidades estabelecidas no 

Acordo TRIPS à disciplina da exaustão, de modo a assegurar que os Membros permaneçam com 

significativa margem de discricionariedade para estabelecer, em seus direitos domésticos, normas 

relativas ao esgotamento dos direitos de propriedade intelectual. Do mesmo modo, qualquer ação 

legislativa ou política governamental nesse campo não poderia ser objeto de questionamento no 

sistema de solução de controvérsias da OMC, porquanto seja o escopo do próprio Artigo 6 do TRIPS.  

 

III.  Comentários 

 

Embora o DSB da OMC não tenha se manifestado sobre o teor do Artigo 6 do TRIPS, é importante 

considerar que o princípio da exaustão ou ñesgotamentoò reside no centro de funcionamento do 

sistema internacional da propriedade intelectual, com significativas implicações para a regulação do 

comércio internacional, a concorrência nos mercados e o acesso aos bens da informação e da 

tecnologia. (32) Sua maior ou menor incidência permite que titulares controlem a importação e a 

exportação de bens e de serviços protegidos por direitos de propriedade intelectual, concedidos em 

diferentes Membros e explorados nos mercados domésticos. 



 

Em linhas gerais, segundo o princípio da exaustão internacional, os direitos de propriedade intelectual 

sobre determinados produtos são esgotados (ou exauridos) quando o titular, ou terceiro com seu 

consentimento, introduza-os em determinado mercado doméstico, seja pela comercialização ou pela 

distribuição. Entre as principais funções da exaustão, destaca-se a de determinar os limites espaciais da 

incidência dos direitos de exclusividade conferidos pelos direitos de propriedade intelectual (33).  

 

Na prática, a exaustão de direitos de propriedade intelectual implica restrições específicas sobre o 

comércio de bens e de serviços. Um direito de propriedade intelectual é exaurido ou esgotado com a 

primeira venda (ñfirst saleò, de acordo a doutrina norte-americana, ou ñintra-community market 

exhaustionò, na prática jurisprudencial do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (TJCE)). O 

ato de primeira venda ou comercialização é fundamental para determinar a cessação do controle, pelo 

titular da propriedade intelectual, dos atos envolvendo importação, exportação e comercialização dos 

produtos. Sem a aplicação da exaustão de direitos, na prática, seria possível perpetuar o controle sobre 

as vendas ou a distribuição dos bens incorporando direitos de propriedade intelectual. 

 

O princípio da exaustão nacional define-se, por seu turno, pela exploração local ou territorial dos bens 

protegidos por propriedade intelectual. Nesse caso, a autorização para comercialização ou distribuição 

deve ser obtida em cada território considerado. 

 

Outra modalidade do princípio da exaustão de direitos de propriedade intelectual delimita-se por seu 

alcance regional ou comunitário, em contextos de integração regional e mercados comuns. Entre os 

exemplos, destacam-se aqueles originados na jurisprudência do TJCE quanto à exaustão regional no 

Direito Comunitário Europeu e, em menor medida, do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio 

(NAFTA) (34). Quanto ao Direito da União Europeia, o TJCE tradicionalmente invoca a aplicação da 

regra da exaustão comunitária (intra-bloco) para direito de marcas e patentes, proibindo o exercício de 

direitos de propriedade intelectual, pelos titulares, internamente aos Membros da União Europeia, 

contra a livre mobilidade de bens no mercado comum (35). 

 

Para além da análise dogmática sobre o alcance do princípio, a regulamentação da exaustão de direitos 

de propriedade intelectual (sobretudo para patentes, marcas e direitos de autor) ainda não se encontra 

consolidada no Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Isso se explica, em particular, pela 

ausência de dispositivos específicos na CUP e na CUB, e pela a orientação, formulada pelos 

negociadores do TRIPS na Rodada Uruguai, de manter esse tema no conjunto de poderes reservados 

às soberanias estatais, portanto, à liberdade dos legisladores nacionais. 

 

No caso do Artigo 6 do TRIPS, observa-se que os Membros não fixaram um conteúdo mínimo para o 

princípio da exaustão, que fosse objeto de harmonização nos direitos internos, mas antes concordaram 

em afastar as questões envolvendo a exaustão da jurisdição do DSB da OMC. (36) Isso permite 

concluir (37) que a intenção dos negociadores foi a de simplesmente excluir ï temporária ou 

permanentemente - a matéria do regime de solução de controvérsias da Organização. 

 

Admite-se, portanto, a impossibilidade de os Membros da OMC recorrerem ao DSB para questões 

envolvendo a violação direta de obrigação relativa à exaustão internacional de direitos de propriedade 

intelectual. (38) Eled ainda dispõem de significativa liberdade para decidir sobre o alcance da exaustão 

e seu funcionamento em relação ao princípio da territorialidade assegurado pelas convenções clássicas 

da propriedade intelectual, cujos dispositivos são incorporados por referência pelo TRIPS (Artigo 1.3). 

 

Sob a perspectiva negativa, a regra do Artigo 6 do TRIPS prevê uma flexibilidade para os Estados 

quanto à adoção de políticas normativas específicas em seus ordenamentos domésticos, selecionando o 

regime mais adequado para a exaustão ï se internacional, regional ou nacional. Por isso mesmo, o 

Parágrafo 5, alínea ñdò, da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001 (39) parece ter 

esclarecido o alcance dessa flexibilidade, estabelecendo que os Membros detêm ampla liberdade para 

adotar seus próprios regimes de exaustão, com observância dos dispositivos de tratamento nacional e 

cláusula da nação mais favorecida (Artigos 3 e 4 do TRIPS). (40) 

 



 

O princípio da exaustão internacional em matéria de propriedade intelectual, portanto, ajusta o sistema 

multilateral do comércio aos seus objetivos sistêmicos de liberalização do comércio e acessos a 

mercados. Em sua racionalidade econômica e jurídica, ele materializa a mobilidade dos bens, serviços 

e tecnologias. Importa observar, no entanto, que o sistema elaborado no TRIPS oferece restrições 

significativas à mobilidade de fatores do comércio, de modo que a excessiva proteção dos direitos de 

propriedade intelectual em certa medida prejudica, sob bases territoriais, o objetivo de liberalização do 

comércio. (41) 

 

A atual (e carente) regulamentação internacional do princípio da exaustão permite, portanto, que os 

Membros especifiquem, em seus direitos internos, o escopo dos direitos conferidos pelos direitos de 

propriedade intelectual, tais como patentes, marcas e direitos de autor, e os poderes para os titulares 

excluírem terceiros do uso, importação, comercialização e fabricação dos bens protegidos. De uma 

perspectiva orientada para regulação do comércio internacional, a exaustão ou esgotamento dos 

direitos serve para delimitar a incidência da propriedade intelectual sobre bens e serviços que circulam 

nos mercados, sobretudo quanto aos limites espaciais envolvendo o exercício dos direitos pelos 

titulares. (42) 

 

Assim, segundo a exaustão internacional, com a primeira venda ï que se manifesta pela introdução do 

produto no mercado pelo próprio titular ou por terceiros com seu consentimento ï os direitos de 

exclusividade relativos à comercialização ou distribuição dos bens imateriais esgotam-se e não podem 

ser exercidos contra atos de importação paralela. Esses atos referem-se às práticas de importação de 

bens objeto de proteção por direitos de propriedade intelectual para determinado território distinto 

daquele em que o direito de exclusividade é reconhecido ou concedido, ou seja, entre distintos Estados 

e seus respectivos mercados domésticos. 

 

A doutrina da exaustão internacional é, assim, correlacionada à da importação paralela, sugerindo, por 

exemplo, que um Estado possa autorizar a importação de um porduto que incorpore a invenção 

patenteada em outro país, desde que o produto tenha sido introduzido ou colocado naquele mercado 

pelo detentor da patente ou por terceiros com seu consentimento. Do ponto de vista concorrencial, se o 

detentor da patente já tiver sido recompensado ou remunerado pela sua invenção no país originário da 

exportação, seus direitos de propriedade intelectual encontram-se ñesgotadosò naquele território. (43)
 

 

Do ponto de vista da livre circulação de bens no trânsito econômico internacional, o princípio da 

exaustão funciona igualmente como fator de acesso a mercados, pois empresas não poderiam estender 

o monopólio sobre a exploração dos bens protegidos por propriedade intelectual para além do 

território em que o direito de exclusividade é conferido. Nenhum Membro da OMC poderia impedir a 

importação de bens protegidos por propriedade intelectual enquanto adotasse a exaustão internacional 

como regra para delimitar sua exploração econômica, em virtude da primeira venda ou 

comercialização ocorrida no estrangeiro. (44) 

 

Em relação ao direito brasileiro, especificamente, observa-se que a redação do Artigo 43, II, da Lei nº 

9.279/1996 permite chegar a uma conclusão restritiva sobre a aplicação da exaustão nacional, de modo 

que qualquer ato de importação paralela de produtos protegidos por patentes configuraria crime contra 

patente de invenção (conforme o Artigo 184, inciso II, da Lei nº 9.279/1996). Passível de crítica sob 

vários aspectos, a solução oferecida pela legislação brasileira ï em frontal contradição com as 

propostas do Brasil nas negociações do Artigo 6 do TRIPS na Rodada Uruguai ï apenas diz respeito a 

casos exemplificativos (e não exautivos) de atos que não constituem violação aos direitos do titular. 

 

Enquanto seja uma regra mínima, e não máxima, de exaustão em matéria de propriedade intelectual, o 

Brasil tem liberdade de aplicar a exaustão internacional em seu sistema doméstico da propriedade 

intelectual, seja por meio de novas propostas legislativas ou de novas orientações jurisprudenciais. 

(45) Em sua análise sobre os limites espaciais dos direitos de patentes no sistema encetado pela Lei nº 

9.279/1996, HEATH (46) sustenta que essa norma é inconclusiva quanto à incidência do princípio da 

exaustão internacional, e relembra que os objetivos ulteriores do sistema TRIPS/OMC são estimular o 

livre comércio de bens e suprimir novas distorções do comércio multilateral. Nesse sentido, ele sugere 



 

que o Poder Judiciário brasileiro adote a linha interpretativa seguida pela Suprema Corte do Japão, 

segundo a qual o princípio da exaustão internacional de direitos de patentes é ajustado à doutrina da 

licença tácita, aplicável a produtos patenteados importados no mercado japonês. (47) 

 

Trata-se de uma linha interpretativa consistente não apenas com os princípios e objetivos do Acordo 

TRIPS, como também com os fundamentos da ordem econômica brasileira. A Constituição Federal do 

Brasil de 1988, explicitamente condiciona a proteção da propriedade industrial ao ñinteresse social, 

tecnológico e econômicoò do Brasil, submetendo-o, inclusive, ao princípio da livre concorrência e da 

defesa do consumidor. (48) Essa interpretação pelo Judiciário brasileiro dificilmente sujeitaria o Brasil 

a futuros contenciosos perante a OMC, já que o TRIPS, em seu Artigo 6 expressamente exclui a 

possibilidade de reclamação ao DSB por violação direta de uma obrigação multilateral. (49) 

 

 

FOOTNOTES: 
 

Footnote 42: CHIAPPETTA, Vincent. The desiderability of agreeing to disagree: the WTO, TRIPS, international IPR 

exhaustion and few other things, cit., p. 341. 

Footnote 43: Ver: BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; CESAR, Priscilla; POLIDO, Fabrício B.P. Direitos de 

propriedade intelectual & saúde pública: o acesso universal aos medicamentos anti-retrovirais no Brasil. São Paulo: IDCID, 

2007, especialmente pp. 117 e ss. 

Footnote 44: UNCTAD/ICTSD, Resource book on TRIPS and development. cit., p. 93. A opção pela abordagem 

protecionista doméstica ï baseada, portanto, no princípio da exaustão nacional ï ou na integrativa internacional, fundada na 

aplicação do princípio da exaustão internacional, depende da justificativa adotada para a propriedade intelectual; se sua 

finalidade é proteger minimamente direito de inventores e criadores nos limites de certo território, então a exaustão nacional 

parece ser mais adequada; se a finalidade da propriedade intelectual no comércio internacional está relacionada a mecanismos 

de mobilidade de bens, serviços e tecnologias, então a exaustão internacional é mais adequada.  

Footnote 45: Sobre isso, retoma-se a análise de BASSO, in BASSO, Maristela; SALOMÃO FILHO, Calixto; CESAR, 

Priscilla; POLIDO, Fabrício B. P. Direitos de propriedade intelectual & saúde pública: O acesso universal aos 

medicamentos anti-retrovirais no Brasil. S«o Paulo: IDCID, 2007, especialmente p. 121: ñPara que o ato de importa«o 

paralela não interfira no direito do titular da patente, a única condição que deve ser respeitada é que se refira a objetos que 

tenham sido introduzidos no exterior por seu titular ou por terceiro, com o seu consentimento, em condições monopolísticas, 

a fim de possibilitar ao titular da patente a recuperação dos investimentos incorridos no desenvolvimento do objeto da 

patente. Ou seja, se o titular da patente puder livremente fixar o preço de seu produto, em um país estrangeiro, o seu direito 

de receber uma recompensa por divulgar sua inovação está exaurido internacionalmente, não havendo razões legais e 

econômicas para renová-lo apenas porque o produto cruzou as fronteiras nacionais brasileirasò. 

Footnote 46: Os limites dos direitos patentários em termos temporais, geográficos e de conteúdo, in RODRIGUES Jr., Edson 

Beas e POLIDO, Fabrício (ed.) Propriedade intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios. Rio de 

Janeiro: Campus/Elsevier, 2007, p. 34. 

Footnote 47: Idem, pp. 34-35. 

Footnote 48: Ver Artigos 5, inciso XXIX, e 170 da Constituição Federal do Brasil de 1988.  

Footnote 49: Sobre isso, ver igualmente, Parágrafo 5, alínea d da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001. 

 



 

ü Artigo 7 

 

Fabrício Bertini Pasquot Polido 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 7 

Objectives 
 

The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of 

technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage 

of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic 

welfare, and to a balance of rights and obligations. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 7 

 Objetivos 
 

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem 

contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em 

benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao 

bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações. 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 7 

 

O Artigo 7 foi citado no pedido de consultas na disputa DS408, que até o momento não foi analisado 

pelo DSB da OMC. No caso DS114, embora não tenha sido citado no pedido de consultas, o Artigo 

foi abordado no Relatório do Painel. 

 

Relatório do Painel no litígio Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products (Canada - 

Pharmaceutical Patents), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS114/R, paras. 7.23-7.29 

 

Em seu Relatório no caso Canada - Pharmaceutical Patents, o Painel timidamente examinou a relação 

sistêmica entre os Artigos 27.1, 28 e 30 (matéria patenteável, direitos de exclusivo e exceções e 

limitações aos direitos de patente) e os Artigos 7 e 8
 
(objetivos e princípios) do TRIPS. Ao esclarecer a 

estrutura do Artigo 30, o Painel definiu as condições de sua aplicação, em especial no que se refere à 

cumulatividade ou não das condições previstas para implementação da obrigação relativa às exceções 

e às limitações aos direitos dos titulares de patentes nos ordenamentos internos dos Membros da OMC 

(a importante ñRegra dos Três Passosò). (50) No contencioso em questão, o Painel retomou os 

argumentos apresentados pelo Canadá, Membro Demandado, e pelas CE relativamente ao objeto e à 

finalidade do Artigo 30 do TRIPS e sua relação com os Artigos 7 e 8.1. 

 

Para. 7.23. ñ(b) Object and Purpose 

 
Canada called attention to a number of other provisions of the TRIPS 

Agreement as relevant to the purpose and objective of Article 30. Primary 

attention [footnote] (51) was given to Articles 7 and 8.1. [é] 

 

In the view of Canada, [é] Article 7 above declares that one of the key goals of the TRIPS Agreement 

was a balance between the intellectual property rights created by the Agreement and other important 

socio-economic policies of WTO Member governments. Article 8 elaborates the socio-economic 

policies in question, with particular attention to health and nutritional policies. With respect to patent 



 

rights, Canada argued, these purposes call for a liberal interpretation of the three conditions stated in 

Article 30 of the Agreement, so that governments would have the necessary þexibility to adjust patent 

rights to maintain the desired balance with other important national policies. 

 

The EC did not dispute the stated goal of achieving a balance within the intelectual property rights 

system between important national policies. But, in the view of the EC, Articles 7 and 8 are statements 

that describe the balancing of goals that had already taken place in negotiating the ýnal texts of the 

TRIPS Agreement. 

 

According to the EC, to view Article 30 as an authorization for governments to órenegotiateô the 

overall balance of the Agreement would involve a double counting of such socio-economic policies. In 

particular, the EC pointed to the last frase of Article 8.1 requiring that government measures to protect 

important socioeconomic policies be consistent with the obligations of the TRIPS Agreement. The EC 

also referred to the provisions of ýrst consideration of the Preamble and Article 1.1 as demonstrating 

that the basic purpose of the TRIPS Agreement was to lay down minimum requirements for the 

protection and enforcement of intelectual property rightsò (grifa-se). 

 

Tendo analisado esses argumentos, o Painel fez referência à interpretação sistemática entre o Artigo 28 

(direitos de exclusivo assegurados ao titular da patente de invenção) e o Artigo 30 (limitações e 

exceções) do TRIPS, chamando a atenção para o fato de que o âmbito de aplicação do Artigo 30 deve 

ser examinado em conformidade com (i) o sentido específico das condições estabelecidas para as 

limitações e exceções aos direitos de patentes e (ii) os objetivos e princípios do Acordo TRIPS, em 

especial os Artigos 7 e 8.1; (ii) outros dispositivos do Acordo que indiquem seu objeto e fins. 

 

Para. 7.26. ñIn the Panelôs view, Article 30ôs very existence amounts to a recognition that the 

definition of patent rights contained in Article 28 would need certain adjustments. On the other hand, 

the three limiting conditions attached to Article 30 testify strongly that the negotiators of the 

Agreement did not intend Article 30 to bring about what would be equivalent to a renegotiation of the 

basic balance of the Agreement. Obviously, the exact scope of Article 30ôs authority will depend on 

the specific meaning given to its limiting conditions. The words of those conditions must be examined 

with particular care on this point. Both the goals and the limitations stated in Articles 7 and 8.1 must 

obviously be borne in mind when doing so as well as those of other provisions of the TRIPS 

Agreement which indicate its object and purposes.ò 

 

Em outra passagem do Relatório, no mesmo contencioso, o Painel analisou a relação entre o Artigo 

27.1 (não discriminação em matéria de proteção patentária), o Artigo 30 e o Artigo 7 (objetivos), 

reforçando o alcance da não discriminação em função do local da invenção, campo da tecnologia 

implicada na proteção patentária e origem dos produtos objeto de patente, se importados ou fabricados 

localmente.   

 

Para. 7.92. ñ[é] Beyond that, it is not true that Article 27 requires all Article 30 exceptions to be 

applied to all products. Article 27 prohibits only discrimination as to the place of invention, the ýeld of 

technology, and whether products are imported or produced locally. Article 27 does not prohibit bona 

ýde exceptions to deal with problems that may exist only in certain product areas. Moreover, to the 

extent the prohibition of discrimination does limit the ability to target certain products in dealing with 

certain of the important national policies referred to in Articles 7 and 8.1, that fact may well constitute 

a deliberate limitation rather than a frustration of purpose. It is quite plausible, as the EC argued, that 

the TRIPS Agreement would want to require governments to apply exceptions in a non-discriminatory 

manner, in order to ensure that governments do not succumb to domestic pressures to limit exceptions 

to areas where right holders tend to be foreign producers.ò 
 

III.  Comentários 

 

Jurisprudência do DSB e os objetivos do Acordo TRIPS 

 



 

A inserção do Artigo 7 no texto final do TRIPS, a exemplo do que ocorreu com o Artigo 8, foi 

resultado do balanço final das negociações da Rodada Uruguai do GATT e de concessões feitas aos 

países em desenvolvimento, que enfatizaram a importância do equilíbrio entre interesses de titulares e 

usuários em matéria de proteção da propriedade intelectual. Como esse tema, em particular, não vinha 

expressamente previsto em tratados e convenções internacionais da propriedade intelectual, no regime 

clássico e administrado pela OMPI, pode-se afirmar que os Artigos 7 e 8 tenham sido importantes 

inovações do TRIPS, ao lado, por exemplo, das obrigações relativas à aplicação das normas de 

proteção na Parte III (ñrespeitoò e ñenforcementò da propriedade intelectual). 

 

Antes do TRIPS, havia ampla margem de discricionariedade para os Membros da OMPI, incluindo 

aqueles que fossem também Partes Contratantes do GATT 1947, relativamente à adoção de regimes 

ou de sistemas domésticos autônomos da propriedade intelectual, sem os contornos restritos 

proporcionados pela técnica dos padrões mínimos de proteção estabelecidos pelo TRIPS. Esse dado é 

bastante evidente na formulação da CUP e da CUB, bem como suas sucessivas revisões. A partir 

delas, os direitos mínimos foram consagrados aos titulares após discussões e aprovações dos textos 

convencionais nas conferências diplomáticas, contudo, sujeitos duplamente ao escrutínio e à adaptação 

pelos legisladores nacionais, especialmente no tocante à tarefa de elaboração normativa. De fato, esse 

movimento representava uma fase subjetivista do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, 

cujo alvo era os direitos e as garantias mínimas aos autores e inventores. (52) 

 

No caso do TRIPS, a principal diferença reside justamente na definição e no alcance do próprio 

princípio dos padrões mínimos de proteção, como de resto é a regra formulada pelo Artigo 1.1 do 

Acordo. A obrigação multilateral principal dos Membros da OMC é a de implementar os padrões 

mínimos, que são nivelados e estabilizados pelo Acordo, sem que os Membros, no entanto, sejam 

compelidos a estabelecer níveis de proteção mais amplos do que aqueles consagrados pelo tratado. 

(53) A eles, por conseguinte, é assegurada a liberdade de escolha dos métodos de implementação, 

traduzida nas flexibilidades oferecidas pelo sistema internacional da propriedade intelectual e nas 

lacunas existentes no próprio Acordo TRIPS. (54) 

 

Especificamente no que concerne ao Artigo 7, cujo título exprimiu a preocupação dos negociadores 

em delimitar seu objeto no âmbito da ñParte I ï Natureza da Obrigações, Objetivos e Princípiosò, 

existe um sentido de instrumentalidade da proteção da atividade inventiva e criativa por direitos de 

propriedade intelectual. (55) Isso significa pressupor que a proteção conferida pelos direitos de 

exclusividade aos titulares da propriedade intelectual e sua aplicação entre os Membros da OMC 

estariam vinculadas ou funcionalizadas ao objetivos do TRIPS. 

 

Partindo-se de uma interpretação conducente com o contexto de aplicação do Acordo e dos 

fundamentos do sistema multilateral do comércio, sob as bases do GATT/OMC (o que seria 

autorizado tecnicamente pelo Artigo 31 da CVDT), a expressão contida na parte inicial do Artigo 7 

(ñA proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem 

contribuir para a promoção [...]ò) não sugere que a proteção per se seja suficiente para desencadear os 

efeitos estabelecidos no dispositivo em comento. (56)  

 

Assim, os Membros da OMC permanecem com liberdade para: (i) introduzir modelos de proteção da 

propriedade intelectual em seus sistemas domésticos; (ii) ajustar normas materialmente e 

procedimentalmente aplicáveis à proteção da atividade inventiva e criativa, de modo a permitir 

incentivos à inovação tecnológica, difusão e transferência de tecnologia; (iii) e fazê-las espelhar o 

objetivo ulterior de bem-estar econômico e social e o equilíbrio entre direitos e obrigações. 

 

Em Canada - Pharmaceutical Patents, o Painel sugere que os Artigos 7 e 8.1 do TRIPS e seus 

fundamentos estariam vinculados ao princípio da não discriminação contido no Artigo 27.1, no que se 

refere à disciplina da proteção de patentes de invenção. O Painel não avança na interpretação de 

dispositivos que formariam o centro do sistema internacional da propriedade intelectual no quadro das 

normas estabelecidas pelo TRIPS. Seria possível afirmar, nesse contexto, que o princípio da não 

discriminação, relativo à matéria protegida por patentes de invenção, foi citado pelo Painel no 



 

contencioso analisado para justificar o controle (ou contrapesos) sobre as normas gerais previstas nos 

Artigos 7 e 8.1 do TRIPS. Não fica claro, no entanto, em que medida o Painel poderia invocar uma 

interpretação extensiva de obrigações específicas em matéria de patentes (Artigos 27.1 e 28) para 

analisar a racionalidade dos objetivos e princípios do TRIPS. (57) 

 

Por outro lado, como examinado nos comentários ao Artigo 8 do TRIPS, em Canada - 

Pharmaceutical Patents o Painel reconheceu que as obrigações específicas relativas à proteção de 

patentes de invenção, conforme estabelecidas no Acordo TRIPS ï direitos de exclusividade aos 

titulares (Artigo 28), limitações e exceções ao exercício de tais direitos (Artigo 30) ï, estão sujeitas a 

adaptações pelos Membros. Na visão de Membros que participaram do contencioso em tela, como as 

CE, o objetivo de equilíbrio entre obrigações no sistema internacional da propriedade intelectual não 

seria objeto de controvérsia pelos Membros, mas que os Artigos 7 e 8 seriam ñdeclaraçõesò 

descrevendo o equilíbrio de objetivos da proteção da propriedade intelectual, os quais já teriam sido 

discutidos na negociações do texto final do Acordo na Rodada Uruguai do GATT. (58) 

   

Crítica à interpretação dada pelo Painel ao Artigo 7
 
do TRIPS 

 

Em uma abordagem mais crítica, no contencioso Canadá - Genéricos, o Painel perdeu a oportunidade 

de aprofundar uma análise que confirmasse as teses majoritárias na doutrina do Direito Internacional 

da Propriedade Intelectual, em especial quanto ao valor dos Artigos 7 e 8 no processo de interpretação 

e implementação de direitos e obrigações estabelecidos pelo TRIPS. (59) O princípio do equilíbrio 

entre direitos e obrigações relativo à propriedade intelectual, conforme o Artigo 7,  deve ser  

interpretado a partir da consideração equitativa de interesses, de titulares e usuários, e da adequada 

implementação de flexibilidades estabelecidas no sistema internacional da propriedade intelectual, 

destinadas a alocar direitos em função dos incentivos que eles efetivamente oferecem à atividade 

criativa e inventiva nos mercados e da distribuição de benefícios entre seus usuários. (60) 

 

A proteção dos direitos de propriedade intelectual não assegura, individual ou isoladamente, a 

(promoção de inovação em países com baixos níveis de industrialização, com reduzidas capacidades 

tecnológicas ou de baixa renda, sobretudo em relação às demandas de financiamento da atividade 

inventiva e criativa nesses mercados. A noção de ñbenefício mútuo de produtores e usuários de 

conhecimento tecnológicoò, por exemplo, contemplaria a necessidade de ajustamento da assimetria 

existente entre Membros produtores e aqueles adquirentes de tecnologias, com o que as relações 

econômicas internacionais da propriedade intelectual estariam mais próximas dos objetivos 

pretendidos pelo sistema. 

 

O ponto de partida, assim, seria admitir a interpretação evolutiva das normas internacionais da 

propriedade intelectual de forma conducente com os objetivos e princípios do Acordo (61) e interativa 

em relação às normas de outros domínios do Direito Internacional, em especial as relativas aos direitos 

econômicos, sociais e culturais e ao direito ao desenvolvimento. 

 

Trata-se de metodologia importante para buscar a redefinição dos elementos do sistema internacional 

da propriedade intelectual, em uma ordem integrada por valores consentâneos com a manutenção do 

equilíbrio entre direitos e obrigações e a preservação e expansão do domínio público, como forma 

também de conciliar o acesso aos bens da tecnologia e informação pelos usuários. (62) Admitindo-se 

uma perspectiva unitária do sistema internacional da propriedade intelectual, os Artigos 7 e 8 do 

TRIPS são parâmetros de interpretação e aplicação não apenas das normas do próprio Acordo, mas 

também devem guiar os órgãos internacionais e nacionais na tarefa de formulação de políticas e 

adjudicação de litígios da propriedade intelectual. 

 

 

FOOTNOTES: 
 

Footnote 50: Ver comentários relativos ao Artigo 30 do TRIPS. 

Footnote 51: ñAttention was also called to the text of the ýrst recital in the Preamble to the TRIPS Agreement and to part of 

the text of Article 1.1. The Preamble text in question reads: óDesiring to reduce distortions and impediments to international 



 

trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to 

ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate 

trade.ô (emphasis added by Canada). Part of the Article 1.1 text referred to reads: óMembers shall be free to determine the 

appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal systems and practiceô.ò 

Footnote 52: Ver POLIDO, Fabrício, Direito internacional da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, 

especialmente Capítulo 3, analisando a harmonização substantiva das normas da propriedade intelectual no regime clássico 

das Convenções de Paris e de Berna.  

Footnote 53: Ver Artigo 1.1, primeira parte, do TRIPS. 

Footnote 54: Ver Artigo 1.1, segunda parte, do TRIPS. 

Footnote 55: Nesse passo, a abordagem instrumentalista da propriedade intelectual tem sido defendida por Peter DRAHOS, 

A philosophy of intellectual property. Dartmouth: Brookfield, 1996, p. 13 e ss.  

Footnote 56: Nesse mesmo sentido, ver ABBOTT, F. In UNCTAD/ICTSD. Resource book on TRIPS and development. 

London: Cambridge University Press, 2005. p. 129. 

Footnote 57: Ver comentários de ABBOTT, F. In UNCTAD/ICTSD. Resource book on TRIPS and development. London: 

Cambridge University Press, 2005. p. 129 

Footnote 58: Canada - Pharmaceutical Patents (US), Relatório do Painel, paras. 7.24-7.26.  

Footnote 59: Ver REICHMAN, Jerome. The TRIPs Agreement Comes of Age: Conflict or Cooperation with the Developing 

Countries?, in Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 32, 2000, especialmente p. 458; BASSO, Maristela. 

Direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 175 e ss; CORREA, Carlos 

M. Can TRIPS foster transfer of technology?, in MASKUS, Keith E. e REICHMAN, Jerome H. (ed.), International public 

goods and transfer of technology under a globalized intellectual property regime. Cambridge, UK: Cambridge University 

Press, 2005, pp. 228-34.  

Footnote 60: Sobre isso, ver RUSE-KHAN, Henning G. Proportionality and balancing within the objectives for intellectual 

property protection, in TORREMANS, Paul L.C. (ed.), Intellectual property and human rights. The Hague: Wolters Kluwer, 

2007, pp. 161 e ss. Contrariamente, há doutrina que sustenta que o Artigo 7 do TRIPS não se aplica a todos os campos da 

propriedade intelectual, mas apenas ao direito de patentes e que o dispositivo ï considerando-se uma interpretação restritiva - 

diz respeito às obrigações de proteção e observância da propriedade intelectual. Sobre isso, cf. PIRES DE CARVALHO, 

Nuno. The TRIPS regime of patent rights: with an introduction on the history and the economic function of patents. 2 ed. The 

Hague: Kluwer Law International, 2005, especialmente p. 123 (sustentando que o Artigo 7 do TRIPS não apresenta uma 

linguagem exata, e que, por isso, não pode ser considerado norma operativa). 

Footnote 61: Em especial, Artigos 7 e 8 do TRIPS e dispositivos da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 

2001 e da Decisão do Conselho Geral da OMC de 31 de agosto de 2003 relativa à implementação do §6 da Declaração de 

Doha sobre TRIPS e Saúde Pública de 2001.  

Footnote 62: Ver POLIDO, Fabrício B. P. Direito internacional da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 

2013,especialmente Capítulo 5; ABBOTT, Frederick. M; COTTIER, Thomas e GURRY, Francis. The international 

intellectual property system. Op. cit. pp. 508 e ss; GERVAIS, Daniel. The TRIPS agrément. cit., pp. 115 e ss. (reconhecendo 

a existência de princípios e objetivos do Acordo TRIPS, também relevantes para uma mudança na jurisprudência do DSB em 

litígios envolvendo Membros em desenvolvimento). 

 

 



 

ü Artigo 8 

 

Fabrício Bertini Pasquot Polido 

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 8 

Principles 
 

8.1.  Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures 

necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of 

vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such 

measures are consistent with the provisions of this Agreement. 

 

8.2.  Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, 

may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort 

to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of 

technology. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 8 

Princípios 
 

8.l.  Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas 

necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em 

setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde 

que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo. 

 

8.2.  Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas 

apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou 

para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que 

afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 8 

 

 Artigo 8 foi citado no pedido de consulta na disputa DS408, que até o momento não foram analisadas 

pelo DSB da OMC. No caso DS114, embora não tenha sido citado na fase de consultas, o artigo foi 

abordado no relatório do Painel. 

  
Relatório do Painel da Arbitragem no litígio Canada - Patent Protection of Pharmaceutical 

Products (Canada - Pharmaceutical Patents), Demandante: Comunidades Europeias, 

WT/DS114/R, paras. 7.26-29  

 

Em seu Relatório no caso Canada - Pharmaceutical Patents, conforme analisado anteriormente 

(Artigo 7), o Painel examinou a relação sistêmica entre os Artigos 27.1, 28 e 30 (matéria protegida, 

direitos de exclusividade e exceções e limitações aos direitos de patente) e outros dispositivos do 

TRIPS, dentre os quais o Artigo 8. Especificamente ao interpretar a estrutura básica do Artigo 30, o 

Relatório apontou para os requisitos de sua aplicação, em especial quanto à cumulatividade ou não das 

condições previstas para implementação da obrigação relativa às exceções e às limitações aos direitos 



 

dos titulares de patentes nos ordenamentos internos dos Membros da OMC. Ao sustentar a 

importância da interpretação sistemática entre o Artigo 28 (direitos de exclusivo assegurados ao titular 

da patente de invenção) e o Artigo 30 (limitações e exceções) do TRIPS, o Painel chamou a atenção 

para o fato de que o âmbito de aplicação do Artigo 30 deve ser examinado em conformidade com (i) o 

sentido específico das condições estabelecidas para as limitações e exceções aos direitos de patentes e 

(ii) os objetivos e princípios do Acordo TRIPS, em especial os Artigos 7 e 8.1, e de outros dispositivos 

do Acordo que indiquem seu objeto e fins. 

 

Para. 7.26. ñIn the Panelôs view, Article 30ôs very existence amounts to a recognition that the 

definition of patent rights contained in Article 28 would need certain adjustments. On the other hand, 

the three limiting conditions attached to Article 30 testify strongly that the negotiators of the 

Agreement did not intend Article 30 to bring about what would be equivalent to a renegotiation of the 

basic balance of the Agreement. Obviously, the exact scope of Article 30ôs authority will depend on 

the specific meaning given to its limiting conditions. The words of those conditions must be examined 

with particular care on this point. Both the goals and the limitations stated in Articles 7 and 8.1 must 

obviously be borne in mind when doing so as well as those of other provisions of the TRIPS 

Agreement which indicate its object and purposes.ò 

 

Em outra passagem do Relatório, no mesmo caso, o Painel também analisou a relação entre o Artigo 

27.1 (não discriminação em matéria de proteção patentária), o Artigo 30 e o Artigo 8.1, reforçando o 

alcance do princípio da não discriminação condicionado ao local da invenção, ao campo da tecnologia 

implicada na proteção patentária e à origem dos produtos objeto de patente, se importados ou 

fabricados localmente. 

 

Para. 7.92. ñ[é] Beyond that, it is not true that Article 27 requires all Article 30 exceptions to be 

applied to all products. Article 27 prohibits only discrimination as to the place of invention, the ýeld of 

technology, and whether products are imported or produced locally. Article 27 does not prohibit bona 

ýde exceptions to deal with problems that may exist only in certain product areas. Moreover, to the 

extent the prohibition of discrimination does limit the ability to target certain products in dealing with 

certain of the important national policies referred to in Articles 7 and 8.1, that fact may well constitute 

a deliberate limitation rather than a frustration of purpose. It is quite plausible, as the EC argued, that 

the TRIPS Agreement would want to require governments to apply exceptions in a non-discriminatory 

manner, in order to ensure that governments do not succumb to domestic pressures to limit exceptions 

to areas where right holders tend to be foreign producers.ò (grifa-se) 

 

III.  Comentários 

 

Jurisprudência do DSB e o alcance normativo do Artigo 8 do TRIPS  

 

A inserção do Artigo 8 no texto final do Acordo TRIPS, a exemplo do que ocorreu com o Artigo 7, foi 

resultado do balanço final das negociações da Rodada Uruguai do GATT e de concessões feitas aos 

países em desenvolvimento, que enfatizaram a importância do equilíbrio entre interesses de titulares e 

usuários em matéria de proteção da propriedade intelectual. Como esse tema, em particular, não estava 

expressamente previsto em tratados e convenções internacionais da propriedade intelectual, no regime 

clássico administrado pela OMPI, é possível afirmar que os Artigos 7 e 8 representam inovações 

trazidas pelo TRIPS, ao lado, por exemplo, das obrigações relativas à aplicação das normas de 

proteção na Parte III. 

 

Antes do TRIPS, havia ampla margem de discricionariedade para os Membros da OMPI, incluindo as 

Partes Contratantes do GATT 1947, relativamente à adoção de regimes ou de sistemas nacionais 

autônomos da propriedade intelectual, sem os contornos restritos proporcionados pela técnica dos 

padrões mínimos de proteção estabelecidos pelo TRIPS. Esse dado é bastante evidente na formação da 

CUP e da CUB, bem como suas sucessivas revisões. A partir delas, foram consagrados direitos 

mínimos aos titulares da propriedade intelectual, após discussões e aprovações dos textos 

convencionais nas conferências diplomáticas, contudo sujeitos duplamente ao escrutínio e à adaptação 



 

pelos legisladores nacionais, especialmente no tocante à tarefa de elaboração normativa. De fato, esse 

movimento representava uma fase subjetivista do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, 

cujo alvo era os direitos e as garantias mínimas aos autores e inventores. (63) 

 

No caso do TRIPS, a principal diferença reside justamente na definição e no alcance do princípio dos 

padrões mínimos de proteção, conforme a regra formulada pelo Artigo 1.1 do Acordo. A obrigação 

multilateral principal dos Membros da OMC é a de implementar os padrões mínimos acordados, que 

são nivelados e estabilizados pelo Acordo, sem que os Membros, no entanto, sejam compelidos a 

estabelecer níveis de proteção mais amplos do que aqueles  consagrados pelo tratado. Assegura-se a 

eles a liberdade de escolha dos métodos de implementação, traduzida nas flexibilidades oferecidas 

pelo sistema internacional da propriedade intelectual e lacunas existentes no próprio TRIPS. 

 

Em Canada - Pharmaceutical Patents, o Painel reconhece que isoladamente a disciplina da proteção 

das patentes, conforme estabelecida no Acordo TRIPS e fundamentada, de um lado, na atribuição de 

direitos de exclusividade aos titulares (Artigo 28), e de outro, na existência de limitações e exceções 

ao exercício de tais direitos (Artigo 30), está sujeita a adaptações pelos Membros. (64) Essa adaptação, 

justamente, é materializada pelas flexibilidades existentes no sistema internacional da propriedade 

intelectual e pelas prioridades de políticas públicas domésticas dos Membros, como bem informam os 

princípios do Artigo 8 do TRIPS. 

 

Dentro desse contexto, os Membros permanecem com liberdade para adoção de medidas necessárias 

para proteção da saúde e nutrição públicas e promoção do interesse público em setores essenciais ao 

seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico (e.g. Artigo 8.1 do TRIPS) ï medidas que se 

coadunam com o sentido impresso pelo matricial do Artigo XX(b) do GATT. (65) Seria possível 

vislumbrar, na visão do Painel no contencioso Canada - Pharmaceutical Patents, ainda que de modo 

reticente, tímido e pouco evidente, a ideia de indissociabilidade entre objetivo de proteção da 

propriedade intelectual, limitações e exceções. (66) 

 

Contudo, faltou ao Painel, no caso em comento, examinar o alcance do Artigo 8.1, sobretudo em 

função da expressão ñmedidas necessárias para promover o interesse público em setores de 

importância vital para o desenvolvimento [socioeconômico] e tecnológicoò dos Membros. Essa 

referência explicita o critério de escolha destes a respeito das modalidades e escopo das medidas a 

serem adotadas ao abrigo do Artigo 8.1 do Acordo. Fundamentalmente, trata-se de cláusula aberta que, 

além de exprimir a flexibilidade quanto à implementação de obrigações da propriedade intelectual na 

ordem internacional, permite reconhecer a diversidade dos setores de importância essencial em 

determinados países e regiões no quadro dos Membros da OMC. (67) 

 

Demandas, ações, estratégias e políticas domésticas prioritárias podem ser aqui consideradas sem 

qualquer relação de dependência com o status do Membro da OMC, se países desenvolvidos, em 

desenvolvimento ou de menor desenvolvimento relativo, porquanto são subsumíveis na categoria de 

um princípio geral do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, cuja aplicabilidade é indivisível 

e universal. 

 

Evidentemente, enquanto tais medidas, conforme o Artigo 8.1 do TRIPS, devam ser invocadas de boa-

fé no cumprimento da obrigação multilateral pactuada (Artigo 31 da CVDT), os Membros 

permanecerão com significativa margem de discricionariedade para decidir sobre suas escolhas. 

Possivelmente, o dispositivo em questão faz pressupor, por força do princípio da boa-fé em matéria de 

interpretação de tratados, que as medidas a serem adotadas sejam compatíveis com o TRIPS. Nesses 

casos, certos Membros desenvolvidos teriam limitado o êxito em reclamações sobre prejuízos ou 

anulação de benefícios em matéria de obrigações da propriedade intelectual, sobretudo porque as 

ñexpectativas legítimasò de proteção também se funcionalizam pelo princípio do equilíbrio intrínseco 

ï na atualidade, indiscutivelmente rompido em favor de movimentos expansionistas de proteção da 

propriedade intelectual. (68) 

 

O mesmo poder de adaptação da disciplina da proteção da propriedade intelectual encontra 



 

concretização, sob outra perspectiva, na liberdade dos Membros de escolher os mecanismos de 

prevenção, repressão e sancionamento de condutas tendentes ao abuso de direitos de propriedade 

intelectual praticadas por titulares, pois essas são reconhecidamente complexas no contexto de 

aplicação das normas da propriedade intelectual e do direito concorrencial. (69) A partir da visão 

entabulada pelos negociadores do TRIPS, pode-se considerar que também existiria liberdade para a 

adoção de medidas contra práticas que ñlimitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem 

adversamente a transferência internacional de tecnologiaò, pelos Membros, o que constitui importante 

flexibilidade entre as obrigações do Acordo. 

 

Notas sobre a Declaração sobre TRIPS e Saúde Pública e o Artigo 8.1  

 

A Declaração sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, adotada pela Conferência Ministerial em Doha, 

em 14 de novembro de 2001 (WT/MIN(01)/DEC/2), (70) apresentou importantes declarações 

interpretativas sobre os objetivos e princípios do Acordo TRIPS. Especificamente seu Parágrafo 4 

pode ser lido de forma conjunta com o Artigo 8.1 do TRIPS, no sentido de que: assegura a liberdade 

dos Membros da OMC de adotarem medidas para a proteção da saúde pública; e reafirma o consenso 

de que as normas do TRIPS devam ser interpretadas e implementadas de modo a apoiar os Membros 

em seu direito de proteger a saúde pública, em particular o direito de ñpromover o acesso a 

medicamentos para todosò: 

 
4. We agree that the TRIPS Agreement does not and should not prevent 

Members from taking measures to protect public health. Accordingly, while 

reiterating our commitment to the TRIPS Agreement, we afýrm that the 

Agreement can and should be interpreted and implemented in a manner 

supportive of WTO Membersô right to protect public health and, in particular, 

to promote access to medicines for all. 

In this connection, we reafýrm the right of WTO Members to use, to the full, 

the provisions in the TRIPS Agreement, which provide þexibility for this 

purpose. 

 

Por meio do Parágrafo 4 da Declaração, os Membros reiteraram o direito de cada um utilizar, de modo 

ótimo, os dispositivos do TRIPS que estabelecem flexibilidades, autorizando, portanto, ações, 

estratégias, medidas e políticas governamentais em matéria de saúde pública nos sistemas domésticos. 

A Declaração é objeto do consenso dos Membros na OMC sobre a interpretação e aplicação das 

normas do TRIPS, o que lhe impõe caráter operativo e decisório, nos termos do Artigo IX:1 do 

Acordo da OMC. 

 

Cumpre observar que o Parágrafo 4 não constitui ñinterpretaçãoò do TRIPS, em sentido formal, pois 

não foi concebido com base em uma recomendação do Conselho para TRIPS, nos termos do Artigo 

IX:2 do Acordo da OMC. 

 
Artigo IX:2. A Conferência Ministerial e o Conselho Geral terão autoridade 

exclusiva para adotar interpretações do presente Acordo e dos Acordos 

Multilaterais de Comércio. No caso de uma interpretação de um Acordo 

multilateral de Comércio do Anexo 1 a Conferência Ministerial e o Conselho 

Geral exercerão sua autoridade com base em uma recomendação do Conselho 

responsável pelo funcionamento do Acordo em questão. A decisão de adotar 

uma interpretação será tomada por maioria de três - quartos dos Membros. 

 

No entanto, qualquer decisão dos Membros em Conferência Ministerial que disponha sobre o sentido a 

ser dado a determinado acordo comercial multilateral (como é o caso do TRIPS) deve ser considerada 

ñmaterialmente interpretativa ou hermenêuticaò, sobretudo do ponto de vista funcional. (71) De 

extrema relevância é a segunda parte do Parágrafo 4, que estabelece que o TRIPS ñpode e deve ser 

interpretado [...] para promover o acesso a medicamento para todosò. Esse entendimento sugere que a 

proteção patentária associada a produtos farmacêuticos poderia estar submetida a limitações, a fim de 

embasar condições de acesso mais favoráveis a medicamentos ou princípios ativos eventualmente 

cobertos por patentes de invenções, para além daqueles casos enquadrados nas hipóteses de uso 

governamental ou licenciamento compulsório de patentes e controle preventivo e repressivo de 



 

condutas anticoncorrenciais relacionadas ao exercício de direitos de propriedade intelectual. 

 

O Parágrafo 4 também confirma o reconhecimento pelos Membros de que o TRIPS contém 

flexibilidades, o que não sugere que a redação ou linguagem dos dispositivos do Acordo tenham sido 

substituídos ou derrogados pela Declaração, mas sim que sua interpretação deva ser consentânea com 

a decisão dos Membros, legitimada pela Conferência Ministerial de novembro de 2001, na fórmula do 

Artigo IX:1 do Acordo da OMC. É importante ter em mente que a primeira parte do Parágrafo 5 da 

Declaracão de Doha reforça o compromisso adotado no Parágrafo 4, sem descuidar do alcance 

normativo das obrigações assumidas no TRIPS, e reconhece que as flexibilidades do Acordo também 

incluem a regra de interpretação consagrada na CVDT: 

 
5. Accordingly and in the light of paragraph 4 above, while maintaining our 

commitments in the TRIPS Agreement, we recognize that these þexibilities 

include: (a) In applying the customary rules of interpretation of public 

international law, each provision of the TRIPS Agreement shall be read in the 

light of the object and purpose of the Agreement as expressed, in particular, in 

its objectives and principles [...]. 

 

Segundo a Declaração, qualquer dispositivo do TRIPS deve ser interpretado à luz de seu objeto e 

finalidade, como expressado, em especial, nos seus objetivos e princípios. Assim, o Parágrafo 5 da 

Declaração de 2001 parece ter relacionado o escopo e finalidade do TRIPS ao conteúdo normativo 

veiculado nos Artigos 7 e 8, assim entendidos, pelos negociadores, como objetivos e princípios do 

Acordo ï resultado do consenso nas negociações na Rodada Uruguai do GATT. 

 

Da mesma forma, o cumprimento das obrigações multilaterais do sistema GATT/OMC pelos 

Membros atende ao princípio da boa-fé no Direito dos Tratados (Artigo 26 da CVDT), que pode ser 

invocado pelas partes em disputa perante o DSB para determinação de responsabilidades por violação 

em futuras controvérsias relativas ao TRIPS. 

 

 

FOOTNOTES: 

 
Footnote 63: POLIDO, Fabrício B. P. Direito internacional da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, 

especialmente Capítulo 3, analisando a harmonização substantiva das normas da propriedade intelectual no regime clássico 

da CUP e da CUB. 

Footnote 64: Ver Canada - Pharmaceutical Patents (US), Relatório do Painel, para. 7.26. 

Footnote 65: Há ressalvas quanto a esta interpretação, na medida em que o Artigo XX(b) do GATT 1994 deve ser lido para 

justificar medidas internas que são necessárias e ainda que, de outra forma, incompatíveis com o próprio GATT 1994. A 

regra, por evidente, autoriza derrogações às obrigações multilaterais primárias Do GATT. O Artigo 8.1, por sua vez, 

estabeleceria uma condicionante a tais medidas, que devem compatíveis com o TRIPS. Nesse sentido, ver UNCTAD/ICTSD. 

Resource book on TRIPS and development. London: Cambridge University Press, 2005. pp.126-127. 

Footnote 66: Sobre o princípio do equilíbrio de interesses e obrigações da propriedade intelectual, ver POLIDO, Fabrício B. 

P. Direito internacional da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, especialmente Capítulo 4.  

Footnote 67: Ver UNCTAD/ICTSD. Resource book on TRIPS and development. London: Cambridge University Press, 

2005. p. 127. 

Footnote 68: Ver CORREA, Carlos M. The push for stronger IPRs enforcement rules: implications for developing countries. 

In ICTSD, The global debate on the enforcement of intellectual property rights and developing countries. Geneva: ICTSD, 

2008, especialmente pp. 39 e ss; SELL, Susan K. The global IP upward ratchet, anti-counterfeiting and piracy enforcement 

efforts: the state of play. Institute for Global and International Studies, George Washington University, June 08, 2008. 

Disponível em <http://twnside.org.sg/title2/intellectual_property/development.research/SusanSellfinalversion.pdf> pp. 1-19; 

WEATHERALL, Kimberlee G. The anti-counterfeiting trade agreement: an updated analysis, 2009. Disponível em 

<http://works.bepress.com/kimweatherall/19>. 

Footnote 69: Ver Artigo 8.2, primeira parte, do TRIPS. Extensa discussão sobre o desequilíbrio entre obrigações de proteção 

da propriedade intelectual e normas mínimas de proteção da concorrência nos Membros da OMC, pode ser encontrada em: 

ULLRICH, Hans. Expansionist intellectual property protection and reductionist competition rules: a TRIPS perspective, in 

Journal of International Economic Law, vol. 7, nº 2, 2004. pp. 401 ss. 

Footnote 70: WTO, Declaration on the TRIPS agreement and public health, adotada em 14 novembro de 2001 (doc 

WT/MIN(01)/DEC/2, 20 November 2001). 

Footnote 71: UNCTAD/ICTSD. Resource book on TRIPS and development. London: Cambridge University Press, 2005. p. 

131. 



 

ü Artigo 9    

 

Leonardo Braga Moura 

Manuela Rotolo Araujo  

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 9 

Relation to the Berne Convention 
 

9.1 Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the 

Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this 

Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the 

rights derived therefrom. 

 

9.2 Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of 

operation or mathematical concepts as such. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 9 

Relação com a Convenção de Berna 
 

9.1 Os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 21 e no Apêndice da Convenção de Berna 

(1971). Não obstante, os Membros não terão direitos nem obrigações, neste Acordo, com 

relação aos direitos conferidos pelo art.6 ñbisò da citada Convenção, ou com relação aos 

direitos dela derivados. 

 

9.2 A proteção do direito do autor abrangerá expressões e não idéias, procedimentos, métodos de 

operação ou conceitos matemáticos como tais. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Na versão em português do texto do Artigo 9, deveria ser uniformizado o uso da expressão ñDireito de 

Autorò ou ñDireito Autoralò, ao invés de ñDireito do Autorò, assim como empregado pela Lei de 

Direitos Autorais brasileira, a Lei n. 9.610/1998.  

 

Nesse sentido, transcreve-se o Artigo 1 dessa Lei: ñArtigo 1. Esta Lei regula os direitos autorais, 

entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e os que lhes são conexos.ò (grifa-se) 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 9 
 

O Artigo 9 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS82, DS115, DS160, DS186 e DS362. 

Os casos DS160 e DS362 tiveram manifestação do Painel. A disputa DS186, até o momento, não foi 

analisadas pelo DSB da OMC. As DS82 e DS115 resultaram em solução mutuamente acordada. 

 

Relatório do Painel no litígio United States - Section 110(5) Copyright Act (US - Section 110(5) 

Copyright Act), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS160/R, paras. 6.17-6.18, 6.41, 6.66 

e 6.70  

 

No caso US - Section 110(5) Copyright Act, ao examinar a coerência de determinadas disposições do 

US Copyright Act com o TRIPS ï mais especificamente com os Artigos 11bis(1)(iii) e 11(1)(ii) da 

Convenção de Berna ï, o Painel concluiu que as regras estabelecidas pela CUB devem ser cumpridas 

por todos os Membros da OMC, uma vez que ela foi incorporada pelo Artigo 9.1 do TRIPS. 



 

Para. 6.17. ñArticles 9ï13 of Section 1 of Part II of the TRIPS Agreement entitled ñCopyright and 

Related Rightsò deal with the substantive standards of copyright protection.  Article 9.1 of the TRIPS 

Agreement obliges WTO Members to comply with Articles 1ï21 of the Berne Convention (1971) 

(with the exception of Article 6bis on moral rights and the rights derived therefrom) and the Appendix 

thereto [...].ò 

 

Para. 6.18. ñWe note that through their incorporation, the substantive rules of the Berne 

Convention (1971), including the provisions of its Articles 11bis(1)(iii) and 11(1)(ii), have become 

part of the TRIPS Agreement and as provisions of that Agreement have to be read as applying to WTO 

Members.ò 

 

Ainda no caso US - Section 110(5) Copyright Act, o Painel expõe a necessidade de se interpretar 

harmoniosamente os dispositivos do TRIPS e da CUB (para. 6.66) e, em seguida, reitera que o mesmo 

princípio deverá ser aplicado na relação entre o TRIPS e o WIPO Copyright Treaty (WCT) (para. 

6.70): 

 

Para. 6.66. ñIn the area of copyright, the Berne Convention and the TRIPS Agreement form the 

overall framework for multilateral protection. Most WTO Members are also parties to the Berne 

Convention.  We recall that it is a general principle of interpretation to adopt the meaning that 

reconciles the texts of different treaties and avoids a conflict between them.  Accordingly, one should 

avoid interpreting the TRIPS Agreement to mean something different than the Berne Convention 

except where this is explicitly provided for. This principle is in conformity with the public 

international law presumption against conflicts, which has been applied by WTO panels and the 

Appellate Body in a number of cases. We believe that our interpretation of the legal status of the 

minor exceptions doctrine under the TRIPS Agreement is consistent with these general principles.ò 

 

Para. 6.70. ñIn paragraph 6.66 we discussed the need to interpret the Berne Convention and the 

TRIPS Agreement in a way that reconciles the texts of these two treaties and avoids a conflict between 

them, given that they form the overall framework for multilateral copyright protection. The same 

principle should also apply to the relationship between the TRIPS Agreement and the WCT. The WCT 

is designed to be compatible with this framework, incorporating or using much of the language of the 

Berne Convention and the TRIPS Agreement. The WCT was unanimously concluded at a diplomatic 

conference organized under the auspices of WIPO in December 1996, one year after the WTO 

Agreement entered into force, in which 127 countries participated. Most of these countries were also 

participants in the TRIPS negotiations and are Members of the WTO. For these reasons, it is relevant 

to seek contextual guidance also in the WCT when developing interpretations that avoid conflicts 

within this overall framework, except where these treaties explicitly contain different obligations.ò 

 

O Painel também cita a CVDT e afirma que o Artigo 30, referente à aplicação de tratados sucessivos 

sobre o mesmo assunto, não se aplica ao caso. 

 

Para. 6.41. ñWe note that Article 30 of the Vienna Convention on the application of successive 

treaties is not relevant in this respect, because all provisions of the TRIPS Agreement ï including the 

incorporated Articles 1ï21 of the Berne Convention (1971) ï entered into force at the same point in 

time.ò 

 

Relatório do Painel no litígio China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of 

Intellectual Property Rights (China - Intellectual Property Rights), Demandante: EUA, 

WT/DS362/R, paras. 7.7 e 7.8 

 

No caso China - Intellectual Property Rights, o Painel ao fazer referência à incorporação da CUB pelo 

TRIPS, elucidou que não é suficiente mencionar apenas o Artigo 9.1 do TRIPS e sim o Artigo 

específico da Convenção. 

 



 

Para. 7.7. ñThe Panel notes that Articles 2 and 5 of the Berne Convention (1971) are incorporated in 

the TRIPS Agreement by the same provision, i.e. Article 9.1 of the Agreement.  However, a reference 

to Article 9.1 of the TRIPS Agreement and a broad reference to 28 incorporated provisions of the 

Berne Convention (1971) are not sufficient to ñprovide a brief summary of the legal basis of a 

complaint sufficient to present a problem clearlyò. In such circumstances, the respondent, third parties 

and the Panel cannot know which particular obligations under the Berne Convention (1971) are at 

issue.ò 

 

Para. 7.8. ñThe Panel notes that its approach to the proper way to summarize the legal basis of a claim 

under the provisions of an intellectual property convention incorporated in the TRIPS Agreement is 

consistent with the approach followed in the Panel Report in EC ï Trademarks and Geographical 

Indications (Australia) which ruled that a claim regarding a provision of the Paris Convention (1967) 

that had not been specifically mentioned in the request for establishment of a panel was outside its 

terms of reference.ò (72) 

 

III.  Comentários  

 

O Artigo 9 trata da incorporação da CUB (Artigos 1 a 21, e Anexo) pelo TRIPS. No contexto 

internacional e multilateral, atualmente possui 164 Estados signatários, a Convenção de Berna 

constitui o principal e mais antigo acordo em matéria de direito de autor. O Artigo 9.1 do TRIPS não 

traz uma nova definição do que é protegido pelo direito de autor, apenas compila o que já estava em 

vigor na maioria dos países, embora exclua a proteção dos direitos morais previstos no Artigo 6bis da 

CUB. Já o Artigo 9.2 estabelece o que não será protegido pelo direito de autor, indicando nesse 

sentido ñidéias, procedimentos, métodos de operação ou conceitos matemáticos como taisò. 

 

O Artigo 9 do Acordo TRIPS foi analisado nos relatórios de dois Paineis ï o US - Section 110(5) 

Copyright Act e o China - Intellectual Property Rights ï, entretanto, em nenhum dos dois casos sua 

interpretação sofreu significativa modificação ou evolução. Na disputa, US - Section 110(5) Copyright 

Act, o Painel apenas reiterou que todos os Membros da OMC devem respeitar a CUB, tendo em vista 

que foi incorporada pelo Artigo 9 do Acordo TRIPS, e afirma que os dispositivos do TRIPS devem ser 

interpretados de modo a evitar qualquer conflito com a Convenção, devendo-se atender ao contexto 

geral desta. No caso China - Intellectual Property Rights, o Painel esclareceu que, ao formular a 

demanda, não bastava mencionar o Artigo 9.1 do TRIPS, sendo necessário explicitar qual dispositivo 

da CUB estava em questão na controvérsia. 

 

 

FOOTNOTE:  

 
Footnote 72: Ver Panel Report in EC ï Trademarks and Geographical Indications (Australia), paras 7.37-7.43. 

 



 

ü Artigo 10 

 

Leonardo Braga Moura 

Manuela Rotolo Araujo  

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 10 

 Computer Programs and Compilations of Data 
 

10.1  Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works 

under the Berne Convention (1971). 

 

10.2 Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by 

reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations shall 

be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, 

shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo  10 

Programas de Computador e Compilações de Dados 
 

10.1  Programas de computador, em código fonte ou objeto, serão protegidos como obras literárias 

pela Convenção de Berna (1971). 

 

10.2 As compilações de dados ou de outro material, legíveis por máquina ou em outra forma, que 

em função da seleção ou da disposição de seu conteúdo constituam criações intelectuais, 

deverão ser protegidas como tal. Essa proteção, que não se estenderá aos dados ou ao material 

em si, se dará sem prejuízo de qualquer direito autoral subsistente nesses dados ou material. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 10 

 

O Artigo 10 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS82, DS115 e DS290. O caso DS290 

teve manifestação do Painel. As disputas DS82 e DS115 resultaram em solução mutuamente acordada. 

 

III.  Comentários  

 

Nada a observar. 

 

 

 



 

ü Artigo 11  

 

Leonardo Braga Moura 

Manuela Rotolo Araujo  

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 11 

Rental Rights 
 

In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors 

and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of 

originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in 

respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works 

which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors 

and their successors in title. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals 

where the program itself is not the essential object of the rental. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 11 

Direitos de Aluguel 
 

Um Membro conferirá aos autores e a seus sucessores legais, pelo menos no que diz respeito a 

programas de computador e obras cinematográficas, o direito de autorizar ou proibir o aluguel público 

comercial dos originais ou das cópias de suas obras protegidas pelo direito do autor. Um Membro 

estará isento desta obrigação no que respeita a obras cinematográficas, a menos que esse aluguel tenha 

dado lugar a uma ampla copiagem dessas obras, que comprometa significativamente o direito 

exclusivo de reprodução conferido por um Membro aos autores e seus sucessores legais. Com relação 

aos programas de computador, esta obrigação não se aplica quando o programa em si não constitui o 

objeto essencial do aluguel. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

O termo ñlocaçãoò seria mais adequado que ñaluguelò, assim como foi utilizado na lei de Direitos 

Autorais Brasileira, a Lei 9.610 de 1998: 

 
Artigo 5 - Para os efeitos desta Lei, considera-se: [...] 

IV  - distribuição: a colocação à disposição do público do original ou cópia de 

obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e 

fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de 

transferência de propriedade ou posse. (grifa-se) 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 11 

 

O Artigo 11 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS82 e DS115, as quais resultaram em 

solução mutuamente acordada. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 

 

 



 

ü Artigo 12  

 

Leonardo Braga Moura 

Manuela Rotolo Araujo  

 

IA. Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 12 

Term of Protection 
 

Whenever the term of protection of a work, other than a photographic work or a work of applied art, is 

calculated on a basis other than the life of a natural person, such term shall be no less than 50 years 

from the end of the calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication 

within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the calendar year of making. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 12 

Duração da proteção 
 

Quando a duração da proteção de uma obra, não fotográfica ou de arte aplicada, for calculada em base 

diferente à da vida de uma pessoa física, esta duração não será inferior a 50 anos, contados a partir do 

fim do ano civil da publicação autorizada da obra ou, na ausência dessa publicação autorizada nos 50 

anos subseqüentes à realização da obra, a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil de sua 

realização. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 

 

O Artigo 12 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS82 e DS115, as quais resultaram em 

solução mutuamente acordada.  

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 

 

 

 



 

ü Artigo 13 

 

Leonardo Braga Moura 

Manuela Rotolo Araujo  

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 13 

Limitations and Exceptions 
 

Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do 

not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate 

interests of the right holder.  

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 13 

Limitações e Exceções 
 

Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos 

especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente 

os interesses legítimos do titular do direito. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 13 

 

O Artigo 13 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS82 e DS115, as quais resultaram em 

solução mutuamente acordada. No caso DS160, embora não tenha sido citado na fase de consultas, o 

artigo foi analisado no relatório do Painel. 

 

a) ñÂmbito de aplicação do Artigo 13ò 

 

Relatório do Painel no litígio United States - Section 110(5) Copyright Act (United States - Section 

110(5) of US Copyright Act), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS160/R, paras. 6.80, 

6.94 e 6.97 

 

No caso US - Section 110(5) Copyright Act (WT/DS160), o Painel afirmou que o âmbito de aplicação 

do Artigo 13 não está restrito aos direitos exclusivos do autor e, em seguida, faz uma análise das 

condições de aplicação das limitações e exceções. 

 

Para. 6.80. ñIn our view, neither the express wording nor the context of Article 13 or any other 

provision of the TRIPS Agreement supports the interpretation that the scope of application of Article 

13 is limited to the exclusive rights newly introduced under the TRIPS Agreement.ò 

 

Para. 6.94. ñWe conclude that Article 13 of the TRIPS Agreement applies to Articles 11bis(1)(iii) and 

11(1)(ii) of the Berne Convention (1971) as incorporated into the TRIPS Agreement, given that 

neither the express wording nor the context of Article 13 or any other provision of the TRIPS 

Agreement supports the interpretation that the scope of application of Article 13 is limited to the 

exclusive rights newly introduced under the TRIPS Agreementò. 

 

Para. 6.97. ñArticle 13 of the TRIPS Agreement requires that limitations and exceptions to exclusive 



 

rights (1) be confined to certain special cases, (2) do not conflict with a normal exploitation of the 

work, and (3) do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder. The principle 

of effective treaty interpretation requires us to give a distinct meaning to each of the three conditions 

and to avoid a reading that could reduce any of the conditions to óredundancy or inutilityô. The three 

conditions apply on a cumulative basis, each being a separate and independent requirement that must 

be satisfied. Failure to comply with any one of the three conditions results in the Article 13 exception 

being disallowed. Both parties agree on the cumulative nature of the three conditions. The Panel 

shares their view. It may be noted at the outset that Article 13 cannot have more than a narrow or 

limited operation. Its tenor, consistent as it is with the provisions of Article 9(2) of the Berne 

Convention (1971), discloses that it was not intended to provide for exceptions or limitations except 

for those of a limited nature. The narrow sphere of its operation will emerge from our discussion and 

application of its provisions in the paragraphs which follow.ò 

 

b) ñRelação do Artigo 13 do TRIPS com o Artigo 11bis (2) da Convenção de Bernaò 

 

Relatório do Painel no litígio United States - Section 110(5) Copyright Act (United States - Section 

110(5) of US Copyright Act), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS160/R, paras. 6.87-

6.90 

 

Para. 6.87. ñWe believe that Article 11bis(2) of the Berne Convention (1971) and Article 13 cover 

different situations. On the one hand, Article 11bis(2) authorizes Members to determine conditions 

under which the rights conferred by Article 11bis(1)(i-iii) may be exercised. The imposition of such 

conditions may completely replace the free exercise of the exclusive right of authorizing the use of the 

rights embodied in subparagraphs (i-iii) provided that equitable remuneration and the authorôs moral 

rights are not prejudiced. However, unlike Article 13 of the TRIPS Agreement, Article 11bis(2) of the 

Berne Convention (1971) would not in any case justify use free of charge.ò 

 

Para. 6.88. ñOn the other hand, it is sufficient that a limitation or an exception to the exclusive rights 

provided under Article 11bis(1) of the Berne Convention (1971) as incorporated into the TRIPS 

Agreement meets the three conditions contained in its Article 13 to be permissible. If these three 

conditions are met, a government may choose between different options for limiting the right in 

question, including use free of charge and without an authorization by the right holder. This is not in 

conflict with any of the paragraphs of Article 11bis because use free of any charge may be permitted 

for minor exceptions by virtue of the minor exceptions doctrine which applies, inter alia, also to 

Article 11bis.ò 

  

Para. 6.89. ñAs regards situations that would not meet the above-mentioned three conditions, a 

government may not justify an exception, including one involving use free of charge, by Article 13 of 

the TRIPS Agreement. However, also in these situations Article 11bis(2) of the Berne Convention 

(1971) as incorporated into the TRIPS Agreement would nonetheless allow Members to substitute, for 

an exclusive right, a compulsory licence, or determine other conditions provided that they were not 

prejudicial to the right holderôs right to obtain an equitable remuneration.ò 

 

Para. 6.90. ñWe believe that our interpretation gives meaning and effect to Article 11bis(2), the minor 

exceptions doctrine as it applies to Article 11bis, and Article 13. However, in our view, under the 

interpretation suggested by the European Communities this would not be the case, e.g., in the 

following situations. If any de minimis exception from rights conferred by Article 11bis(1)(i-iii) were 

subject to the requirement to provide equitable remuneration within the meaning of Article 11bis(2), 

no exemption whatsoever from the rights recognized by Article 11bis(1) could permit use free of 

charge even if the three criteria of Article 13 were met. As a result, narrow exceptions or limitations 

would be subject to the three conditions of Article 13 in addition to the requirement to provide 

equitable remuneration. At the same time, broader exceptions or limitations which do not comply with 

the criteria of Article 13 could arguably still be justified under Article 11bis(2) as long as the 

conditions imposed ensure, inter alia, equitable remuneration. Such an interpretation could render 

Article 13 somewhat redundant because narrow exceptions would be subject to all the requirements of 



 

Article 13 and Article 11bis(2) on a cumulative basis, while for broader exceptions compliance with 

Article 11bis(2) could suffice. Both situations would lead to the result that any use free of charge 

would not be permissible. These examples are illustrative of situations where the terms and conditions 

of Article 13, Article 11bis(2) and the minor exceptions doctrine would not be given full meaning and 

effect.ò 

 

c)  ñDeterminados casos especiaisò 

 

Relatório do Painel no litígio United States - Section 110(5) of US Copyright Act (US - Section 

110(5) Copyright Act), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS160/R, paras. 6.111-6.112 

 

Para. 6.111. ñAs regards the partiesô arguments on whether the public policy purpose of an exception 

is relevant, we believe that the term ócertain special casesô should not lightly be equated with óspecial 

purposeô. It is difficult to reconcile the wording of Article 13 with the proposition that an exception or 

limitation must be justified in terms of a legitimate public policy purpose in order to fulfill the first 

condition of the Article. We also recall in this respect that in interpreting other WTO rules, such as the 

national treatment clauses of the GATT and the GATS, the Appellate Body has rejected interpretative 

tests which were based on the subjective aim or objective pursued by national legislation.ò 

 

Para. 6.112. ñIn our view, the first condition of Article 13 requires that a limitation or exception in 

national legislation should be clearly defined and should be narrow in its scope and reach. On the other 

hand, a limitation or exception may be compatible with the first condition even if it pursues a special 

purpose whose underlying legitimacy in a normative sense cannot be discerned. The wording of 

Article 13ôs first condition does not imply passing a judgment on the legitimacy of the exceptions in 

dispute. However, public policy purposes stated by law-makers when enacting a limitation or 

exception may be useful from a factual perspective for making inferences about the scope of a 

limitation or exception or the clarity of its definition.ò 

 

d) ñNão conflitem com a exploração normal da obraò 

 

Relatório do Painel no litígio United States - Section 110(5) of US Copyright Act (US - Section 

110(5) Copyright Act), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS160/R, paras. 6.175-6.167, 

6.173, 6.178, 6.180, 6.183-6.184 e 6.187-6.188 
 

Ainda no caso US - Section 110(5) Copyright Act, o Painel apresentou uma definição das palavras 

ñexploraçãoò e ñnormalò. 

 

Para. 6.175. ñThe ordinary meaning of the term ñexploitò connotes ñmaking use ofò or ñutilising for 

one's own endsò.  We believe that ñexploitationò of musical works thus refers to the activity by which 

copyright owners employ the exclusive rights conferred on them to extract economic value from their 

rights to those works.ò 

 

Para. 6.166 ñWe note that the ordinary meaning of the term ñnormalò can be defined as ñconstituting 

or conforming to a type or standard; regular, usual, typical, ordinary, conventional éò.  In our 

opinion, these definitions appear to reflect two connotations:  the first one appears to be of an 

empirical nature, i.e., what is regular, usual, typical or ordinary. The other one reflects a somewhat 

more normative, if not dynamic, approach, i.e., conforming to a type or standard. We do not feel 

compelled to pass a judgment on which one of these connotations could be more relevant.  Based on 

Article 31 of the Vienna Convention, we will attempt to develop a harmonious interpretation which 

gives meaning and effect to both connotations of ñnormalò.ò 

 

Para. 6.167. ñIf ñnormalò exploitation were equated with full use of all exclusive rights conferred by 

copyrights, the exception clause of Article 13 would be left devoid of meaning.  Therefore, ñnormalò 

exploitation clearly means something less than full use of an exclusive right.ò 

 



 

Para. 6.173. ñWe agree with the European Communities that whether a limitation or an exception 

conflicts with a normal exploitation of a work should be judged for each exclusive right individually.ò 

 

Dentro desse contexto, o Painel examinou a expressão ñexploração normalò utilizando diferentes 

critérios. 

 

Para. 6.178. ñIn our view, this test seems to reflect the empirical or quantitative aspect of the 

connotation of ñnormalò, the meaning of ñregular, usual, typical or ordinaryò. We can, therefore, 

accept this US approach, but only for the empirical or quantitative side of the connotation. We have to 

give meaning and effect also to the second aspect of the connotation, the meaning of ñconforming to a 

type or standardò. We described this aspect of normalcy as reflecting a more normative approach to 

defining normal exploitation, that includes, inter alia, a dynamic element capable of taking into 

account technological and market developments. The question then arises how this normative aspect 

of ñnormalò exploitation could be given meaning in relation to the exploitation of musical works.ò 

(grifa-se) 

 

Para. 6.180. ñThus it appears that one way of measuring the normative connotation of normal 

exploitation is to consider, in addition to those forms of exploitation that currently generate significant 

or tangible revenue, those forms of exploitation which, with a certain degree of likelihood and 

plausibility, could acquire considerable economic or practical importance.ò (grifa-se) 

 

Para. 6.183. ñWe believe that an exception or limitation to an exclusive right in domestic legislation 

rises to the level of a conflict with a normal exploitation of the work (i.e., the copyright or rather the 

whole bundle of exclusive rights conferred by the ownership of the copyright), if uses, that in principle 

are covered by that right but exempted under the exception or limitation, enter into economic 

competition with the ways that right holders normally extract economic value from that right to the 

work (i.e., the copyright) and thereby deprive them of significant or tangible commercial gains.ò 

(grifa-se) 

 

Para. 6.184. ñIn developing a benchmark for defining the normative connotation of normal 

exploitation, we recall the European Communitiesô emphasis on the potential impact of an exception 

rather than on its actual effect on the market at a given point in time, given that, in its view, it is the 

potential effect that determines the market conditions.ò (grifa-se) 

 

Para. 6.187. ñWe base our appraisal of the actual and potential effects on the commercial and 

technological conditions that prevail in the market currently or in the near future. What is a normal 

exploitation in the market-place may evolve as a result of technological developments or changing 

consumer preferences. Thus, while we do not wish to speculate on future developments, we need to 

consider the actual and potential effects of the exemptions in question in the current market and 

technological environment.ò 

 

Para. 6.188. ñWe do acknowledge that the extent of exercise or non-exercise of exclusive rights by 

right holders at a given point in time is of great relevance for assessing what is the normal exploitation 

with respect to a particular exclusive right in a particular market. However, in certain circumstances, 

current licensing practices may not provide a sufficient guideline for assessing the potential impact of 

an exception or limitation on normal exploitation. For example, where a particular use of works is not 

covered by the exclusive rights conferred in the law of a jurisdiction, the fact that the right holders do 

not license such use in that jurisdiction cannot be considered indicative of what constitutes normal 

exploitation. The same would be true in a situation where, due to lack of effective or affordable means 

of enforcement, right holders may not find it worthwhile or practical to exercise their rights.ò 

 

e) ñNão prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direitoò 

 

Relatório do Painel no litígio United States - Section 110(5) of US Copyright Act (US - Section 

110(5) Copyright Act), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS160/R, paras. 6.222-6.229 



 

No mesmo caso, US - Section 110(5) Copyright Act, o Painel analisou individualmente os termos da 

frase ñnão prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direitoò e, ao final, 

concluiu que a lesão ao direito legítimo do titular do direito de autor atingiria um nível não razoável se 

as limitações e exceções causarem ou tiverem o potencial de causar uma perda não razoável de renda 

ao titular do direito de autor. 

 

Para. 6.222ï6.229. ñWe note that the analysis of the third condition of Article 13 of the TRIPS 

Agreement implies several steps. First, one has to define what are the óinterestsô of right holders at 

stake and which attributes make them ólegitimateô. Then, it is necessary to develop an interpretation of 

the term óprejudiceô and what amount of it reaches a level that should be considered óunreasonableô.ò 

 

The ordinary meaning of the term ñinterestsò may encompass a legal right or title to a property or to 

use or benefit of a property (including intellectual property).  It may also refer to a concern about a 

potential detriment or advantage, and more generally to something that is of some importance to a 

natural or legal person.  Accordingly, the notion of ñinterestsò is not necessarily limited to actual or 

potential economic advantage or detriment. 

 

The term ñlegitimateò has the meanings of  

(a) conformable to, sanctioned or authorized by, law or principle;  lawful;  justifiable;  proper;   

(b) normal, regular, conformable to a recognized standard type. 

 

Thus, the term relates to lawfulness from a legal positivist perspective, but it has also the connotation 

of legitimacy from a more normative perspective, in the context of calling for the protection of 

interests that are justifiable in the light of the objectives that underlie the protection of exclusive rights.  

 

We note that the ordinary meaning of ñprejudiceò connotes damage, harm or injury. ñNot 

unreasonableò connotes a slightly stricter threshold than ñreasonableò.  The latter term means 

ñproportionateò, ñwithin the limits of reason, not greatly less or more than might be thought likely or 

appropriateò, or ñof a fair, average or considerable amount or sizeò.  

 

 Given that the parties do not question the ólegitimacyô of the interest of right holders to exercise their 

rights for economic gain, the crucial question becomes which degree or level of óprejudiceô may be 

considered as óunreasonableô. Before dealing with the question of what amount or which kind of 

prejudice reaches a level beyond reasonable, we need to find a way to measure or quantify legitimate 

interests. 

 

In our view, one ð albeit incomplete and thus conservative ð way of looking at legitimate interests is 

the economic value of the exclusive rights conferred by copyright on their holders. It is possible to 

estimate in economic terms the value of exercising, e.g., by licensing, such rights. That is not to say 

that legitimate interests are necessarily limited to this economic value. 

 

In examining the second condition of Article 13, we have addressed the US argument that the 

prejudice to right holders caused by the exemptions at hand are minimal because they already receive 

royalties from broadcasting stations. We concluded that each exclusive right conferred by copyright, 

inter alia, under each subparagraph of Articles 11bis and 11 of the Berne Convention (1971), has to be 

considered separately for the purpose of examining whether a possible conflict with a ónormal 

exploitationô exists. 

 

The crucial question is which degree or level of óprejudiceô may be considered as óunreasonableô, 

given that, under the third condition, a certain amount of óprejudiceô has to be presumed justified as 

ónot unreasonableô. In our view, prejudice to the legitimate interests of right holders reaches an 

unreasonable level if an exception or limitation causes or has the potential to cause an unreasonable 

loss of income to the copyright owner.ò (grifa-se) 

 

 



 

III.  Comentários 

 

O Artigo 13 introduz no TRIPS a célebre regra dos três passos (the three step test), norteadora dos 

Membros da OMC no que tange ao estabelecimento de limitações e exceções aos direitos do autor. 

Esse Artigo foi objeto de análise no relatório do Painel US - Section 110(5) Copyright Act, a partir do 

qual é possivel extrair algumas considerações sobre sua aplicação. 

 

Em um primeiro momento, fica evidente que nenhum tipo de interpretação do Artigo em tela pode 

levar a conclusão de que o âmbito de aplicação se restringe aos direitos exclusivos do autor. 

 

Sob outro aspecto, observa-se que as três condições de aplicação das limitações e exceções, quais 

sejam (1) be confined to certain special cases, (2) do not conflict with a normal exploitation of the 

work, e (3) do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder são analisadas de 

forma pormenorizada, sendo destacado que as mesmas devem ser aplicadas de forma cumulativa, 

como três passos a serem seguidos, sendo cada um deles um requerimento independente e separado a 

ser satisfeito. 

 

Ainda, o Painel realizou uma definição das palavras ñexploraçãoò e ñnormalò de forma individual, 

para, em seguida, examinar os termos de forma conjunta, como ñexploração normalò utilizando 

critérios específicos para tanto. 

 

Destaca-se, ainda, a conclusão apresentada pelo Painel de que a lesão ao direito legítimo do titular do 

direito autoral pode atingir um nível não razoável se as limitações e exceções causarem ou puderem 

potencialmente causar, uma perda não razoável de renda ao titular do direito de autor, quando é 

examinado de forma individual o excerto do Artigo ñnão prejudiquem injustificavelmente os interesses 

legítimos do titular do direito.ò 

 

 



 

ü Artigo 14 

 

Leonardo Braga Moura 

Manuela Rotolo Araujo  

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 14 

Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound Recordings) and Broadcasting 

Organizations 
 

14.1  In respect of a fixation of their performance on a phonogram, performers shall have the 

possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the 

fixation of their unfixed performance and the reproduction of such fixation. Performers shall 

also have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their 

authorization: the broadcasting by wireless means and the communication to the public of 

their live performance. 

 

14.2.  Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit the direct or indirect 

reproduction of their phonograms. 

 

14.3 Broadcasting organizations shall have the right to prohibit the following acts when undertaken 

without their authorization: the fixation, the reproduction of fixations, and the rebroadcasting 

by wireless means of broadcasts, as well as the communication to the public of television 

broadcasts of the same. Where Members do not grant such rights to broadcasting 

organizations, they shall provide owners of copyright in the subject matter of broadcasts with 

the possibility of preventing the above acts, subject to the provisions of the Berne Convention 

(1971). 

 

14.4 The provisions of Article 11 in respect of computer programs shall apply mutatis mutandis to 

producers of phonograms and any other right holders in phonograms as determined in a 

Member's law. If on 15 April 1994 a Member has in force a system of equitable remuneration 

of right holders in respect of the rental of phonograms, it may maintain such system provided 

that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the 

exclusive rights of reproduction of right holders.  

 

14.5  The term of the protection available under this Agreement to performers and producers of 

phonograms shall last at least until the end of a period of 50 years computed from the end of 

the calendar year in which the fixation was made or the performance took place. The term of 

protection granted pursuant to paragraph 3 shall last for at least 20 years from the end of the 

calendar year in which the broadcast took place. 

 

14.6  Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs 1, 2 and 3, provide for 

conditions, limitations, exceptions and reservations to the extent permitted by the Rome 

Convention. However, the provisions of Article 18 of the Berne Convention (1971) shall also 

apply, mutatis mutandis, to the rights of performers and producers of phonograms in 

phonograms. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 14 

Proteção de Artístas-Intérpretes, Produtores de Fonogramas (Gravações Sonoras) e 

Organizações de Radiodifusão 
 

14.1 No que respeita à fixação de suas apresentações em fonogramas, os artistas-intérpretes terão a 

possibilidade de evitar a fixação de sua apresentação não fixada e a reprodução desta fixação, 

quando efetuadas sem sua autorização. Os artistas-intérpretes terão também a possibilidade de 



 

impedir a difusão por meio de transmissão sem fio e a comunicação ao público de suas 

apresentações ao vivo, quando efetuadas sem sua autorização. 

 

14.2  Os produtores de fonogramas gozarão do direito de autorizar ou proibir a reprodução direta ou 

indireta de seus fonogramas. 

 

14.3  As organizações de radiodifusão terão o direito de proibir a fixação, a reprodução de fixações 

e a retransmissão por meios de difusão sem fio, bem como a comunicação ao público de suas 

transmissões televisivas, quando efetuadas sem sua autorização. Quando não garantam esses 

direitos às organizações de radiodifusão, os Membros concederão aos titulares do direito de 

autor, nas matérias objeto das transmissões, a possibilidade de impedir os atos antes 

mencionados, sujeitos às disposições da Convenção de Berna (1971). 

 

14.4 As disposições do art.11 relativas a programas de computador serão aplicadas ñmutatis 

mutandisò aos produtores de fonogramas e a todos os demais titulares de direitos sobre 

fonogramas, segundo o determinado pela legislação do Membro. Se, em 15 de abril de 1994, 

um Membro tiver em vigor um sistema eqüitativo de remuneração dos titulares de direitos no 

que respeita ao aluguel de fonogramas, poderá manter esse sistema desde que o aluguel 

comercial de fonogramas não esteja causando prejuízo material aos direitos exclusivos de 

reprodução de titulares de direitos. 

 

14.5  A duração da proteção concedida por este Acordo aos artistas-intérpretes e produtores de 

fonogramas se estenderá pelo menos até o final de um prazo de 50 anos, contados a partir do 

final do ano civil no qual a fixação tenha sido feita ou a apresentação tenha sido realizada. A 

duração da proteção concedida de acordo com o Parágrafo 3º será de pelo menos 20 anos, 

contados a partir do fim do ano civil em que a transmissão tenha ocorrido. 

 

14.6  Todo Membro poderá, em relação aos direitos conferidos pelos Parágrafos 1º, 2º e 3º, 

estabelecer condições, limitações, exceções e reservas na medida permitida pela Convenção de 

Roma. Não obstante, as disposições do art.18 da Convenção de Berna (1971) também serão 

aplicadas, ñmutatis mutandisò, aos direitos sobre os fonogramas de artistas-intérpretes e 

produtores de fonogramas. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 14 

 

O Artigo 14 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS28, DS42, DS82, DS115 e DS362. O 

litígio DS362 teve manifestação do Painel. Os casos DS28, DS42, DS82 e DS115 resultaram em 

solução mutuamente acordada.  

 

II I. Comentários 

 

Nada a observar. 

 

 

 



 

ü Artigo 15 

 

Natália Semeria Ruschel 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 15 

Protectable Subject Matter 
 

15.1 Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one 

undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. 

Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative 

elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be 

eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of 

distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on 

distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that 

signs be visually perceptible. 

 

15.2  Paragraph 1 shall not be understood to prevent a Member from denying registration of a 

trademark on other grounds, provided that they do not derogate from the provisions of the 

Paris Convention (1967). 

 

15.3 Members may make registrability depend on use. However, actual use of a trademark shall not 

be a condition for filing an application for registration. An application shall not be refused 

solely on the ground that intended use has not taken place before the expiry of a period of 

three years from the date of application. 

 

15.4  The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form 

an obstacle to registration of the trademark. 

 

15.5  Members shall publish each trademark either before it is registered or promptly after it is 

registered and shall afford a reasonable opportunity for petitions to cancel the registration. In 

addition, Members may afford an opportunity for the registration of a trademark to be 

opposed. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 15 

Objeto da Proteção 
 

15.1 Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um 

empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes 

sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos 

figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão 

registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir 

os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao 

caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como 

condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. 

 

15.2 O disposto no Parágrafo 1 não será entendido como impedimento a que um Membro denegue 

o registro de uma marca por outros motivos, desde que estes não infrinjam as disposições da 

Convenção de Paris (1967). 

 

15.3 Os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao uso da marca. Não obstante, o 

uso efetivo de uma marca não constituirá condição para a apresentação de pedido de registro. 

Uma solicitação de registro não será indeferida apenas com base no fato de que seu uso 

pretendido não tenha ocorrido antes de expirado um prazo de três anos, contados a partir da 



 

data da solicitação. 

 

15.4  A natureza dos bens ou serviços para os quais se aplique uma marca não constituirá, em 

nenhum caso, obstáculo a seu registro. 

 

15.5  Os Membros publicarão cada marca antes ou prontamente após o seu registro e concederão 

oportunidade razoável para o recebimento de pedidos de cancelamento do registro. Ademais, 

os Membros poderão oferecer oportunidade para que o registro de uma marca seja contestado. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 15 

 

O Artigo 15 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS176, DS434, DS435 e DS441. O 

litígio DS176 teve manifestação do Painel e do Órgão de Apelação. As disputas DS434, DS 435 e 

DS441, até o momento, não foram analisadas pelo DSB da OMC.   

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 

 



 

ü Artigo 16 

 

Natália Semeria Ruschel 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 16 

Rights Conferred 
 

16.1  The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties 

not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for 

goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is 

registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an 

identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The 

rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the 

possibility of Members making rights available on the basis of use. 

 

16.2 Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In 

determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the 

knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the 

Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark. 

 

16.3  Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services 

which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use 

of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between 

those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the 

interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 16 

Direitos Conferidos 
 

16.l O titular de marca registrada gozará de direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu 

consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou 

serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, 

quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para 

bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos 

acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos 

Membros reconhecerem direitos baseados no uso. 

 

16.2  O disposto no art. 6 ñbisò da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, ñmutatis mutandisò, a 

serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em 

consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o 

conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca. 

 

16.3  O disposto no art. 6 ñbisò da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, ñmutatis mutandisò, aos 

bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, 

desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão 

entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse 

uso prejudique os interesses do titular da marca registrada. 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

 



 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 16 

 

O Artigo 16 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS174, DS176, DS290, DS434, DS435 e 

DS441. Os litígios DS174 e DS290 tiveram manifestação do Painel. O caso DS176 teve manifestação 

do Painel e do Órgão de Apelação. As disputas DS434, DS 435 e DS441, até o momento, não foram 

analisadas pelo DSB da OMC. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 



 

ü Artigo 17 

 

Natália Semeria Ruschel 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 17 

Exceptions 
 

Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of 

descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner 

of the trademark and of third parties. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 17 

Exceções 
 

Os Membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal como 

o uso adequado de termos descritivos, desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses 

do titular da marca e de terceiros. 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 17 

 

O Artigo 17 foi citado no pedido de consulta na disputa DS176, que teve manifestação do Painel e do 

Órgão de Apelação.  

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 

 

 



 

ü Artigo 18 

 

Natália Semeria Ruschel 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 18 

Term of Protection 
 

Initial registration, and each renewal of registration, of a trademark shall be for a term of no less than 

seven years. The registration of a trademark shall be renewable indefinitely. 

 

IB . Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 18 

Duração da Proteção 
  
O registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações do registro, terá duração não inferior a 

sete anos. O registro de uma marca será renovável indefinidamente. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 18 

 

O Artigo 18 foi citado no pedido de consulta na disputa DS176, que teve manifestação do Painel e do 

Órgão de Apelação.  

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 

 

 



 

ü Artigo 19 

 

Natália Semeria Ruschel 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 19 

Requirement of Use 
 

19.1  If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an 

uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons based on the 

existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising 

independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use 

of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or 

services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use. 

 

19.2 When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be 

recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 19 

Requisito do Uso 
 

19.1  Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após 

transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não uso, a menos que o titular 

da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão 

reconhecidos como motivos válidos para o não uso circunstâncias alheias à vontade do titular 

da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação 

ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca. 

 

19.2  O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle de seu titular, será 

reconhecido como uso da marca para fins de manutenção do registro. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 19 

 

O Artigo 19 foi citado no pedido de consulta na disputa DS176, que teve manifestação do Painel e do 

Órgão de Apelação.  

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 

 



 

ü Artigo 20 

 

Natália Semeria Ruschel 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 20 

Other Requirements 
 

The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special 

requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental 

to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other 

undertakings. This will not preclude a requirement prescribing the use of the trademark identifying the 

undertaking producing the goods or services along with, but without linking it to, the trademark 

distinguishing the specific goods or services in question of that undertaking. 

 

IB . Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 20 

Outros Requisitos 
 

O uso comercial de uma marca não será injustificavelmente sobrecarregado com exigências especiais, 

tais como o uso com outra marca, o uso em uma forma especial ou o uso em detrimento de sua 

capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa. Esta 

disposição não impedirá uma exigência de que uma marca que identifique a empresa produtora de 

bens e serviços seja usada juntamente, mas não vinculadamente, com a marca que distinga os bens e 

serviços específicos em questão daquela empresa. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 20 

 

O Artigo 20 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS59, DS174, DS176, DS290, DS434, 

DS435 e DS441. Os litígios DS59, DS174 e DS290 e DS362 tiveram manifestação do Painel. O caso 

DS176 teve manifestação do Painel e do Órgão de Apelação. As disputas DS434, DS 435 e DS441, até 

o momento, não foram analisadas pelo DSB da OMC.  

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 

 

 

 

 



 

ü Artigo 21 

 

Natália Semeria Ruschel 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 21 

Licensing and Assignment 
 

Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being 

understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of a 

registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of the 

business to which the trademark belongs. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 21 

Licenciamento e Cessão 
 

Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, 

no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de uma marca 

registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca 

pertença. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 21 

 

O Artigo 21 foi citado no pedido de consulta na disputa DS176, que teve manifestação do Painel e do 

Órgão de Apelação.  

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 

 

 

 

 



 

ü Artigo 22 

 

Camila Biral Vieira da Cunha 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 22 

Protection of Geographical Indications 
 

22.1  Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a 

good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where 

a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its 

geographical origin. 

 

22.2  In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested 

parties to prevent: 

 

(a)  the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or 

suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true 

place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of 

the good; 

 

(b)  any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 

10bis of the Paris Convention (1967). 

 

22.3  A Member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party, 

refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a 

geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use 

of the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to 

mislead the public as to the true place of origin. 

 

22.4.  The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against a geographical 

indication which, although literally true as to the territory, region or locality in which the 

goods originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 22 

Proteção das Indicações Geográficas 
 

22.1  Indicações Geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um 

produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, 

quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja 

essencialmente atribuída à sua origem geográfica. 

 

22.2  Com relação às indicações geográficas, os Membros estabelecerão os meios legais para que as 

partes interessadas possam impedir: 

 

(a)  a utilização de qualquer meio que, na designação ou apresentação do produto, indique 

ou sugira que o produto em questão provém de uma área geográfica distinta do 

verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que conduza o público a erro quanto à 

origem geográfica do produto; 

 

(b) qualquer uso que constitua um ato de concorrência desleal, no sentido disposto no 

Artigo 10bis da Convenção de Paris (1967). 

 

22.3 Um Membro recusará ou invalidará, ex officio, se sua legislação assim o permitir, ou a pedido 



 

de uma parte interessada o registro de uma marca que contenha ou consista em indicação 

geográfica relativa a bens não originários do território indicado, se o uso da indicação na 

marca para esses bens for de natureza a induzir o público a erro quanto ao verdadeiro lugar de 

origem. 

 

22.4  As disposições dos Parágrafos 1, 2 e 3 serão aplicadas a uma indicação geográfica que, 

embora literalmente verdadeira no que se refere a território, região ou localidade da qual o 

produto se origina, dê ao público a falsa idéia de que esses bens se originam em outro 

território. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

O conceito de indicações geográficas trazido na tradução para o português é o seguinte: ñindicações 

geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um produto [...]ò. Não 

obstante a tradução do TRIPS contida na ata final anexa ao Decreto nº 1.355/1994, contenha a palavra 

ñprodutoò, a versão original negociada (em inglês) apresenta a palavra ñgoodò, a qual deveria ser 

traduzida como ñbemò e não como ñprodutoò. 

 

Ainda que ñbensò e ñprodutosò sejam palavras semelhantes, no âmbito das negociações da OMC tais 

conceitos não podem ser confundidos, uma vez que ñgoodsò é um conceito que contém uma 

regulamentação dissociada daquela destinada aos serviços (ñservicesò). Tanto é importante marcar tal 

diferenciação entre ñprodutosò e ñbensò que, durante a negociação do Acordo, discutiu-se sobre qual 

palavra deveria constar do Acordo, uma vez que ñproductò foi substituída por ñgoodò na redação final. 

 

Disso se extrai que o TRIPS prevê indicações geográficas como designações para bens, não existindo 

referência a serviços na parte conceitual do Acordo, não obstante a previsão do Artigo 24.4. Cumpre 

salientar que o conceito de indicações geográficas também chegou a ser objeto de análise e 

interpretação por parte do Órgão de Solução de Controversias da OMC, conforme se analisa a seguir. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 22 

 

O Artigo 22 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS174, DS290, DS435 e DS441. Os 

litígios DS174 e DS290 tiveram manifestação do Painel. As disputas DS435 e DS441, até o momento, 

não foram analisadas pelo DSB da OMC.  

 

1.  Art igo 22.1 

 

Relatório do Painel no litígio European Communities ï Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: EUA, WT/DS174/R, paras. 19(a) e 7.682 

 

No caso EC - Trademarks and Geographical Indications (DS174 e DS290) o Painel manifestou seu 

entendimento de que o contéudo do Artigo 22.1 é uma definição e não uma obrigação imposta aos 

Membros. Ademais, convém ressaltar que, de acordo com a definição do Artigo 22.1, IGs não 

necessariamente precisam ser nomes geográficos em si, ampliando a gama de expressões que possam 

ser consideradas como indicações geográficas e terem a proteção garantida como tal. Muitas 

legislações nacionais dos Membros possuem conteúdo que difere do conceito trazido pelo TRIPS, 

exigindo-se que IGs sejam necessariamente nomes geográficos de regiões, locais, povoados etc. 

 

Para. 19(a). ñArticle 22.1 of the TRIPS Agreement does not set out an obligation but rather a 

definition of a term which is used in other provisions set out in the United States' request. The 

reference to Article 22.1 and the corresponding narrative text in the request actually presents the 



 

problem more, rather than less, clearly because they explain that the United States will challenge the 

measures at issue under the relevant obligations on the basis of an alleged inconsistency with this 

definition;ò 

 

Para. 7.682. ñThe definition of a GI in Article 22.1 reflects a legitimate interest that a person may 

have in identifying the source and other characteristics of a good by the name of the place where it is 

from, if the name would serve that purpose. Nevertheless, as ñlegitimate interestsò, the interests of GI 

users as third parties within the meaning of Article 17 would be different from the legal protection 

provided for in Articles 22 and 23.ò 

 

Relatório do Painel no litígio European Communities - Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: Austrália, WT/DS290/R, para. 7.680  

 

Para. 7.680. ñThe definition of a GI in Article 22.1 reflects a legitimate interest that a person may 

have in identifying the source and other characteristics of a good by the name of the place where it is 

from, if the name would serve that purpose.  Nevertheless, as ñlegitimate interestsò, the interests of GI 

users as third parties within the meaning of Article 17 would be different from the legal protection 

provided for in Articles 22 and 23.ò  

 

2. Art igo 22.2 

 

 a) ñPartes interessadasò  

 

No caso DS174 EC - Trademarks and Geographical Indications, o Painel realizou uma importante 

interpretação do Artigo 22 no que diz respeito à ñinterested partyò, esclarecendo que se trata da pessoa 

que tem direito de receber a proteção estabelecida nos Artigos 22 e 23 do TRIPS. No entanto, nem o 

TRIPS, nem mesmo a CUP, estabelecem critérios para definir quais seriam os requisitos para receber a 

proteção, tampouco fazem qualquer diferenciação entre a proteção conferida a nacionais ou não 

nacionais de um Membro. 

 

Relatório do Painel no litígio European Communities - Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: EUA, WT/DS174/R, para. 7.170  

 

Para. 7.170. ñThe Panel accepts that an ñinterested partyò is a person who is entitled to receive 

protection under Articles 22 and 23 of the TRIPS Agreement. However, in the Panel's view, Article 

10(2) of the Paris Convention (1967) does not set out a criterion for eligibility for protection. Article 

10(2) is a deeming provision for the term ñinterested partyò used in Article 9(3) of the Paris 

Convention (1967), as made applicable under Article 10(1). Once a person has qualified as a national, 

Article 10(2) may provide guidance on whether that person may be treated as an interested party for 

the purposes of Articles 22 and 23 of the TRIPS Agreement.  However, Article 10(2) does not set out 

a criterion for eligibility for protection under the Paris Convention (1967) for the purposes of Article 

1.3 of the TRIPS Agreement.ò 

 

 b) ñO termo ógeographical indicationsôò 

 

Com relação ao conceito de indicação geográfica trazido pelo TRIPS, cumpre ressaltar que este é 

muito mais amplo do que as definições previstas em legislações nacionais, como é o caso da brasileira 

e francesa, e nos regulamentos da União Europeia. Enquanto em algumas leis sobre a matéria prevêm 

subespécies de indicações geográficas, como ñindicação de procedênciaò e ñdenominações de 

origemò, com suas respectivas peculiaridades e definições, o TRIPS prevê um conceito muito mais 

amplo, mas que abrange essas subespécies de indicações geográficas, tal como interpretado pelo 

Relatório do Painel nos casos EC - Trademarks and Geographical Indications. 



 

Relatório do Painel no litígio European Communities - Protection of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: EUA, WT/DS174/R, para. 7.738  

 

Para. 7738. ñThe term ñgeographical indicationsò is defined in Article 22.1 of the TRIPS Agreement. 

It is not disputed that registered ñdesignations of originò and registered ñgeographical indicationsò, as 

defined in the Article 2(2) of the Regulation, are a subset of ñgeographical indicationsò as defined in 

Article 22.1 and therefore relevant to the European Communities' implementation of Article 22.2.ò 

 

Relatório do Painel no lit ígio European Communities - Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: Austrália, WT/DS290/R, para. 7.711 

 

Para. 7.711. ñThe term ñgeographical indicationsò is defined in Article 22.1 of the TRIPS Agreement. 

It is not disputed that registered ñdesignations of originò and registered ñgeographical indicationsò, as 

defined in the Article 2(2) of the Regulation, are a subset of ñgeographical indicationsò as defined in 

Article 22.1 and therefore relevant to the European Communities' implementation of Article 22.2.ò 

 

 c) ñO termo óin respect ofôò 

 

No caso EC - Trademarks and Geographical Indications (DS290) o painel definiu que a expressão ñin 

respect ofò do Artigo 22.2 contida no trecho ñcom relação às indicações geográficas, os Membros 

estabelecerão os meios legais para que as partes interessadas possam impedirò, significa que os 

Membros têm obrigação de garantir meios para proteção das Indicações Geográficas. Essa proteção 

ñin respect ofò ou ñcom relaçãoò às IGs não se aplicam a termos genéricos, conforme confirma o 

Artigo 24.6. 

 

Relatório do Painel no litígio European Communities - Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: Austrália, WT/DS290/R, paras. 7.712-7.715 

 

Para. 7.712. ñArticle 22.2 creates an obligation that applies ñin respect ofò geographical indications. 

The ordinary meaning of the word ñrespectò as used in that phrase can be defined as ñrelation, 

connection, reference, regard. Earliest in have respect to; now chiefly in with respect to, in respect to.ò    

 

Para. 7.713. ñThis is a very broad phrase. However, in accordance with the general rule of treaty 

interpretation, the ordinary meaning of the phrase ñin respect ofò must be interpreted in context and in 

the light of the object and purpose of the Agreement.ò 

 

Para. 7.714. ñArticle 22.2 is found in Section 3 of Part II of the TRIPS Agreement. Part II sets out 

minimum standards concerning the availability, scope and use of intellectual property rights, which is 

one of the objects and purposes of the Agreement, as highlighted in paragraph (b) of the second recital 

in its preamble. The first seven sections of Part II contain standards relating to categories of 

intellectual property rights. Each Section provides for a different category of intellectual property, 

setting out, as a minimum, the subject matter which is eligible for protection, the scope of the rights 

conferred by the relevant category of intellectual property and permitted exceptions to those rights. 

Section 3 contains all these features for the category of GIs, as highlighted in its title, which reads 

ñProtection of Geographical Indicationsò. Article 23.1 expressly provides for protection to prevent use 

of a GI for wines and spirits. Whilst the protection of GIs affects the protection of trademarks, as 

expressly recognized in Articles 22.3 and 23.2, Section 3 does not provide for trademark protection, 

except to the extent that trademark systems are used to protect GIs. Therefore, read in context, the 

obligation in Article 22.2 to provide certain legal means ñin respect ofò GIs, is an obligation to provide 

for the protection of GIs. Australia's claim does not appear to concern the protection of GIs, but rather 

the protection of other subject matter against the protection of GIs. Therefore, it does not disclose a 

cause of action under Article 22.2.ò 



 

Para. 7.715. ñWith respect to the example of product names that may satisfy the conditions for 

protection in the Member where protection is sought but which have become the international trading 

standard for a product, it is not entirely clear what Australia means by the term ñinternational trading 

standardò. However, it suffices to note that Article 22.2 applies to geographical indications that satisfy 

the definition in Article 22.1. Article 22.2 does not apply to generic terms, as confirmed by Article 

24.6. Each Member applies the definition of GIs with respect to its own territory so that the question 

whether the indication is generic or otherwise not entitled to protection in another Member's territory 

is not relevant, unless the other Member is the country of origin.ò 

 

 d) ñProteção de entes privados e não só dos Membros (particularidade TRIPS)ò 

 

Uma particularidade que foi ressaltada pela interpretação do Painel, no caso European Communities - 

Protection Of Trademarks And Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs 

(DS174) tem relação com os efeitos diretos do TRIPS perante os nacionais (pessoas físicas ou 

jurídicas) titulares dos direitos de propriedade intelectual, uma vez que permite a iniciativa do 

particular na proteção de seus direitos garantidos pelo Acordo, em vez de deixar aludida tarefa apenas 

a cargo dos Membros. Nesse sentido, destaca-se um excerto do disposto no Artigo 22.2 do TRIPS: 

ñCom relação às indicações geográficas, os Membros estabelecerão os meios legais para que as partes 

interessadas possam impedir [...]ò. Cumpre observar que esses efeitos diretos aos particulares foram 

referendados pela decisão proferida no relatório do Painel no caso DS174 European Communities - 

Protection Of Trademarks And Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs, 

Parágrafos 7.741 e 7.742. 

 

Relatório do Painel no litígio  European Communities - Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: EUA, WT/DS174/R, paras. 7.741-7.742 

 

Para. 7.741. ñArticle 22.2 of the TRIPS Agreement imposes an obligation on Members. The 

obligation is owed to other Members, as the TRIPS Agreement creates rights and obligations between 

WTO Members. In this regard, it can be noted that the dispute settlement system of the WTO serves, 

inter alia to preserve the rights and obligations of Members under the covered agreements (emphasis 

added). However, a particularity of the TRIPS Agreement is that the assessment of the conformity of 

measures with Members' obligations generally requires an assessment of the manner in which they 

confer rights or protection on private parties.ò 

 

Para. 7.742. ñArticle 1.3 provides that ñMembers shall accord the treatment provided for in this 

Agreement to the nationals of other Membersò. That includes the protection provided for in Article 

22.2, which obliges Members to provide legal means for ñinterested partiesò. The interested parties 

must qualify as ñnationals of other Membersò in accordance with the criteria referred to in Article 1.3. 

These persons can be private parties, which is reflected in the fourth recital of the preamble to the 

agreement, which reads ñ[r]ecognizing that intellectual property rights are private rights.ò 

 

3. Art igo 22.3 

 

 a) ñPossibilidade de recusar ou invalidar o registro de uma marcaò 

 

No caso EC - Trademarks and Geographical Indications (DS174), o Painel reconhece que no caso de 

eventual disputa envolvendo marca e indicação geográfica, estas últimas prevalecem, sendo causa de 

invalidação ou de indeferimento de uma marca o fato de esta conter ou consistir em uma Indicação 

Geográfica. 

 

Relatório do Painel no litígio European Communities - Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: EUA, WT/DS174/R, para. 7.599 



 

Para. 7.599. ñAlthough each of the Sections in Part II provides for a different category of intellectual 

property, at times they refer to one another , as certain subject matter may be eligible for protection by 

more than one category of intellectual property.  This is particularly apparent in the case of trademarks 

and GIs, both of which are, in general terms, forms of distinctive signs.  The potential for overlap is 

expressly confirmed by Articles 22.3 and 23.2, which provide for the refusal or invalidation of the 

registration of a trademark which contains or consists of a GI.ò 

 

 b) ñSolução de conflito entre IG e marcas registradas anteriormenteò 

 

No caso EC - Trademarks and Geographical Indications (DS290) o painel reconhece que os artigos 

22.3 e 23.2 apresentam soluções para situações de disputa entre uma IG e uma marca que venha a ser 

posteriormemte registrada ou requerida, mas que não apresenta solução para uma disputa envolvendo 

conflito entre marcas registradas antes de uma indicação geográfica ter sido reconhecida em seu 

próprio país de origem. 

 

Relatório do Painel no caso European Communities ï Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: Austrália, WT/DS290/R, para. 7.622 

 

Para. 7.622. ñ[...] The Panel agrees that Articles 22.3 and 23.2 can resolve conflicts with later 

trademarks but they do not resolve conflicts with prior trademarks that meet the conditions set out in 

Article 24.5.ò 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 

 

 

 

 



 

ü Artigo 23 

 

Camila Biral Vieira da Cunha 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 23 

Additional Protection for Geographical Indications for Wines and Spirits 
 

23.1  Each Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a 

geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by 

the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the 

place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the 

goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by 

expressions such as ñkindò, ñtypeò, ñstyleò, ñimitationò or the like. (73) 

 

23.2  The registration of a trademark for wines which contains or consists of a geographical 

indication identifying wines or for spirits which contains or consists of a geographical 

indication identifying spirits shall be refused or invalidated, ex officio if a Member's 

legislation so permits or at the request of an interested party, with respect to such wines or 

spirits not having this origin. 

 

23.3  In the case of homonymous geographical indications for wines, protection shall be accorded to 

each indication, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 22. Each Member shall 

determine the practical conditions under which the homonymous indications in question will 

be differentiated from each other, taking into account the need to ensure equitable treatment of 

the producers concerned and that consumers are not misled. 

 

23.4  In order to facilitate the protection of geographical indications for wines, negotiations shall be 

undertaken in the Council for TRIPS concerning the establishment of a multilateral system of 

notification and registration of geographical indications for wines eligible for protection in 

those Members participating in the system. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 23 

Proteção Adicional às Indicações Geográficas para Vinhos e Destilados 
 

23.1  Cada Membro proverá os meios legais para que as partes interessadas possam evitar a 

utilização de uma indicação geográfica que identifique vinhos em vinhos não originários do 

lugar indicado pela indicação geográfica em questão, ou que identifique destilados como 

destilados não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, mesmo 

quando a verdadeira origem dos bens esteja indicada ou a indicação geográfica utilizada em 

tradução ou acompanhada por expressões como ñespécieò, ñtipoò, ñestiloò, ñimitaçãoò ou 

outras similares.
5
 

 

23.2  O registro de uma marca para vinhos que contenha ou consista em uma indicação geográfica 

que identifique vinhos, ou para destilados que contenha ou consista em uma indicação 

geográfica que identifique destilados, será recusado ou invalidado, ex officio, se a legislação 

de um Membro assim permitir, ou a pedido de uma parte interessada, para os vinhos ou 

destilados que não tenham essa origem. 

 

23.3  No caso de indicações geográficas homônimas para vinhos, a proteção será concedida para 

cada indicação, sem prejuízo das disposições do Parágrafo 4 do Artigo 22. Cada Membro 

                                                 
5
 Sem prejuízo do disposto na primeira frase do Artigo 42, os membros poderão alternativamente, com relação a essas 

obrigações, estabelecer medidas administrativas para lograr a aplicação de normas de proteção. 



 

determinará as condições práticas pelas quais serão diferenciadas entre si as indicações 

geográficas homônimas em questão, levando em consideração a necessidade de assegurar 

tratamento equitativo aos produtores interessados e de não induzir a erro os consumidores. 

 

23.4  Para facilitar a proteção das indicações geográficas para vinhos, realizar-se-ão, no Conselho 

para TRIPS, negociações relativas ao estabelecimento de um sistema multilateral de 

notificação e registro de indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos 

Membros participantes desse sistema. 
 

Footnote 73: Notwithstanding the first sentence of Article 42, Members may, with respect to these obligations, instead 

provide for enforcement by administrative action. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  In terpretação e Aplicação do Artigo 23 

 

O Artigo 23, embora não tenha sido citado na fase de consultas nos casos DS174 e DS290, foi 

analisado nos relatórios do Painel. 

 

1.1 Art igo 23.1 

 

 a) ñPartes interessadasò 

 

No caso DS174 EC - Trademarks and Geographical Indications, o Painel realizou uma importante 

interpretação do Artigo 22 no que diz respeito à ñinterested partyò, esclarecendo que se trata da pessoa 

que tem direito de receber a proteção estabelecida nos Artigos 22 e 23 do TRIPS. No entanto, nem o 

TRIPS, nem mesmo a CUP, estabelecem critérios para definir quais seriam os requisitos para receber a 

proteção, tampouco fazem qualquer diferenciação entre a proteção conferida a nacionais ou não 

nacionais de um Membro. 

 

Relatório do Painel no litígio European Communities - Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: EUA, WT/DS174/R, para. 7.170 

 

Para. 7.170. ñThe Panel accepts that an ñinterested partyò is a person who is entitled to receive 

protection under Articles 22 and 23 of the TRIPS Agreement. However, in the Panel's view, Article 

10(2) of the Paris Convention (1967) does not set out a criterion for eligibility for protection.  Article 

10(2) is a deeming provision for the term ñinterested partyò used in Article 9(3) of the Paris 

Convention (1967), as made applicable under Article 10(1). Once a person has qualified as a national, 

Article 10(2) may provide guidance on whether that person may be treated as an interested party for 

the purposes of Articles 22 and 23 of the TRIPS Agreement. However, Article 10(2) does not set out a 

criterion for eligibility for protection under the Paris Convention (1967) for the purposes of Article 1.3 

of the TRIPS Agreement.ò 

 

1.2 Art igo 23.2 

 

 a) ñPossibilidade de recusar ou invalidar o registro de uma marcaò 

 

No caso EC - Trademarks and Geographical Indications (DS174), o painel reconhece que no caso de 

eventual disputa envolvendo marca e indicação geográfica, estas últimas prevalecem, sendo causa de 

invalidação ou de indeferimento de uma marca o fato de esta conter ou consistir em uma Indicação 



 

Geográfica.  

 

Relatório do Painel no litígio European Communities - Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandantes: EUA, WT/DS174/R; Austrália, WT/DS290/R, para. 

7.599 

 

Para. 7.599. ñAlthough each of the Sections in Part II provides for a different category of intellectual 

property, at times they refer to one another, as certain subject matter may be eligible for protection by 

more than one category of intellectual property. This is particularly apparent in the case of trademarks 

and GIs, both of which are, in general terms, forms of distinctive signs. The potential for overlap is 

expressly confirmed by Articles 22.3 and 23.2, which provide for the refusal or invalidation of the 

registration of a trademark which contains or consists of a GI.ò 

 

 b) ñSolução de conflito entre IG e marcas registradas anteriormenteò 

 

Relatório do Painel no litígio European Communities - Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: Austrália, WT/DS290/R, para. 7.622 

 

No caso EC - Trademarks and Geographical Indications (DS290) o painel reconhece que os artigos 

22.3 e 23.2 apresentam soluções para situações de disputa entre uma Indicação Geográfica e uma 

marca que venha a ser posteriormemte registrada ou requerida, mas que não apresenta solução para 

uma disputa envolvendo conflito entre marcas registradas antes de uma indicação geográfica ter sido 

reconhecida em seu próprio país de origem. 

 

Para. 7.622. ñThe Panel agrees that Articles 22.3 and 23.2 can resolve conflicts with later trademarks 

but they do not resolve conflicts with prior trademarks that meet the conditions set out in Article 

24.5.ò 

 

III.  Comentários 
 

Muito embora sejam diversas as formas de proteção conferidas pelos sistemas nacionais de cada um 

dos Membros, o Secretariado da OMC as classifica em três grandes categorias: (i) ñRegulation 

focusing on business practicesò; (ii) ñTrademark lawò e (iii) ñSpecial Protectionò (também designada 

ñsui generis protectionò). 

 

A primeira dessas categorias, ñRegulation focusing on business practicesò, compreende as leis que, 

embora não prevejam especificamente proteção às indicações geográficas, proíbem as práticas de 

negócios que podem envolver o uso indevido de indicações de origem de produtos. Uma ampla gama 

de leis dessa natureza tem sido relacionada com a repressão da concorrência desleal ou com proteção 

dos consumidores, seja em termos gerais ou, mais especificamente, no que diz respeito a questões 

como a rotulagem dos produtos, proteção à saúde e segurança alimentar. A segunda categoria de meios 

de proteção, a ñTrademark Lawò, como o próprio nome sugere, baseia-se numa lei de marcas que pode 

fornecer dois tipos de proteção às indicações geográficas: a proteção contra o registro e uso de 

indicações geográficas como marca; e a proteção das indicações geográficas contra uso não autorizado 

por terceiros. 

 

Por fim, no que concerne ao terceiro enquadramento, ñSpecial Protectionò, as formas de proteção que 

foram alocadas nessa categoria abrangem as disposições de leis especificamente dedicadas à proteção 

das indicações geográficas ou as que, de alguma maneira, prevêm proteção especial dessa figura por 

meio de outros tipos de leis como, por exemplo, lei sobre marcas, marketing, rotulagem ou tributação.  

 

De modo geral, a proteção garantida por essa categoria é mais forte do que aquela conferida pelas 



 

demais classes acima destacadas. Na maior parte dos casos englobados nessa categoria há exigência de 

reconhecimento prévio (por registro) de indicação geográfica como condição para a proteção. Dentro 

dessa categoria, os procedimentos variam desde informais e essencialmente políticos (como por 

exemplo, reconhecimento de uma indicação geográfica por decreto), até procedimentos inerentes a 

sistemas de registro com etapas processuais e critérios claramente definidos. 

 

A partir dessa divisão definida pelo Secretariado da OMC, os meios de proteção garantidos pelos 

Membros às indicações geográficas são classificados em uma ou mais categorias, como ocorre com a 

maioria dos regimes nacionais apresentados pelos Membros ao Secretariado da OMC. Esse é o caso do 

Brasil, cujo sistema de proteção possui, ao mesmo tempo, características das três categorias acima 

mencionadas. Essa sobreposição de formas proteções para uma mesma figura foi referendada pelo 

relatório do Painel nos Parágrafos 7.599, dos casos DS174 e DS290, EC - Trademarks and 

Geographical Indications, transcritos anteriormente. 

 

Ainda, quanto ao regime geral de proteção das indicações geográficas, importa destacar a relação entre 

indicação geográfica e marcas definida pelo Artigo 22.3 do TRIPS, ao dispor que ñum Membro 

recusará ou invalidará, ex officio, se sua legislação assim o permitir, ou a pedido de uma parte 

interessada, o registro de uma marca que contenha ou consista em indicação geográfica relativa a bens 

não originários do território indicado, se o uso da indicação na marca para esses bens for de natureza a 

induzir o público em erro quanto ao verdadeiro lugar de origemò. 

 

Em razão da recente proteção das indicações geográficas em muitos Membros da OMC, o Acordo 

prevê exceção à obrigação contida no Artigo 22.3, conforme disposição do Artigo 24.5: ñas medidas 

adotadas para implementar esta Seção não prejudicarão a habilitação ao registro, a validade do 

registro, nem o direito de uso de uma marca, com base no fato de que essa marca é idêntica ou similar 

a uma indicação geográfica, quando essa marca tiver sido solicitada ou registrada de boa fé, ou quando 

os direitos a essa marca tenham sido adquiridos de boa fé mediante uso: a) antes da data de aplicação 

dessas disposições naquele Membro, segundo estabelecido na Parte VI; ou b) antes que a indicação 

geográfica estivesse protegida no seu país de origemò. 

 

O Acordo ainda prevê a possibilidade de que ñum Membro poderá estabelecer que qualquer 

requerimento formulado no âmbito desta Seção, relativo ao uso ou registro de uma marca, deve ser 

apresentado dentro de um prazo de cinco anos após tornado do conhecimento geral naquele Membro o 

uso sem direito da indicação protegida, ou após a data do registro da marca naquele Membro, desde 

que a marca tenha sido publicada até aquela data, quando anterior à data na qual o uso sem direito 

tornou-se do conhecimento geral naquele Membro, desde que a indicação geográfica não seja utilizada 

ou registrada de má féò (Artigo 24.7). Em outras palavras, salvo caso de má-fé no registro da marca 

pelo uso de uma indicação geográfica, os Membros poderão prever em suas legislações que os 

interessados terão o prazo de cinco anos para contestar uma marca (que contenha indicação 

geográfica), os quais serão contados ou do conhecimento do uso irregular ou da publicação de registro 

da aludida marca. 

 

Em suma, pode-se dizer que pelo TRIPS em caso de conflito entre uma marca e uma indicação 

geográfica, esta última prevalece, desde que os requisitos mencionados pelos artigos supracitados 

tenham sido preenchidos. Essa situação assinala para a importância e respeito que as indicações 

geográficas passaram a ter no âmbito do comércio internacional. No entanto, conforme interpretado 

pelo painel do caso DS290 (para. 7.622) os Artigos 22.3 e 23.2 resolvem conflitos entre marcas 

criadas após uma indicação geográfica, mas não trazem solução para os casos em que uma marca 

consolidada há muitos anos conflite com uma indicação geográfica posterior, demonstrando que a 

questão ainda está pendente de definição entre os Membros da OMC. 



 

ü Artigo 24 

 

Camila Biral Vieira da Cunha 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 24 

International Negotiations; Exceptions 
 

24.1  Members agree to enter into negotiations aimed at increasing the protection of individual 

geographical indications under Article 23. The provisions of paragraphs 4 through 8 below 

shall not be used by a Member to refuse to conduct negotiations or to conclude bilateral or 

multilateral agreements. In the context of such negotiations, Members shall be willing to 

consider the continued applicability of these provisions to individual geographical indications 

whose use was the subject of such negotiations. 

 

24.2  The Council for TRIPS shall keep under review the application of the provisions of this 

Section; the first such review shall take place within two years of the entry into force of the 

WTO Agreement. Any matter affecting the compliance with the obligations under these 

provisions may be drawn to the attention of the Council, which, at the request of a Member, 

shall consult with any Member or Members in respect of such matter in respect of which it has 

not been possible to find a satisfactory solution through bilateral or plurilateral consultations 

between the Members concerned. The Council shall take such action as may be agreed to 

facilitate the operation and further the objectives of this Section. 

 

24.3  In implementing this Section, a Member shall not diminish the protection of geographical 

indications that existed in that Member immediately prior to the date of entry into force of the 

WTO Agreement. 

 

24.4  Nothing in this Section shall require a Member to prevent continued and similar use of a 

particular geographical indication of another Member identifying wines or spirits in 

connection with goods or services by any of its nationals or domiciliaries who have used that 

geographical indication in a continuous manner with regard to the same or related goods or 

services in the territory of that Member either (a) for at least 10 years preceding 15 April 1994 

or (b) in good faith preceding that date. 

 

24.5 Where a trademark has been applied for or registered in good faith, or where rights to a 

trademark have been acquired through use in good faith either: 

 

(a)  before the date of application of these provisions in that Member as defined in Part VI; 

or 

 

(b)  before the geographical indication is protected in its country of origin; 

 

measures adopted to implement this Section shall not prejudice eligibility for or the validity of 

the registration of a trademark, or the right to use a trademark, on the basis that such a 

trademark is identical with, or similar to, a geographical indication. 

 

24.6  Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in respect of a 

geographical indication of any other Member with respect to goods or services for which the 

relevant indication is identical with the term customary in common language as the common 

name for such goods or services in the territory of that Member. Nothing in this Section shall 

require a Member to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other 

Member with respect to products of the vine for which the relevant indication is identical with 

the customary name of a grape variety existing in the territory of that Member as of the date of 

entry into force of the WTO Agreement. 



 

24.7  A Member may provide that any request made under this Section in connection with the use or 

registration of a trademark must be presented within five years after the adverse use of the 

protected indication has become generally known in that Member or after the date of 

registration of the trademark in that Member provided that the trademark has been published 

by that date, if such date is earlier than the date on which the adverse use became generally 

known in that Member, provided that the geographical indication is not used or registered in 

bad faith. 

 

24.8  The provisions of this Section shall in no way prejudice the right of any person to use, in the 

course of trade, that person's name or the name of that person's predecessor in business, except 

where such name is used in such a manner as to mislead the public. 

 

24.9  There shall be no obligation under this Agreement to protect geographical indications which 

are not or cease to be protected in their country of origin, or which have fallen into disuse in 

that country. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 24 

Negociações Internacionais; Exceções 
 

24.1  Os Membros acordam entabular negociações com o objetivo de aumentar a proteção às 

indicações geográficas específicas mencionadas no Artigo 23. As disposições dos Parágrafos 4 

a 8 abaixo não serão utilizadas por um Membro como motivo para deixar de conduzir 

negociações ou de concluir acordos bilaterais e multilaterais. No contexto de tais negociações, 

os Membros se mostrarão dispostos a considerar a aplicabilidade ulterior dessas disposições a 

indicações geográficas espec[ificas cuja utilização tenha sido objeto dessas negociações. 

 

24.2  O Conselho para TRIPS manterá sob revisão a aplicação das disposições desta Seção; a 

primeira dessas revisões será realizada dentro de dois anos da entrada em vigor do Acordo 

Constitutivo da OMC. Qualquer questão que afete o cumprimento das obrigações 

estabelecidas nessas disposições poderá ser levada à atenção do Conselho, o qual, a pedido de 

um Membro, realizará consultas com qualquer outro Membro ou Membros sobre as questões 

para as quais não tenha sido possível encontrar uma solução satisfatória mediante consultas 

bilaterais ou multilaterais entre os Membros interessados. O Conselho adotará as medidas que 

se acordem para facilitar o funcionamento e para a consecução dos objetivos dessa Seção. 

 

24.3 Ao implementar as disposições dessa Seção, nenhum Membro reduzirá a proteção às 

indicações geográficas que concedia no período imediatamente anterior à data de entrada em 

vigor do Acordo Constitutivo da OMC. 

 

24.4  Nada nesta Seção exigirá que um Membro evite o uso continuado e similar de uma 

determinada indicação geográfica de outro Membro, que identifique vinhos e destilados em 

relação a bens e serviços, por nenhum de seus nacionais ou domiciliários que tenham utilizado 

esta indicação geográfica de forma continuada para esses mesmos bens e serviços, ou outros 

afins, no território desse Membro (a) por, no mínimo, 10 anos antes de 15 de abril de 1994 ou, 

(b) de boa-fé, antes dessa data. 

 

24.5 As medidas adotadas para implementar esta Seção não prejudicarão a habilitação ao registro, a 

validade do registro, nem o direito de uso de uma marca, com base no fato de que essa marca é 

idêntica ou similar a uma indicação geográfica, quando essa marca tiver sido solicitada ou 

registrada de boa fé, ou quando os direitos a essa marca tenham sido adquiridos de boa fé 

mediante uso: 

 

(a)  antes da data de aplicação dessas disposições naquele Membro, segundo estabelecido 

na Parte VI; ou 



 

(b)  antes que a indicação geográfica estivesse protegida no seu país de origem; 

 

24.6 Nada nesta Seção obrigará um Membro a aplicar suas disposições a uma indicação geográfica 

de qualquer outro Membro relativa a bens e serviços para os quais a indicação pertinente seja 

idêntica ao termo habitual em linguagem corrente utilizado como nome comum para os 

mesmos bens e serviços no território daquele Membro. Nada do previsto nesta Seção obrigará 

um Membro a aplicar suas disposições a uma indicação geográfica de qualquer outro Membro 

relativa a produtos de viticultura para os quais a indicação relevante seja igual ao nome 

habitual para uma variedade de uva existente no território daquele Membro na data de entrada 

em vigor do Acordo constitutivo da OMC. 

 

24.7 Um Membro poderá estabelecer que qualquer requerimento formulado no âmbito desta Seção, 

relativo ao uso ou registro de uma marca, deve ser apresentado dentro de um prazo de cinco 

anos após tornado do conhecimento geral naquele Membro o uso sem direito da indicação 

protegida, ou após a data do registro da marca naquele Membro, desde que a marca tenha sido 

publicada até aquela data, quando anterior à data na qual o uso sem direito tornou-se do 

conhecimento geral naquele Membro, desde que a indicação geográfica não seja utilizada ou 

registrada de má fé. 

 

24.8 As disposições desta Seção não prejudicarão de forma alguma o direito de qualquer pessoa de 

usar, em operações comerciais, seu nome ou o de seu predecessor no negócio, exceto quando 

esse nome for utilizado de maneira que induza o público a erro. 

 

24.9 Não haverá, neste Acordo, obrigação de proteger indicações geográficas que não estejam 

protegidas, que tenham deixado de estar protegidas ou que tenham caído em desuso no seu 

país de origem. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 24 

 

O Artigo 24 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS174, DS290, DS435 e DS441. Os 

litígios DS174 e DS290 tiveram manifestação do Painel. As disputas DS 435 e DS441, até o momento, 

não foram analisadas pelo DSB da OMC. 

 

1 Art igo 24.3 

 

 a) ñData para implementação das regras em matéria de IGò 

 

Conforme entendimento do painel no caso EC - Trademarks and Geographical Indications  (DS290), 

os Membros, ao implementarem as previsões da Seção 3, que trata somente de Indicações Geográficas, 

não podem diminuir a proteção que garantiam a essa figura antes da entrada em vigor do Acordo da 

OMC (1º de janeiro de 1995). 

 

Relatório do Painel no litígio European Communities - Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: Austrália, WT/DS290/R, paras. 7.631-7.632  

 

Para. 7.631. ñArticle 24.3 appears in Section 3 of Part II of the TRIPS Agreement. The reference to 

ñthis Sectionò is therefore a reference to Section 3, which sets out standards for the protection of GIs. 



 

The ñdate of entry into force of the WTO Agreementò was 1 January 1995.ò 

 

Para. 7.632. ñThe scope of Article 24.3 is limited by the introductory phrase ñ[i]n implementing this 

Sectionò. It does not apply to measures adopted to implement provisions outside Section 3.  

Trademark owners' rights, which Members must make available in the implementation of Article 16.1, 

are found in Section 2. Therefore, Article 24.3 is inapplicable.ò 
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Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: EUA, WT/DS174/R, paras. 7.631-7.632  

 

Para. 7.631. ñArticle 24.3 appears in Section 3 of Part II of the TRIPS Agreement.  The reference to 

ñthis Sectionò is therefore a reference to Section 3, which sets out standards for the protection of GIs. 

The ñdate of entry into force of the WTO Agreementò was 1 January 1995.ò 

 

Para. 7.632. ñThe scope of Article 24.3 is limited by the introductory phrase ñ[i]n implementing this 

Sectionò. It does not apply to measures adopted to implement provisions outside Section 3.  

Trademark owners' rights, which Members must make available in the implementation of Article 16.1, 

are found in Section 2. Therefore, Article 24.3 is inapplicable.ò 

 

 b) ñA aplicabilidade do termo óshall not dimishôò 

 

Conforme entendimento do Painel no caso EC - Trademarks and Geographical Indications - (DS290), 

os Membros não podem diminuir a proteção que garantiam a essa figura antes da entrada em vigor do 

Acordo da OMC (1º de janeiro de 1995), mesmo que os padrões de proteção garantidos por um 

Membro fossem muito superiores àqueles previstos pela Sessão 3 do TRIPS. 
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Geographical Indications), Demandante: Austrália, WT/DS290/R, paras. 7.633-7.636 

 

Para. 7.633. ñTurning to the ordinary meaning of the terms used in the rest of the provision, the 

principal verb is ñshall not diminishò. This indicates that this is a standstill provision, and that it is 

mandatory. The parties do not agree on the meaning of the object of that verb, which is the phrase ñthe 

protection of geographical indicationsò as qualified by the final relative clause. In the English version 

of the text, that phrase could refer either to ñthe protection of GIsò as a whole, or to ñthe protectionò of 

individual GIs. In the French and Spanish versions, which are equally authentic, the verb ñexistedò in 

the relative clause is in the singular, which indicates that the ñprotection of geographical indicationsò 

must be interpreted as a whole. It is unclear in all three versions whether this refers to the legal 

framework or system of protection in a Member that existed immediately prior to 1 January 1995, or 

to the state of GI protection in a Member that existed at that time in terms of the individual rights 

which were protected.ò 

 

Para. 7.634. ñIf Article 24.3 referred to a system of protection in a Member, this would have two 

important consequences. First, as a mandatory provision, it would prevent a Member which had a 

system that granted a higher level of protection than that provided for in the TRIPS Agreement from 

implementing the same minimum standards of protection as other Members, even if it wished to do so. 

For example, in the European Communities, Article 14 of the Regulation entered into force in 1993 

but was amended in April 2003 in respect of trademark rights acquired through use.  To the extent that 

those amendments diminished the general level of protection of GIs under the European Communities' 

system, they would be inconsistent with Article 24.3 on its own view.ò 

 

Para. 7.635. ñSecond, a standstill provision for a system of protection would exclude from the scope 

of Section 3 not only individual rights already in force under that system as at the date of entry into 

force of the WTO Agreement, but also rights subsequently granted under that system in perpetuity. 



 

This would be a sweeping exclusion which would grow, rather than diminish, in importance, as an 

increasing number of GIs were protected under the prior legislation. The Panel is reluctant to find such 

an exclusion in the absence of any clear language to that effect, and none has been drawn to its 

attention. In this respect, it can be noted that the TRIPS Agreement does contain an exclusion for a 

type of system (in respect of phonograms) in Article 14.4 but it is optional, it clearly refers to a 

ñsystemò and it is subject to a proviso against abuse.  Article 24.3 contains none of these features.ò 

 

Para. 7.636. ñFor these reasons, the Panel interprets the phrase ñthe protection of geographical 

indications that existed in that Member immediately prior to the date of entry into force of the WTO 

Agreementò to mean the state of protection of GIs immediately prior to 1 January 1995, in terms of the 

individual GIs which were protected at that point in time.  In the present dispute, the parties agree that 

no GIs were registered under the Regulation prior to 1 January 1995.  Therefore, Article 24.3 is 

inapplicable.ò 
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Para. 7.633. ñTurning to the ordinary meaning of the terms used in the rest of the provision, the 

principal verb is ñshall not diminishò. This indicates that this is a standstill provision, and that it is 

mandatory. The parties do not agree on the meaning of the object of that verb, which is the phrase ñthe 

protection of geographical indicationsò as qualified by the final relative clause.  In the English version 

of the text, that phrase could refer either to ñthe protection of GIsò as a whole, or to ñthe protectionò of 

individual GIs. In the French and Spanish versions, which are equally authentic, the verb ñexistedò in 

the relative clause is in the singular, which indicates that the ñprotection of geographical indicationsò 

must be interpreted as a whole. It is unclear in all three versions whether this refers to the legal 

framework or system of protection in a Member that existed immediately prior to 1 January 1995, or 

to the state of GI protection in a Member that existed at that time in terms of the individual rights 

which were protected.ò 

 

Para. 7.634. ñIf Article 24.3 referred to a system of protection in a Member, this would have two 

important consequences. First, as a mandatory provision, it would prevent a Member which had a 

system that granted a higher level of protection than that provided for in the TRIPS Agreement from 

implementing the same minimum standards of protection as other Members, even if it wished to do so. 

For example, in the European Communities, Article 14 of the Regulation entered into force in 1993 

but was amended in April 2003 in respect of trademark rights acquired through use. To the extent that 

those amendments diminished the general level of protection of GIs under the European Communities' 

system, they would be inconsistent with Article 24.3 on its own view.ò 

 

Para. 7.635. ñSecond, a standstill provision for a system of protection would exclude from the scope 

of Section 3 not only individual rights already in force under that system as at the date of entry into 

force of the WTO Agreement, but also rights subsequently granted under that system in perpetuity. 

This would be a sweeping exclusion which would grow, rather than diminish, in importance, as an 

increasing number of GIs were protected under the prior legislation. The Panel is reluctant to find such 

an exclusion in the absence of any clear language to that effect, and none has been drawn to its 

attention. In this respect, it can be noted that the TRIPS Agreement does contain an exclusion for a 

type of system (in respect of phonograms) in Article 14.4 but it is optional, it clearly refers to a 

ñsystemò and it is subject to a proviso against abuse.  Article 24.3 contains none of these features.ò 

 

Para. 7.636. ñFor these reasons, the Panel interprets the phrase ñthe protection of geographical 

indications that existed in that Member immediately prior to the date of entry into force of the WTO 

Agreementò to mean the state of protection of GIs immediately prior to 1 January 1995, in terms of the 

individual GIs which were protected at that point in time. In the present dispute, the parties agree that 

no GIs were registered under the Regulation prior to 1 January 1995. Therefore, Article 24.3 is 

inapplicable. For all the reasons set out above, the Panel concludes that Article 24.3 is inapplicable.ò 



 

2 Art igo 24.5 

 

a) ñParâmetros para interpretação do artigo 24.5ò 

 

No caso EC - Trademarks and Geographical Indications (DS174), o painel apresentou entendimento 

de que a expressão "medidas adotadas para implementar essa Sessão" refere-se apenas a Sessão 3 que 

trata de Indicações Geográficas. 
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Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: EUA, WT/DS174/R, paras. 7.605-7.606 

 

Para. 7.605. ñThe Panel must interpret this provision, like all other provisions of the covered 

agreements relevant to this dispute, in accordance with the customary rules of interpretation of public 

international law, as required by Article 3.2 of the DSU. For present purposes, this means the general 

rule of treaty interpretation contained in Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. 

This requires an interpretation in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to 

the terms in their context and in the light of the object and purpose of the agreement. Recourse may be 

had to supplementary means of interpretation in accordance with Article 32 of that Convention.ò 

 

Para. 7.606. ñCommencing with the terms of the provision, we observe that Article 24.5 consists of a 

single sentence, of which the subject is ñmeasures adopted to implement this Sectionò. Article 24.5 

appears in Section 3 of Part II of the TRIPS Agreement. Therefore, the reference to ñthis Sectionò is a 

reference to Section 3.ò 
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Geographical Indications), Demandante: Austrália, WT/DS290/R, para. 7.605-7.606 

 

Para. 7.605. ñThe Panel must interpret this provision, like all other provisions of the covered 

agreements relevant to this dispute, in accordance with the customary rules of interpretation of public 

international law, as required by Article 3.2 of the DSU. For present purposes, this means the general 

rule of treaty interpretation contained in Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. 

This requires an interpretation in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to 

the terms in their context and in the light of the object and purpose of the agreement.  Recourse may 

be had to supplementary means of interpretation in accordance with Article 32 of that Convention.ò 

 

Para. 7.606. ñCommencing with the terms of the provision, we observe that Article 24.5 consists of a 

single sentence, of which the subject is ñmeasures adopted to implement this Sectionò. Article 24.5 

appears in Section 3 of Part II of the TRIPS Agreement. Therefore, the reference to ñthis Sectionò is a 

reference to Section 3.ò 

 

 b) ñO termo óprejudiceôò 

 

No caso EC - Trademarks and Geographical Indications (DS174) o Painel interpretou que o termo 

ñprujudiceò na expressão ñshall not prejudiceò deve denotar que as medidas de implementação das 

normas previstas pela Sessão 3 não devem afetar os direitos sobre marcas anteriormente registradas ou 

depositadas quando na ocorrência das condições estabelecidas no Artigo 24.5. 
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Geographical Indications), Demandante: EUA, WT/DS174/R, paras. 7.607-7.608, 7.614-7.615 e 

7.617 

 



 

Para. 7.607. ñThe principal verb in Article 24.5 is ñshall not prejudiceò. here are various definitions of 

the verb ñprejudiceò used in the three authentic language versions of the TRIPS Agreement. The 

ordinary meaning of the verb ñprejudiceò in English can be defined as ñaffect adversely or 

unfavourably; injure or impair the validity of (a right, claim, etc.)ò. The latter part of this definition 

appears particularly apposite in this context since it refers to a right or claim, and the objects of the 

verb in Article 24.5 are legal rights. 

 

However, the European Communities emphasizes that the verbs used in the French and Spanish 

versions, préjuger and prejuzgar respectively, correspond to the modern English verb ñprejudgeò. The 

Panel notes that this is an archaic sense of the English verb ñprejudiceò now analogous to its use in the 

phrase ñwithout prejudiceò. Other usages of the English verb ñprejudiceò in the TRIPS Agreement 

outside Article 24 have been rendered differently in the French and Spanish versions, which are 

equally authentic, to capture the sense of adverse effect or injury, so that that sense should not be read 

into Article 24.5. Nevertheless, the essence of all these definitions is that the provision does not affect 

certain other rights. The Panel's task in this dispute is to determine the applicability of Article 24.5. 

For that purpose, it suffices to note that the verb ñshall not prejudiceò denotes that the measures that 

are the subject of that provision shall not affect certain other rights.ò 

 

Para. 7.608. ñThe United States argues that the word ñprejudiceò connotes additional protection for 

trademark rights under Article 24.5.  However, the Panel notes that the word ñprejudiceò is relatively 

common in all three versions of the TRIPS Agreement and the phrase ñshall not prejudiceò or ñshall in 

no way prejudiceò occurs three other times in the English version, including once in another exception 

in Article 24, and once in relation to prior rights in Article 16.1 itself. Read in context, ñprejudiceò 

simply appears to be a word which the drafters used to indicate that a particular measure shall not 

affect certain other rights, including prior rights.ò 

 

Para. 7.614. ñTherefore, according to their ordinary meaning read in context, the terms ñshall not 

prejudiceò, ñthe eligibility for or the validity of the registration of a trademarkò and ñthe right to use a 

trademarkò, as used in paragraph 5 of Article 24, indicate the creation of exceptions to the obligations 

to provide two types of GI protection in Section 3. Both these types of protection could otherwise 

affect the rights identified in paragraph 5. Indeed, the refusal or invalidation of the registration of a 

trademark has no other function but to extinguish the eligibility for or the validity of the registration of 

a trademark. Paragraph 5 ensures that each of these types of protection shall not affect those rights.ò 

 

Para. 7.615. ñAccordingly, the Panel considers that Article 24.5 creates an exception to GI protection 

- as reflected in the title of Article 24.ò 

 

Para. 7.617. ñAs to the United States' argument, the Panel notes the contrast between the use of the 

specific terms ñeligibility for or the validity of the registrationò in Article 24.5, rather than simply 

ñexisting prior rightsò, which is the language used in the last sentence of Article 16.1. The use of 

language such as ñexisting prior rightsò would have clearly preserved the right to prevent certain uses 

without any need for implication. The more specific language used in Article 24.5 does not, which 

suggests that Article 24.5 does not impliedly preserve that right. However, this does not mean that 

Article 24.5 authorizes Members to prejudice that right.  Members may prejudice that right if there is 

another provision that obliges or permits them to do so.ò 
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Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: Austrália, WT/DS290/R, para. 7.607 

 

Para. 7.607. ñThe principal verb in Article 24.5 is ñshall not prejudiceò. There are various definitions 

of the verb ñprejudiceò used in the three authentic language versions of the TRIPS Agreement. The 

ordinary meaning of the verb ñprejudiceò in English can be defined as ñaffect adversely or 

unfavourably; injure or impair the validity of (a right, claim, etc.)ò. The latter part of this definition 

appears particularly apposite in this context since it refers to a right or claim, and the objects of the 



 

verb in Article 24.5 are legal rights. However, the European Communities emphasizes that the verbs 

used in the French and Spanish versions, préjuger and prejuzgar respectively, correspond to the 

modern English verb ñprejudgeò. The Panel notes that this is an archaic sense of the English verb 

ñprejudiceò now analogous to its use in the phrase ñwithout prejudiceò. Other usages of the English 

verb ñprejudiceò in the TRIPS Agreement outside Article 24 have been rendered differently in the 

French and Spanish versions, which are equally authentic, to capture the sense of adverse effect or 

injury, so that that sense should not be read into Article 24.5. Nevertheless, the essence of all these 

definitions is that the provision does not affect certain other rights. The Panel's task in this dispute is to 

determine the applicability of Article 24.5. For that purpose, it suffices to note that the verb ñshall not 

prejudiceò denotes that the measures that are the subject of that provision shall not affect certain other 

rights. 

 

The Panel notes that the word ñprejudiceò is relatively common in all three versions of the TRIPS 

Agreement and the phrase ñshall not prejudiceò or ñshall in no way prejudiceò occurs three other times 

in the English version, including once in another exception in Article 24, and once in relation to prior 

rights in Article 16.1 itself. Read in context, ñprejudiceò simply appears to be a word which the 

drafters used to indicate that a particular measure shall not affect certain other rights, including prior 

rights.ò 

 

 c) ñA express«o óthe eligibility for or the validity of the registration of a trademarkôò 

 

No caso EC - Trademarks and Geographical Indications (DS174) o Painel entendeu que a exceção à 

proteção das IGs prevista pelo Artigo 24.5 garante proteção às condições de eligibilidade e de validade 

do registro de uma marca que tenha sido registrada ou depositada antes da data de aplicação das 

previsões do TRIPS sobre IG ou antes de uma IG ser protegida em seu país de origem. 
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Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: EUA, WT/DS174/R, paras. 7.609, 7.614-7.615 e 7.617 

 

Para. 7.609. ñThe objects of the principal verb in Article 24.5 are ñthe eligibility for or the validity of 

the registration of a trademarkò and ñthe right to use a trademarkò. The context indicates the relevance 

of these rights in Article 24.5. The choice of words ñthe eligibility for or the validity of the registration 

of a trademarkò reflects the fact that these are the aspects of trademark protection which might 

otherwise be prejudiced by the obligations to ñrefuse or invalidate the registration of a trademarkò and 

that ñregistration of a trademark ... shall be refused or invalidatedò in Articles 22.3 and 23.2. In the 

same way, the choice of the words ñthe right to use a trademarkò reflects the fact that this is the aspect 

of trademark protection which would otherwise be prejudiced by the obligations to provide the legal 

means to prevent certain uses in Articles 22.2 and 23.1.ò 

 

Para. 7.614. ñTherefore, according to their ordinary meaning read in context, the terms ñshall not 

prejudiceò, ñthe eligibility for or the validity of the registration of a trademarkò and ñthe right to use a 

trademarkò, as used in paragraph 5 of Article 24, indicate the creation of exceptions to the obligations 

to provide two types of GI protection in Section 3. Both these types of protection could otherwise 

affect the rights identified in paragraph 5. Indeed, the refusal or invalidation of the registration of a 

trademark has no other function but to extinguish the eligibility for or the validity of the registration of 

a trademark. Paragraph 5 ensures that each of these types of protection shall not affect those rights.ò 

 

Para. 7.615. ñAccordingly, the Panel considers that Article 24.5 creates an exception to GI protection 

- as reflected in the title of Article 24.ò 

 

Para. 7.617. ñAs to the United States' argument, the Panel notes the contrast between the use of the 

specific terms ñeligibility for or the validity of the registrationò in Article 24.5, rather than simply 

ñexisting prior rightsò, which is the language used in the last sentence of Article 16.1. The use of 

language such as ñexisting prior rightsò would have clearly preserved the right to prevent certain uses 



 

without any need for implication. The more specific language used in Article 24.5 does not, which 

suggests that Article 24.5 does not impliedly preserve that right. However, this does not mean that 

Article 24.5 authorizes Members to prejudice that right.  Members may prejudice that right if there is 

another provision that obliges or permits them to do so.ò 
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Para. 7.608. ñThe objects of the principal verb in Article 24.5 are ñthe eligibility for or the validity of 

the registration of a trademarkò and ñthe right to use a trademarkò. The context indicates the relevance 

of these rights in Article 24.5. The choice of words ñthe eligibility for or the validity of the registration 

of a trademarkò reflects the fact that these are the aspects of trademark protection which might 

otherwise be prejudiced by the obligations to ñrefuse or invalidate the registration of a trademarkò and 

that ñregistration of a trademark ... shall be refused or invalidatedò in Articles 22.3 and 23.2. In the 

same way, the choice of the words ñthe right to use a trademarkò reflects the fact that this is the aspect 

of trademark protection which would otherwise be prejudiced by the obligations to provide the legal 

means to prevent certain uses in Articles 22.2 and 23.1.ò 

 

Para. 7.39. ñIt is not disputed that Article 24.5 refers to three aspects of the protection of trademarks, 

one of which is the eligibility of a trademark for registration. This concerns trademark applications. 

However, in the Panel's view, the reference to protection of trademarks and Article 24.5 does not 

necessarily concern each and every possible aspect of trademark application procedures. Article 15 of 

the TRIPS Agreement and numerous distinct obligations under the Paris Convention (1967), including 

Articles 4, 6, 6bis, 6quinquies and 7 relate to trademark applications and procedures. If a mere 

allegation of diminished protection of trademarks contrary to Article 24.5 of the TRIPS Agreement 

could include the specific obligation to accord priority filing dates for trademark applications, it could 

conceivably relate to all of these other distinct obligations as well.ò 

 

 d) ñA express«o óright to use a trademarkôò 

 

No caso EC - Trademarks and Geographical Indications (DS174) o Painel entendeu que a exceção à 

proteção das IGs prevista pelo artigo 24.5 protege o direito ao uso de determinada marca que tenha 

sido registrada ou depositada antes da data de aplicação das previsões do TRIPS sobre IG ou antes de 

uma IG ser protegida em seu país de origem. O direito ao uso de uma marca, muito embora não seja 

tratado pelo TRIPS, pode ser objeto de regulamentação na legislação nacional dos Membros, devendo, 

portanto, ser protegido no caso das hipóteses do Artigo 24.5. 
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Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: EUA, WT/DS174/R, paras. 7.610-7.611, 7.614-7.615, 

7.618-7.619 e 7.625 

 

Para. 7.610. ñ[...] In contrast, there is no language in Article 24.5 of the TRIPS Agreement which 

would provide for the conferral of a right to use a trademark. Instead, it is a saving provision which 

ensures that ñthe right to use a trademarkò is not prejudiced, or affected, by measures adopted to 

implement Section 3 of Part II. Irrespective of how the right to use a trademark arises, there is no 

obligation under Article 24.5 to confer it.ò 

 

Para. 7.611. ñEven if the TRIPS Agreement does not expressly provide for a ñright to use a 

trademarkò elsewhere, this does not mean that a provision that measures ñshall not prejudiceò that 

right provides for it instead. The right to use a trademark is a right that Members may provide under 

national law. This is the right saved by Article 24.5 where it provides that certain measures ñshall not 

prejudice ... the right to use a trademarkò.ò 

 



 

The context in other paragraphs of Article 24 confirms the Panel's interpretation of ñthe eligibility for 

or the validity of the registration of a trademarkò and ñthe right to use a trademarkò, as used in 

paragraph 5. Other exceptions in that article also refer to the implications of these two types of 

protection. Paragraph 4 refers to ñcontinued and similar use of a particular [GI] ... identifying wines 

and spiritsò; paragraph 7 refers to ñany request made under this Section in connection with the use or 

registration of a trademarkò; and paragraph 8 refers to ñthe right of any person to use, in the course of 

trade, that person's name.ò 

 

Para. 7.614. ñTherefore, according to their ordinary meaning read in context, the terms ñshall not 

prejudiceò, ñthe eligibility for or the validity of the registration of a trademarkò and ñthe right to use a 

trademarkò, as used in paragraph 5 of Article 24, indicate the creation of exceptions to the obligations 

to provide two types of GI protection in Section 3. Both these types of protection could otherwise 

affect the rights identified in paragraph 5. Indeed, the refusal or invalidation of the registration of a 

trademark has no other function but to extinguish the eligibility for or the validity of the registration of 

a trademark. Paragraph 5 ensures that each of these types of protection shall not affect those rights.ò 

 

Para. 7.615. ñAccordingly, the Panel considers that Article 24.5 creates an exception to GI protection 

- as reflected in the title of Article 24.ò 

 

Para. 7.618. ñThe text of Article 24.5 expressly preserves the right to use a trademark - which is not 

expressly provided for in the TRIPS Agreement ï and is silent as to any limitation on the trademark 

owner's exclusive right to prevent confusing uses of signs - which is expressly provided for in the 

TRIPS Agreement ï when the sign is used as a GI.ò 

 

Para. 7.619. ñAccordingly, the Panel's preliminary conclusion is that it is inappropriate to imply in 

Article 24.5 either the right to prevent confusing uses or a limitation on the right to prevent confusing 

uses.ò 

 

Para. 7.625. ñTherefore, the Panel concludes that, under Article 16.1 of the TRIPS Agreement, 

Members are required to make available to trademark owners a right against certain uses, including 

uses as a GI. The Regulation limits the availability of that right for the owners of trademarks which are 

subject to Article 14(2). Article 24.5 of the TRIPS Agreement is inapplicable and does not provide 

authority to limit that right.ò 
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Para. 7.609. ñThe European Communities asserts that the words ñthe right to use a trademarkò 

provide for an additional positive right to use a trademark.  However, in the Panel's view, the verb 

ñshall not prejudiceò is not capable of supporting this interpretation. It does not provide for the 

conferral of new rights on trademark owners or GI holders, but provides that the specifically 

mentioned rights shall not be affected by the measures that are the subject of the provision. If the 

drafters had intended to grant a positive right, they would have used positive language.  Indeed, 

Article 14(2) of the Regulation (which was adopted prior to the end of the TRIPS negotiations) 

expressly provides that ña trademark ... may continue to be usedò under certain conditions. In contrast, 

there is no language in Article 24.5 of the TRIPS Agreement which would provide for the conferral of 

a right to use a trademark. Instead, it is a saving provision which ensures that ñthe right to use a 

trademarkò is not prejudiced, or affected, by measures adopted to implement Section 3 of Part II. 

Irrespective of how the right to use a trademark arises, there is no obligation under Article 24.5 to 

confer it.ò 

 

Para. 7.610. ñEven if the TRIPS Agreement does not expressly provide for a ñright to use a 

trademarkò elsewhere, this does not mean that a provision that measures ñshall not prejudiceò that 

right provides for it instead. The right to use a trademark is a right that Members may provide under 



 

national law. This is the right saved by Article 24.5 where it provides that certain measures ñshall not 

prejudice ... the right to use a trademark.ò 

 

Para. 7.611. ñThe context in other paragraphs of Article 24 confirms the Panel's interpretation of ñthe 

eligibility for or the validity of the registration of a trademarkò and ñthe right to use a trademarkò, as 

used in paragraph 5. Other exceptions in that article also refer to the implications of these two types of 

protection. Paragraph 4 refers to ñcontinued and similar use of a particular [GI] ... identifying wines 

and spiritsò; paragraph 7 refers to ñany request made under this Section in connection with the use or 

registration of a trademarkò; and paragraph 8 refers to ñthe right of any person to use, in the course of 

trade, that person's nameò.ò 

 

Para. 7.612. ñThere is no reason to limit the ñright to use a trademarkò to trademarks acquired through 

use due to the optical symmetry between, on the one hand, the passive subjects of the first relative 

clause: ña trademark applied for ... in good faithò, ña trademark ... registered in good faithò and ñrights 

to a trademark ... acquired through use in good faithò and, on the other hand, the active objects of the 

principal verb: ñeligibility for ... the registration of a trademarkò, ñthe validity of the registration of a 

trademarkò and ñthe right to use a trademarkò. The operative parallel is between the rights which shall 

not be prejudiced and the types of GI protection which would otherwise prejudice them.ò 

 

Para. 7.613. ñTherefore, according to their ordinary meaning read in context, the terms ñshall not 

prejudiceò, ñthe eligibility for or the validity of the registration of a trademarkò and ñthe right to use a 

trademarkò as used in paragraph 5 of Article 24 indicate the creation of exceptions to the obligations to 

provide two types of GI protection in Section 3. Both these types of protection could otherwise affect 

the rights identified in paragraph 5. Indeed, the refusal or invalidation of the registration of a 

trademark has no other function but to extinguish the eligibility for or the validity of the registration of 

a trademark.  Paragraph 5 ensures that each of these types of protection shall not affect those rightsò. 

 

Para. 7.614. ñAccordingly, the Panel considers that Article 24.5 creates an exception to GI protection 

- as reflected in the title of Article 24.ò 

 

Para. 7.625. ñTherefore, the Panel concludes that, under Article 16.1 of the TRIPS Agreement, 

Members are required to make available to trademark owners a right against certain uses, including 

uses as a GI. The Regulation limits the availability of that right for the owners of trademarks subject to 

Article 14(2). Article 24.5 of the TRIPS Agreement is inapplicable and does not provide authority to 

limit that right.ò 

 

 e) ñIndicação geográfica vs. marcaò 

 

No caso EC - Trademarks and Geographical Indications (DS290) o Painel entendeu que o texto do 

Artigo 24.5 que prevê uma exceção à proteção de IGs expressamente preserva o direito de uso de uma 

marca registrada ou depositada anteriormente e é silente quanto a qualquer limitação dos direitos do 

titular exclusivo dessa marca para fins de combater colidência de expressões ou sinais quando estes 

são usados como IGs. Nesse sentido, o Painel reconhece que os Artigos 22.3 e 23.2 apresentam 

soluções para situações de disputa entre uma IG e uma marca que venha a ser posteriormemte 

registrada ou requerida, mas que não apresenta solução para uma disputa envolvendo conflito entre 

marcas registradas antes de uma indicação geográfica ter sido reconhecida em seu próprio país de 

origem. 

 

Relatório do Painel no litígio European Communities - Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: Austrália, WT/DS290/R, paras. 7.616-7.621 

 

Para. 7.616. ñAs to Australia's argument, the Panel notes the contrast between the use of the specific 

terms ñeligibility for or the validity of the registrationò in Article 24.5, rather than simply ñexisting 

prior rightsò, which is the language used in the last sentence of Article 16.1.  The use of language such 



 

as ñexisting prior rightsò would have clearly preserved the right to prevent certain uses without any 

need for implication. The more specific language used in Article 24.5 does not, which suggests that 

Article 24.5 does not impliedly preserve that right. However, this does not mean that Article 24.5 

authorizes Members to prejudice that right. Members may prejudice that right if there is another 

provision that obliges or permits them to do so.ò 

 

Para. 7.617. ñAs to the European Communities' argument, the Panel considers that it is difficult to 

sustain an argument that a limitation which is allegedly implied can prevail over an obligation in a 

WTO covered agreement which is express. It is evidently the position under the European 

Communities' domestic law that an implied positive right to use a registered GI prevails over the 

negative right of a prior trademark holder to prevent confusing uses. However, such an interpretation 

of the TRIPS Agreement is not possible without a suitable basis in the treaty text.  The text of Article 

24.5 expressly preserves the right to use a trademark - which is not expressly provided for in the 

TRIPS Agreement ï and is silent as to any limitation on the trademark owner's exclusive right to 

prevent confusing uses of signs - which is expressly provided for in the TRIPS Agreement ï when the 

sign is used as a GI.ò 

 

Para. 7.618. ñAccordingly, the Panel's preliminary conclusion is that it is inappropriate to imply in 

Article 24.5 either the right to prevent confusing uses or a limitation on the right to prevent confusing 

uses.ò 

 

Para. 7.619. ñThe ordinary meaning of the terms in their context must also be interpreted in light of 

the object and purpose of the agreement. The object and purpose of the TRIPS Agreement, as 

indicated by Articles 9 through 62 and 70 and reflected in the preamble, includes the provision of 

adequate standards and principles concerning the availability, scope, use and enforcement of trade-

related intellectual property rights. This confirms that a limitation on the standards for trademark or GI 

protection should not be implied unless it is supported by the text.ò 

 

Para. 7.620. ñThe standards of protection in Part II of the Agreement and, hence, the procedures for 

their enforcement under Part III, could be undermined by systematic conflicts between the standards 

for different categories of intellectual property available to different parties but applied to the same 

subject matter. This is particularly apparent in the case of trademarks and GIs due to the similarity of 

the subject matter eligible for protection by those two categories of intellectual property and the fact 

that the rights in respect of uses are indifferent as to whether the infringing subject matter is protected 

by another category of intellectual property. The subject matter eligible for protection overlaps whilst 

the rights conferred by each category intersect.ò 

 

Para. 7.621. ñThe European Communities submits that this is a conflict resolved by Article 22.3 (and 

23.2) by effectively giving priority to the GI. The Panel agrees that Article 22.3 and Article 23.2 can 

resolve conflicts with later trademarks but they do not resolve conflicts with prior trademarks that 

meet the conditions set out in Article 24.5.ò 

 

3 Art igo 24.9 

 

 a) ñProteção de IG ówhich are not protected in their country of originôò 

 

No caso EC - Trademarks and Geographical Indications (DS174 e DS290), o Painel manifestou seu 

entendimento de que o nível de proteção no país de origem de um IG não afeta a proteção onde a IG 

busca ser protegida nos termos do TRIPS. No entanto, conforme Artigo 24.9, a falta de proteção de 

uma expressão como IG em seu país de origem gera a possibilidade de uma IG não ser protegia por 

outros Membros ou mesmo ter sua proteção negada em eventual disputa entre marcas e IG. 

 

Relatório do Painel no litígio European Communities - Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: EUA, WT/DS174/R, paras. 7.278 e 7.413 



 

Para. 7.278. ñThe Panel also confirms that nothing in these findings purports to diminish the rights of 

Members under Article 24.9 of the TRIPS Agreement, which provides, in essence, that there is no 

obligation under this Agreement to protect geographical indications which are not protected in their 

country of origin.ò 

 

Para. 7.413. ñThe level of protection in the country of origin does not affect GI protection in the 

country where GI protection is sought under the TRIPS Agreement, except to the extent that a lack of 

GI protection in the country of origin provides a ground to deny GI protection in accordance with 

Article 24.9.ò 

 

Relatório do Painel no litígio European Communities - Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: Austrália, WT/DS290/R, para. 7.313 

 

Para. 7.313. ñThe Panel also confirms that nothing in these findings purports to diminish the rights of 

Members under Article 24.9 of the TRIPS Agreement, which provides, in essence, that there is no 

obligation under this Agreement to protect geographical indications which are not protected in their 

country of origin.ò 

 

III.  Comentários 

 

Nos termos do TRIPS não se identifica tão claramente quais são os requisitos para que uma indicação 

geográfica possa se beneficiar da proteção geral garantida pelo acordo. Contudo, a partir da leitura de 

suas disposições é possível se depreender que o Acordo estipula a proteção das indicações geográficas 

nos termos da definição por ele fixada. 

 

Observa-se, no entanto, que não há qualquer previsão no Acordo TRIPS que obrigue a proteção de 

uma indicação geográfica em um Membro simplesmente porque ela é protegida em outro Membro 

(país de origem). Trata-se de uma faculdade a ser exercida pelos Membros da OMC. 

 

Sob outro aspecto, ainda, não há a exigência expressa de que proteção de uma indicação geográfica em 

um Membro dependa da proteção em seu país de origem. Caso uma indicação geográfica não goze de 

proteção em seu país, seja porque a proteção nacional não existe, deixou de existir ou se tornou 

genérica em seu país de origem, ainda assim, pelos termos do Acordo, ela pode ser protegida em outro 

país, que não aquele de sua origem (Artigo 24.6). Contudo, não se pode negar que essa situação será, 

sem dúvida, excepcional. 

 

Conforme o relatório do Painel no caso European Communities - Protection Of Trademarks And 

Geographical Indications (WT/DS174/R), Parágrafos 7.278 e 7.413, com previsão idêntica no 

Parágrafo 7.313 do caso WT/DS290/R, a ausência de proteção no país de origem não impedirá, 

necessariamente, a proteção em outro país. No entanto, de outro aspecto, a proteção no país de origem 

também não acarretará obrigatoriamente a proteção garantida pelo Acordo em outro país, uma vez que 

os Membros poderão apresentar algumas ressalvas contra a indicação geográfica protegida, como, por 

exemplo, sua generalização. 

 

 

 



 

ü Art igo 25 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Section 4 

Industrial Designs 

Article 25 

Requirements for Protection 
 

25.1  Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are 

new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not 

significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members 

may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical 

or functional considerations. 

 

25.2  Each Member shall ensure that requirements for securing protection for textile designs, in 

particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the 

opportunity to seek and obtain such protection. Members shall be free to meet this obligation 

through industrial design law or through copyright law. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Seção 4 

Desenhos Industriais 

Artigo 25 

Requisitos para a Proteção 
 

25.1 Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que 

sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos 

ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações 

de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção 

não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou 

funcionais. 

 

25.2 Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos - 

particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicação - não dificulte 

injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa proteção. Os Membros terão 

liberdade para cumprir com essa obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou 

mediante lei de direito autoral. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 25 

 

O Artigo 25 não foi objeto de consulta e análise no DSB da OMC até o momento. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 

 



 

ü Art igo 26 

 

IA.  Texto do Artigo em inglês 
 

Article 26 

Protection 
 

26.1  The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not 

having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a 

design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are 

undertaken for commercial purposes. 

 

26.2 Members may provide limited exceptions to the protection of industrial designs, provided that 

such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of protected 

industrial designs and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of 

the protected design, taking account of the legitimate interests of third parties. 

 

26.3  The duration of protection available shall amount to at least 10 years. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 26 

Proteção 
 

26.1  O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua 

autorização, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que 

constitua uma cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses 

atos sejam realizados com fins comerciais. 

 

26.2  Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde 

que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos 

industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do titular do 

desenho protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros. 

 

26.3  A duração da proteção outorgada será de, pelo menos, dez anos. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 26 

 

O Artigo 26 não foi objeto de consulta e análise pelo DSB da OMC até o momento. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 

 

 



 

ü Artigo 27 

 
Bruno Guandalini 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 27 

Patentable Subject Matter 
 

27.1  Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, 

whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve 

an inventive step and are capable of industrial application. (74) Subject to paragraph 4 of 

Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available 

and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of 

technology and whether products are imported or locally produced. 

 

27.2  Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of 

the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, 

including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the 

environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is 

prohibited by their law. 

 

27.3  Members may also exclude from patentability: 

 

(a)  diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals; 

 

(b)  plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes 

for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological 

processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either 

by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof.  The 

provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into 

force of the WTO Agreement. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 27 

Matéria Patenteável 
 

27.1  Sem prejuízo do disposto nos Parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de 

processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um 

passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.
6
 Sem prejuízo do disposto no Parágrafo 

4 do Artigo 65, no Parágrafo 8 do Artigo 70 e no Parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão 

disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de 

invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou 

produzidos localmente. 

 

27.2  Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu 

território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para 

proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio 

ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida 

por sua legislação. 

 

27.3 Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: 

 

                                                 
6 Para os fins deste Artigo, os termos ñpasso inventivoò e ñpass²vel de aplica«o industrialò, podem ser considerados 

por um Membro como sin¹nimos aos termos ñn«o-·bvioò e ñutiliz§velò. 



 

(a)  métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou 

de animais; 

 

(b)  plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para 

a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e 

microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades 

vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, 

seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subParágrafo será revisto quatro 

anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. 

 
Footnote 74: For the purposes of this Article, the terms ñinventive stepò and ñcapable of industrial applicationò may be 

deemed by a Member to be synonymous with the terms ñnon-obviousò and ñusefulò respectively. 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Artigo 27.1, Nota de rodapé  

 

No texto da nota não consta a conjunção aditiva ñeò entre as expressões ñpasso inventivoò e ñpassível 

de aplicação industrialò. Todas as versões oficiais o trazem, pois se referem a duas expressões 

distintas. Nesse sentido, considera-se que deve ser incluída na versão em português, a exemplo do que 

é feito nas três versões oficiais publicadas pela OMC. 

 

Outra expressão que foi omitida na versão em português é ñrespectivamenteò. Todas as versões 

oficiais apresentam essa palavra dada a necessidade de se considerar ñpasso inventivoò exatamente 

como sinônimo de ñnão óbvioò e ñpassível de aplicação industrialò como sinônimo de ñutilizávelò, e 

não ñpasso inventivoò ñpassível de aplicação industrialò como sinônimos aos termos ñnão óbvioò e 

ñutilizávelò em qualquer ordem. 

 

Artigo 27.2 

 

A expressão ñordem públicaò empregada na tradução em português deve ser lida com a carga 

axiomática da expressão em francês ñordre publicò, por mais que se possa literalmente apresentar uma 

tradução. É notória a singularidade do conceito criado pelos franceses. Ressalte-se que a versão oficial 

na língua inglesa manteve em seu texto a expressão no francês.  

 

Artigo 27.3 (b) 

 

A versão em português se equivoca ao colocar a vírgula após ñanimaisò e não após 

ñmicroorganismosò. Essa alteração resulta na exclusão dos microorganismos e processos 

essencialmente biológicos da categoria plantas e animais. Nesse sentido, a versão traduzida leva ao 

entendimento de que o TRIPS não concede a possibilidade aos Membros de considerar como não 

patenteáveis os processos essencialmente biológicos.  

 

O que o artigo estipula, em verdade, é que os Membros podem considerar como não patenteáveis 

plantas e animais, com exceção dos microorganismos, ou seja, os microorganismos não poderão ser 

incluídos nesta possibilidade de não patenteabilidade. Já os procedimentos essencialmente biológicos 

devem ter o mesmo tratamento dado às plantas e animais, e não serem excepcionados como os 

microorganismos.  

 

Extrai-se da inteligência das orações ñplants and animals other than micro-organisms, and essentially 

biological processes [...]ò, ou ñlas plantas y los animales excepto los microorganismos, y los 

procedimientos esencialmente biológicos [...]ò, ou ainda ñles végétaux et les animaux autres que les 

micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques [...]ò que serão excluídos do conjunto 

de plantas e animais todos os microorganismos, mas que serão incluídos no tratamento do Parágrafo 3 

os processos essencialmente biológicos. Isso pode ser entendido pela existência da vírgula 



 

imediatamente após a palavra microorganismos presente nas três versões oficiais, no inglês, espanhol 

e francês, publicadas pela OMC. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 27 

 

O Artigo 27 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS36, DS50, DS79, DS114, DS153, 

DS171, DS186, DS196, DS199, DS224 e DS434. Os litígios DS79 e DS114 tiveram manifestação do 

Painel. O caso DS50 teve manifestação do Painel e do Órgão de Apelação. As disputas DS153, DS224 

e DS434, até o momento, não foram analisadas pelo DSB da OMC. Os casos DS36, DS171, DS196 e 

DS199 resultaram em solução mutuamente acordada. No caso DS170, embora não tenha sido citado 

na fase de consultas, o artigo foi analisado nos relatórios do Painel e do Órgão de Apelação. 

 

a) ñExpress«o ópatentable subject matterôò   

 

Relatório do Painel no litígio Canada - Term of Patent Protection (Canada - Patent Term), 

Demandante: EUA, WT/DS170/R, paras. 6.34 e 6.35 

 

Com o intuito de interpretar a expressão ñpotentable subject matterò presente no Artigo 70.2, o Painel 

fez uma análise da Seção 5 da Parte II do Acordo TRIPS Canada - Patent Term. Da leitura do título 

do Artigo 27, o qual introduz a Seção, o Painel chegou a conclusão de que a ñsubject matterò refere-se 

à  ñinventionsò (invenções). Dentro desse contexto, o Painel considerou a proteção da subject matter. 

No caso de patentes, portanto, as invenções são o objeto da proteção, assim como signs ou sinais são 

no caso de trademarks (marcas). No mesmo litígio, o Órgão de Apelação, apresentou uma distinção de 

subject matter dentro da própria Seção 5. Esclareceu que subject matter no Artigo 27 refere-se às 

mesmas invenções propostas pelo Painel, invenções as quais podem ser patenteáveis. Entretanto, o 

Órgão de Apelação ressalta que subject matter nos Artigos 28, 31 e 34 refere-se a invenções às quais 

já foram concedidas patentes. 

 

Para. 6.34. ñAs it is undisputed that this case involves patents, the relevant provisions are contained in 

Section 5 of Part II of the TRIPS Agreement. The subheading of Article 27 is ñPatentable Subject 

Matterò and paragraph 1 of Article 27 provides that the ñsubject matterò of this Section is 

ñinventionsò. The ordinary meaning of ñsubject matterò, which is ñthe topic dealt with or the subject 

represented in a debate, exposition, or work of artò, (75) and the language ñpatents shall be available 

for any inventionsò in Article 27.1 of the TRIPS Agreement support the view that ñsubject matterò in 

relation to patents is ñinventions.ò 

 

Para. 6.35. ñWhen we examine the ñprotectionò available to inventions, Article 27, read as a whole, 

supports the view that inventions are the relevant subject matter; novelty, inventive step and 

usefulness are the requirements for their ñprotectionò; and patents are a relevant form of ñprotectionò. 

This view is confirmed contextually by other provisions in Part II of the TRIPS Agreement that deal 

with other ñsubject matterò. For example, ñProtectable Subject Matterò is the subheading of 

Article 15, which provides, inter alia, that any distinctive sign is capable of constituting a trademark. 

This indicates that signs are the relevant subject matter, distinctiveness is the basic requirement for 

their protection and trademarks a relevant form of protection [...].ò 

 

Relatório do Órgão de Apelação no litígio  Canada - Term of Patent Protection (Canada - Patent 

Term), WT/DS170/AB/R, para. 66 

 

Para. 66. ñArticles 27, 28, 31 and 34 of the TRIPS Agreement also use the words ñsubject matterò 

with respect to patents and provide an equally useful context for interpretation.  Article 27, entitled 

ñPatentable Subject Matterò, states: ñpatents shall be available for any inventionsò é. This Article 

identifies the criteria that an invention must fulfil in order to be eligible to receive a patent, and it also 

identifies the types of inventions that may be excluded from patentability even if they meet those 

criteria.  On the other hand, in Articles 28, 31 and 34, the words ñsubject matterò relate to patents that 



 

are granted pursuant to the criteria in Article 27;  that is to say, these Articles relate to inventions that 

are protected by patents granted, as distinguished from the ñpatentableò inventions to which Article 27 

refers (...).ò 
 

b) ñInterpretação do Artigo 27ò 

 

Relatório do Painel no litígio Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products (Canada - 

Pharmaceutical Patents), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS114/R, paras. 7.14 e 

7.15 

 

No caso Canada - Pharmaceutical Products, o Painel apresentou uma forma de interpretação do texto 

do Artigo 27, de forma a não restringir seu teor ao apecto textual, mas de considerar uma interpretação 

ampla e extensa do contexto do Artigo. 

 

Para. 7.14. ñThe Panel noted that, in the framework of the TRIPS Agreement, which incorporates 

certain provisions of the major pre-existing international instruments on intellectual property, the 

context to which the Panel may have recourse for purposes of interpretation of specific TRIPS 

provisions, in this case Articles 27 and 28, is not restricted to the text, Preamble and Annexes of the 

TRIPS Agreement itself, but also includes the provisions of the international instruments on 

intellectual property incorporated into the TRIPS Agreement, as well as any agreement between the 

parties relating to these agreements within the meaning of Article 31(2) of the Vienna Convention on 

the Law of Treaties (é).ò 

 

Para. 7.15. ñAs a consequence of the extended context that has to be taken into account when 

interpreting provisions of the TRIPS Agreement, the Panel, in considering the negotiating history of 

the TRIPS Agreement, concluded that interpretation may go beyond the negotiating history of the 

TRIPS Agreement proper and also inquire into that of the incorporated international instruments on 

intellectual property.ò 

 

c) ñAn invention is new and involves an inventive stepò 

 

Relatório do Painel no litígio India - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural 

Chemical Products (India - Patents), Demandante: EUA, WT/DS50/R, para. 8.28 

 

No caso India - Patents, o Painel entendeu que uma invenção é nova e envolve um passo inventivo 

quando, respectivamente, a invenção não formar parte da arte anterior (estado da arte) e um passo 

inventivo for deduzido da arte anterior por uma pessoa experiente no assunto. 

 

Para. 8.28. ñ[é] Once these inventions can be protected by product patents, Article 27 requires them to 

be available for, at least, those inventions that are (i) new, (ii) involve an inventive step and (iii) are 

capable of industrial application.  In accordance with the normal meaning of these conditions, an 

invention is new and involves an inventive step if, at the filing date or, if applicable, the priority date of 

the application in which patent protection is claimed, the invention did not form part of the prior art and 

required an inventive step [é].ò 

 

 d) ñDiscriminationò 

 

Relatório do Painel no litígio Canada - Patent Protection of Pharmaceutical (Canada - 

Pharmaceutical Patents), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS114/R, paras. 7.91-7.94, 

7.98 e 7.101 

  

Na disputa Canada - Pharmaceutical Patents, o Painel buscou uma interpretação do termo 

discrimination para verificar se existe uma discriminação com relação ao campo da tecnologia, ou 

seja, tratamento diferenciado ao setor farmacêutico. Nesse sentido, o Painel teve como propósito 



 

explicar o conceito de discrimination empregado no Artigo 27, chegando a analisar se existira uma 

descriminação de facto. 

 

Para. 7.91. ñ[é] Article 27.1 prohibits discrimination as to enjoyment of ñpatent rightsò without 

qualifying that term. Article 30 exceptions are explicitly described as ñexceptions to the exclusive 

rights conferred by a patentò and contain no indication that any exemption from non-discrimination 

rules is intended. A discriminatory exception that takes away enjoyment of a patent right is 

discrimination as much as is discrimination in the basic rights themselves. The acknowledged fact that 

the Article 31 exception for compulsory licences and government use is understood to be subject to the 

non-discrimination rule of Article 27.1, without the need for any textual provision so providing, 

further strengthens the case for treating the non-discrimination rules as applicable to Article 30. 

Articles 30 and 31 are linked together by the opening words of Article 31 which define the scope of 

Article 31 in terms of exceptions not covered by Article 30. (76)  Finally, the Panel could not agree 

with Canada's attempt to distinguish between Articles 30 and 31 on the basis of their 

mandatory/permissive character; both provisions permit exceptions to patent rights subject to certain 

mandatory conditions. Nor could the Panel understand how such a ñmandatory/permissiveò 

distinction, even if present, would logically support making the kind of distinction Canada was 

arguing.  In the Panel's view, what was important was that in the rights available under national law, 

that is to say those resulting from the basic rights and any permissible exceptions to them, the forms of 

discrimination referred to in Article 27.1 should not be present.ò 

 

Para. 7.92. ñ[é] it is not true that Article 27 requires all Article 30 exceptions to be applied to all 

products. Article 27 prohibits only discrimination as to the place of invention, the field of technology, 

and whether products are imported or produced locally. Article 27 does not prohibit bona fide 

exceptions to deal with problems that may exist only in certain product areas.  Moreover, to the extent 

the prohibition of discrimination does limit the ability to target certain products in dealing with certain 

of the important national policies referred to in Articles 7 and 8.1, that fact may well constitute a 

deliberate limitation rather than a frustration of purpose.  It is quite plausible, as the EC argued, that 

the TRIPS Agreement would want to require governments to apply exceptions in a non-discriminatory 

manner, in order to ensure that governments do not succumb to domestic pressures to limit exceptions 

to areas where right holders tend to be foreign producers.ò 

 

Para. 7.93. ñ[é] the anti-discrimination rule of Article 27.1 does apply to exceptions of the kind 

authorized by Article 30 [é].ò 

 

Para. 7.94. ñThe primary TRIPS provisions that deal with discrimination, such as the national 

treatment and most-favoured-nation provisions of Articles 3 and 4, do not use the term 

ñdiscriminationò. They speak in more precise terms. The ordinary meaning of the word ñdiscriminateò 

is potentially broader than these more specific definitions. t certainly extends beyond the concept of 

differential treatment. It is a normative term, pejorative in connotation, referring to results of the 

unjustified imposition of differentially  disadvantageous treatment.  Discrimination may arise from 

explicitly different treatment, sometimes called ñde jure discriminationò, but it may also arise from 

ostensibly identical treatment which, due to differences in circumstances, produces differentially 

disadvantageous effects, sometimes called ñde facto discriminationò. The standards by which the 

justification for differential treatment is measured are a subject of infinite complexity. 

ñDiscriminationò is a term to be avoided whenever more precise standards are available, and, when 

employed, it is a term to be interpreted with caution, and with care to add no more precision than the 

concept contains.ò 

 

Para. 7.98. ñIn considering how to address these conflicting claims of discrimination, the Panel 

recalled that various claims of discrimination, de jure and de facto, have been the subject of legal 

rulings under GATT or the WTO. (77)  These rulings have addressed the question whether measures 

were in conflict with various GATT or WTO provisions prohibiting variously defined forms of 

discrimination. As the Appellate Body has repeatedly made clear, each of these rulings has necessarily 

been based on the precise legal text in issue, so that it is not possible to treat them as applications of a 



 

general concept of discrimination. Given the very broad range of issues that might be involved in 

defining the word ñdiscriminationò in Article 27.1 of the TRIPS Agreement, the Panel decided that it 

would be better to defer attempting to define that term at the outset, but instead to determine which 

issues were raised by the record before the Panel, and to define the concept of discrimination to the 

extent necessary to resolve those issues.ò 

   

Para. 7.101. ñAs noted above, de facto discrimination is a general term describing the legal 

conclusion that an ostensibly neutral measure transgresses a non-discrimination norm because its 

actual effect is to impose differentially disadvantageous consequences on certain parties, and because 

those differential effects are found to be wrong or unjustifiable. Two main issues figure in the 

application of that general concept in most legal systems. One is the question of de facto 

discriminatory effect - whether the actual effect of the measure is to impose differentially 

disadvantageous consequences on certain parties. The other, related to the justification for the 

disadvant ageous effects, is the issue of purpose - not an inquiry into the subjective purposes of the 

officials responsible for the measure, but an inquiry into the objective characteristics of the measure 

from which one can infer the existence or non-existence of discriminatory objectives.ò 
 

III.  Comentários 

 

Artigo 27.1 

 

Patenteabilidade absoluta 

 

O Artigo 27 estabelece, em princípio, que a patente será garantida em todos os campos da tecnologia, 

permitindo apenas exceções limitadas. O que se extrai de seu texto é a presença do princípio da 

patenteabilidade absoluta, pelo qual se considera patenteável todo o tipo de invenção, produto ou 

processo, em todos os campos da tecnologia. (78) 

 

Conforme explicou o Painel, no caso Canada - Patent Term, ñmatéria patenteávelò refere-se a 

ñinvençõesò, portanto, o Artigo trata de patentes de invenções: 

 
The ordinary meaning of ñsubject matterò, which is ñthe topic dealt with or 

the subject represented in a debate, exposition, or work of artò, (79) and the 

language ñpatents shall be available for any inventionsò in Article 27.1 of the 

TRIPS Agreement support the view that ñsubject matterò in relation to patents 

is ñinventionsò. (WT/DS170/R, para. 6.34) 

 

Essa noção foi confirmada no mesmo caso pelo Órgão de Apelação, que, ademais, fez uma 

diferenciação da expressão ñsubject matterò que aparecem em outros Artigos: 

 
On the other hand, in Articles 28, 31 and 34, the words ñsubject matterò relate 

to patents that are granted pursuant to the criteria in Article 27; that is to say, 

these Articles relate to inventions that are protected by patents granted, as 

distinguished from the ñpatentableò inventions to which Article 27 refers [...]. 

(WT/DS170/AB/R, para. 66) 

 

Assinala-se que este princípio da patenteabilidade absoluta recebe a incidência não só das exceções 

limitadas estabelecidas nos Parágrafos 2 e 3 do Artigo 27, mas também está sujeito às três condições 

de novidade, inventividade e aplicação industrial. Esse entendimento foi confirmado pelo Órgão de 

Apelação no caso Canada ï Patent Term, o qual afirmou que o Artigo 27 ñidentifies the criteria that 

an invention must fulfill in order to be eligible to receive a patent and it also identifies the types of 

inventions that may be excluded from patentability even if they meet those criteriaò 
(WT/DS170/AB/R, para. 66). 

 

Condições para a concessão da patente 

 

O Artigo 27.1 garante a possibilidade de outorga de uma patente desde que estejam presentes três 



 

condições cumulativas: que a invenção seja ñnovaò; envolva um ñpasso inventivoò e seja ñpassível de 

aplicação industrialò. (80) O texto deixa a cargo discricionário dos Membros a interpretação dos 

requisitos de acordo com seus níveis de desenvolvimento. Permite, assim, que sejam adotadas, de um 

lado, definições mais restritivas nos casos em que se busca maior acesso à tecnologia onde se quer 

também maior acesso aos medicamentos, por exemplo, ou, de outro lado, interpretações mais amplas 

para um maior incentivo ao desenvolvimento tecnológico. No entanto, ainda que os Membros tenham 

liberdade e discricionariedade quanto às interpretações, devem assegurar proteção das invenções por 

patente se presentes as condições mínimos: novidade, passo inventivo e passível de aplicação 

industrial. 

 

Novidade 

 

A invenção deve ser ñnovaò. A interpretação do conceito de novidade se faz pela noção da tecnologia 

mais recentemente conhecida. A exigência de novidade significa que, se a invenção já tiver sido 

revelada ao público anteriormente ao primeiro pedido de patente, o inventor não terá nada de novo a 

revelar e não poderá ter uma remuneração por isso. Deve-se lembrar que esta revelação anterior que 

impediria a concessão da patente pode acontecer em qualquer lugar, independentemente de onde se 

requer a proteção da invenção. Este elemento, portanto, é o que justifica a não patenteabilidade de 

coisas existentes na natureza, como os minerais. Finalmente, deve-se esclarecer que o uso secreto de 

uma invenção pode levar ao entendimento de que ela não faz parte da arte anterior, cuja análise pode 

vir a ser analisada ao tempo do pedido para os propósitos do critério de novidade. 

 

Passo inventivo 

 

A expressão ñpasso inventivoò é majoritariamente usada na União Europeia. Nos EUA, a terminologia 

comumente usada é ñnão-óbvioò, (81) e, no Brasil, ñatividade inventivaò. A noção de ñpasso 

inventivoò diz respeito ao fato de qu a invenção não deve ser somente algo novo, mas também que ela 

não seja óbvia ñto a person skilled in the art in view of the prior art at the relevant date.ò Este passo 

inventivo deve ser avaliado, destarte, considerando-se o efeito surpreendente e inesperado 

proporcionado pela invenção. 

 

Este critério foi, em verdade, uma criação jurisprudencial nos EUA e na Europa. Em alguns países, 

como nos EUA, o padrão de inventividade é considerado baixo, o que permite a concessão de patentes 

a invenções de pouco desenvolvimento, ñoften aggressively used to artificially extend the duration of 

protection and to block legitimate competitionò. (82) Por outro lado, padrões mais altos de 

inventividade são estabelecidos em países em desenvolvimento para evitar altos custos e turbulência 

de mercado. O próprio Banco Mundial indicou que países em desenvolvimento ñcould set high 

standards for the inventive step, thereby preventing routine discoveries from being patentedò. (83) Isso 

acontece porque o Acordo TRIPS proporciona certa margem de discricionariedade aos Membros de 

estabelecer a definição de ñpasso inventivo.ò 

 

Passível de aplicação industrial 

 

Para ser patenteável, o TRIPS requer que a invenção seja também utilizável ou passível de aplicação 

industrial. PIRES DE CARVALHO ensina que: 

 
Utility does not mean a useful technical advance in respect of the prior art. 

Patents are not certificates of merit. It is for the market to decide whether the 

patented invention is useful or not. The utility requirement emphasizes the 

technical aspect of inventions. It means that inventions, in order to be 

patentable, must be capable of being used in a respective manner in the 

production of goods and services. (84) 

 

Com base nesse aspecto técnico das invenções, interpreta-se que as invenções devem ser passiveis de 

uso em qualquer tipo de indústria, desde agricultura até alta-tecnologia, entendidaô como qualquer 

atividade física de caráter técnico. O Escritório Europeu de Patentes considera como aplicação 



 

industrial qualquer atividade usável ou prática que seja distinta da estética ou das artes plásticas. (85) 

 

Não-discriminação 

 

A segunda parte do Artigo 27.1 estabelece que a disponibilidade e o usufruto dos direitos sobre as 

patentes não deverão estar sujeitos a nenhuma discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu 

setor tecnológico e quanto à procedência dos bens que empregam a invenção. No caso Canada ï 

Pharmaceuticals, o Painel apontou claramente nesse sentido, afirmando, ainda, que o ñArticle 27 does 

not prohibit bona fide exceptions to deal with problems that may exist only in certain product áreasò. 
(WT/DS114/R, para. 7.93) 

 

O texto do Artigo, entretanto, requer uma interpretação aprimorada da expressão ñdiscriminaçãoò. No 

caso Canada ï Pharmaceuticals - umas das duas únicas disputas perante o DSB da OMC a aplicar 

substancialmente os dispositivos da Seção 5 do TRIPS ï, o Painel entendeu que a expressão 

discriminação, presente no Artigo 27, tem um sentido mais amplo do que os conceitos de 

discriminação presentes nos Artigos 3 e 4 do mesmo Acordo (WT/DS114/R). As palavras contidas no 

Relatório dizem que ñdiscrimination [é] certainly extends beyond the concept of differential 

treatment. It is a normative term, pejorative in connotation, referring to results of the unjustified 

imposition of differentially disadvantageous treatmentò (WT/DS114/R, para. 7.94). 

 

O mesmo Painel, ainda, deu uma definição de discriminação de facto: 
 

[é] de facto discrimination is a general term describing the legal conclusion 

that an ostensibly neutral measure transgresses a non-discrimination norm 

because its actual effect is to impose differentially disadvantageous 

consequences on certain parties, and because those differential effects are 

found to be wrong or unjustifiable.ò (WT/DS114/R, para. 7.101) 

 

Na leitura do relatório do Painel, observa-se que a conduta proibida pelo Artigo 27 é a discriminação, 

a qual não se confunde com a noção de diferenciação. A ideia de diferenciação permite aos Membros 

adotarem regras diferentes para áreas ou locais de produção específicos, quando tais diferenças sejam 

adotadas de boa-fé (bona fide). A noção de boa-fé, contudo, não foi definida pelo Painel. 

 

A questão da discriminação com relação ao lugar da invenção revelou-se importante para evitar a 

discriminação que existente nos EUA com seu sistema ñfirst-to-inventò. Esse sistema exigia um longo 

e custoso debate na tentativa de se provar o primeiro inventor, o que dificultava os meios de provar a 

data da invenção para pedidos do estrangeiro. 

 

Com o propósito de se analisar o que se consiste em uma discriminação quanto ao campo tecnológico, 

examina-se o exemplo do caso Canada - Pharmaceuticals (WT/DS114/R). Nesse caso, as CE 

arguíram que a regulatory review exception da lei canadense era discriminatória com relação ao 

campo tecnológico porque garantia menos proteção aos produtos farmacêuticos do que aos de outras 

áreas. 

 

Dentro desse contexto, alegou que o tempo para aprovação administrativa de produtos farmacêuticos, 

chegava a decorrer o prazo de 20 anos, sem conceder possibilidade de exploração comercial pelo 

inventor, causando grande discriminação em relação a outras áreas nas quais não se perdia o tempo de 

exclusividade de exploração comercial, uma vez que não se fazia necessária à aprovação 

administrativa. No entanto, nessa disputa, o Painel não compartilhou da idéia europeia, uma vez que o 

dispositivo desafiado não era limitado aos produtos farmacêuticos, mas a todos aqueles que dependiam 

de aprovação administrativa para comercialização. Desse modo, foi traçada uma direção, até então 

controvertida, sobre a não existência de discriminação quanto ao setor tecnológico no caso dos 

produtos que necessitam de uma autorização administrativa anterior. 

 

Destarte, mesmo não admitida pelo Painel, uma diferenciação com relação ao campo tecnológico é 

exercida em muitos países onde se aceita, por exemplo, a extensão da patente por mais de 20 anos com 



 

o intuito de compensar o período necessário à aprovação administrativa. Outro caso evidente de 

discriminação em relação ao campo tecnológico é proporcionado pela Declaração de Doha sobre o 

Acordo TRIPS e Saúde Pública (WT/MIN(01)/DEC/2) a qual admite que as patentes relacionadas à 

saúde pública mereçam um tratamento diferenciado de outras patentes. 

 

No que se refere à discriminação com relação ao fato de os bens serem importados ou produzidos 

localmente, o Artigo 27 prevê uma limitação aos poderes dos Membros de conceder tratamento 

diferente entre produtos localmente produzidos e produtos importados. A razão vem das negociações 

históricas das quais se extrai que muitas delegações foram a favor de uma proibição do requisito de 

ñmanufatura localò. O que os Membros não pretendiam era criar uma barreira na transferência de 

locais de produção para países estratégicos. 

 

Um caso concreto, em que essa hipótese de discriminação foi arguida, foi apresentado pelos EUA 

contra o Brasil, perante o DSB da OMC. O objeto da disputa era a alegada inconformidade do Artigo 

68 da Lei de Propriedade Industrial brasileira com os Artigos 27 e 28 do TRIPS. Os EUA alegaram 

que o dispositivo da lei brasileira não se conformava com o TRIPS quando concedia o licenciamento 

compulsório de uma invenção que não era manufaturada no Brasil dentro de três anos do depósito da 

patente. 

 

O ponto central da inconformidade, segundo os EUA, era que a lei brasileira violaria o Artigo 27.1 do 

Acordo TRIPS, pois estabelecia o requisito de ñmanufatura localò para se gozar dos direitos de patente 

exclusivos que somente seriam satisfeitos pela produção local e não pela importação. O caso não 

chegou a ser analisado, uma vez que houve acordo mútuo entre os Membros, impedindo que fosse 

iniciada a segunda fase da solução de controvérsias, a qual poderia ter proporcionado alguma 

interpretação dos conceitos empregados. 

 

Com relação à obrigação de não discriminação, o TRIPS prevê três exceções, previstas nos Artigos 

65.4, 70.8 e 27.3. Essas exceções são facultativas e podem ser adotadas a critério exclusivo dos 

Membros. 

 

Artigo 27.2 

 

O Parágrafo segundo do Artigo 27 prevê exceções ao princípio da patenteabilidade absoluta, previsto 

no Parágrafo primeiro do mesmo artigo. A razão da existência dessas exceções funda-se na ordem 

pública e na moralidade. Dentro desse contexto, ressalta-se que, para justificar a exclusão da 

patenteabilidade em um Membro, devem-se observar os conceitos de ordre public e moralidade pelo 

Membro da OMC. Alguns exemplos são indicados nesse dispositivo, dentre os quais de destaca a 

proteção da vida ou a saúde humana, dos animais e das plantas ou para evitar prejuízo sério ao meio-

ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua 

legislação. Imperioso se faz uma breve análise das possíveis interpretações desses conceitos. 

 

Ordem Pública 

 

Primeiramente, cumpre assinalar para o fato de o texto oficial do Artigo em inglês manter a expressão 

ordre public na sua forma original em francês. O conceito de ordre public apresenta grande 

complexidade, sendo considerado um dos mais difíceis de ser interpretados na seção de patentes. 

 

Embora não tenha sido objeto de interpretação pelo DSB da OMC, a noção de ordem pública pode ser 

entendida como uma expressão das preocupações sobre problemas que ameaçam as estruturas sociais 

as quais mantêm uma sociedade unida ou que ameaçam simplesmente a estrutura de uma sociedade. A 

jurisprudência nos EUA disse, a título de exemplo, que a ordre public seria violado por uma patente 

ñfrivolous or injurious to the well-being, good policy, or sound morals of a societyò (Lowell v. Lewis, 

15 (a. 1018 nº 8568) (C.D. Mass. 1817)). 

 

Entretanto, cada Membro tem a flexibilidade para determinar noção de ordre public e que situações 



 

são por ela abrangidas. Como exemplo de uma invenção contrária a ordem pública poderia ser um 

novo tipo de tecnologia de carta-bomba. 

 

Moralidade 

 

O conceito de ordem pública não se confunde com o de moralidade, embora possa apresentar certas 

semelhanças. Primeiramente, se fizessem referência à mesma coisa, não teria sentido mencioná-las 

repetidamente no texto. O simples uso da conjunção ñouò entre as duas expressões quer dizer que, 

tanto em um caso, quanto em outro, pode ser justificada a exclusão da patenteabilidade. 

 

Segundo LADAS, a moralidade ñreflects customs and habits anchored in the spirit of a particular 

communityò. (86) No mesmo sentido, as Guidelines para exame do Escritório Europeu de Patentes 

prevê que o conceito de moralidade deve ser analisado de tal forma que a invenção seja tão repugnante 

ao público que a concessão da patente torne-se inconcebível. É, portanto, o conjunto de normas aceitas 

como corretas moralmente e incrustadas na base da cultura de um povo. Por efeito, esse conceito pode 

variar conforme as particularidades do público afetado e, portanto, deve ser analisado individualmente 

em cada Membro. 

 

O Artigo XX do GATT e o Artigo 27.2 do TRIPS 

 

Uma indagação que surge na interpretação do Artigo 27.2 do TRIPS é se ele pode ser analisado em 

relação ao Artigo XX do GATT. Embora haja semelhança entre o Artigo 27.2 do TRIPS e os incisos a 

e b do Artigo XX do GATT, cada um dos dispositivos se aplica em situações diferentes. O Artigo 27.2 

retira a obrigação de um Membro em conceder uma resposta afirmativa à patenteabilidade, facultando 

a ele estabelecer exceções. 

 

Sob outro aspecto, o Artigo XX, de maior incidência e responsabilidade, retira a obrigação de 

conformidade com os princípios gerais do GATT, nas hipóteses em que um Membro procura justificar 

uma ação discriminatória ou restritiva ao comércio internacional. Independente de sua aplicação, nas 

duas situações adota-se o ñteste da necessidadeò para verificar se a proteção é realmente justificável. 

Dessa forma, toda a jurisprudência do DSB sobre o Artigo XX a, do GATT, por exemplo, pode ser 

usada na interpretação do Artigo 27.2 do TRIPS dada sua semelhante estrutural. 

 

Condição para a incidência da exceção 

 

O Artigo 27.2 estipula expressamente que podem incidir exceções ao princípio geral da 

patenteabilidade desde que não incida apenas porque a exploração é proibida pela legislação nacional. 

Essa idéia indica que o simples fato de a comercialização de uma invenção ser proibida por lei no país 

Membro não é suficiente para excluir a patenteabilidade. Isso significa que, para se interpretar o 

Artigo 27.2, deve-se verificar o risco vindo da sua exploração comercial, e não da própria invenção, 

como, por exemplo, em um caso em que, mesmo se a invenção e a concessão da patente não firam a 

moralidade, a sua retribuição financeira certamente o faria. 

 

Artigo 27.3 

 

O Parágrafo terceiro do Artigo 27 é mais restrito do que o Parágrafo segundo, pois elenca diretamente 

alguns casos em que os Membros podem não garantir a patenteabilidade. Fica, portanto, a critério 

exclusivo de cada Membro essa decisão. 

 

Esse Artigo, nas versões das línguas oficiais da OMC, apresenta uma lista de exceções. Nesse sentido, 

pode ser excluída a patenteabilidade: (1) dos métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o 

tratamento de seres humanos ou de animais; (2) das plantas e animais exceto microrganismos, e dos 

procedimentos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais que não sejam 

procedimentos não-biológicos ou microbiológicos; (3) das variedades vegetais desde que haja um 

sistema sui generis eficaz de proteção. 



 

 

Métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais 

 

O Artigo 27.3 do TRIPS prevê a possibilidade de excepcionar a patenteabilidade dos métodos 

diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais. Nota-se que 

o texto do dispositivo faz referência aos procedimentos utilizados no tratamento de humanos e 

animais, porém, não incluem no rol de exceçõs os meios e as ferramentas utilizadas para realizá-los 

(87), como utensílios cirúrgicos e produtos farmacêuticos. A razão da ñnão patenteabilidadeò dessas 

tecnologias refere-se à necessidade, principalmente em países em desenvolvimento, de livre utilização 

dos métodos de tratamento visando à solução de epidemias e problemas de saúde pública. 

 

Estudos recentes expressam que novos procedimentos cirúrgicos deveriam ser obrigatoriamente 

patenteáveis uma vez que a revelação da técnica permitiria a disseminação. (88) De outra parte, 

estudos indicam que as exclusões desse artigo não têm grande impacto no desenvolvimento da 

medicina de uma forma geral porque os equipamentos indispensáveis para a realização de 

diagnósticos, terapias e cirurgias são, em princípio, patenteáveis. 

 

Plantas e animais exceto microrganismos e dos procedimentos essencialmente biológicos para a 

produção de plantas ou animais que não sejam procedimentos não-biológicos ou microbiológicos. 

 

O texto da alínea b do Parágrafo terceiro do Artigo 27 regula o grande conflito de interesses entre, de 

um lado, países desenvolvidos, que defendem a proteção das inovações biotecnológicas, e, de outro, 

países em desenvolvimento, que garantir sua exclusividade sobre (imensa) biodiversidade. 

 

Esse dispositivo prevê a faculdade aos Membros de não conferir patente às plantas e aos animais, 

excluindo-se os microorganismos. Contudo, percebe-se que o texto permite uma interpretação ampla: 

todo e qualquer animal e toda e qualquer planta podem ser considerados como não patenteáveis, 

incluindo-se as plantas transgênicas, as variedades híbridas, suas células, sementes, frutos e outras 

partes, assim como os animais transgênicos e suas raças. Finalmente, cabe lembrar, ainda, que aos 

Membros assegura-se a possibilidade de excluir da patenteabilidade somente uma parte desse grande 

grupo. (89) 

 

Do teor do Artigo extrai-se, ademais, que os Membros devem obrigatoriamente proporcionar a 

possibilidade de patenteamente de microrganismos. Os microorganismos são entendidos como 

organismos pequenos, os quais não podem ser observados a olho nu, como bactérias, vírus, fungos e 

protozoários. Nesse ponto, uma importante questão pode ser levantada: se os microrganismos são 

expressamente passiveis de patenteabilidade, como deve ser o tratamento daqueles simplesmente 

encontrados na natureza? A interpretação dominante é a de que um microrganismo não pode ser 

patenteado da forma como encontrado na natureza, mas existem jurisdições em que, se devidamente 

isolado e particularizado em um uso específico, admite-se sua proteção por patente. 

 

Além dos animais e plantas, os procedimentos essencialmente biológicos para a produção de plantas 

ou animais também podem ser excluídos da patenteabilidade. Por procedimento essencialmente 

biológico, o Escritório de Patentes Europeu entendeu como os processos em que, dado o grau de 

intervenção técnica, não exista uma importante intervenção nos resultados (Guideline C-IV, 4.1). 

Como exemplo, os procedimentos de reprodução convencionais podem não ser patenteáveis, mas, 

naqueles procedimentos em que exista uma significante intervenção técnica, a qual tenha grande 

influência sobre o resultado, como, por exemplo, da inserção manual de genes em uma planta não 

poderá ser excluído da patenteablidade. 

 

Com relação aos procedimentos, cumpre assinalar que podem ser excluídos os procedimentos não-

biológicos e os procedimentos microbiológicos. Contudo, a interpretação corrente considera que, 

quando apenas uma etapa do processo seja elaborada com uso ou modificação de microrganismos, 

todo o processo deverá ser considerado como um processo microbiológico. 

 



 

Variedades vegetais 

 

Do Artigo 27.3 do TRIPS extrai-se também que as variedades vegetais podem ser excluídas do 

princípio da patenteabilidade absoluta, desde que haja outro sistema de proteção. Trata-se, portanto, de 

uma condição para a exclusão da patenteabilidade: a existência de um sistema sui generis, que seja 

eficaz. Portanto, o Artigo 27.3 exige, para as variedades vegetais, que haja uma proteção por patentes 

ou por um sistema sui generis ou pela combinação de ambos. Essa possibilidade de proteção das 

variedades vegetais por patentes ou por um sistema sui generis ou, ainda, por ambos, é conseqüência 

da existência de um direito de melhorista ou breederôs right regime previsto em âmbito internacional 

pela Convenção Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais (Novas Variedades de Plantas) 

(CUPOV) desde a década de 1960. 

 

Dentre as diferenças entre os dois sistemas ï sistema de patentes e sistema sui generis ï assinala-se 

para o fato de que, sob o tratamento das patentes, o fazendeiro não pode usar as sementes obtidas das 

plantas nascidas de sementes patenteadas para replantio, enquanto no sistema da União Internacional 

para a Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV) esse uso é permitido. 

 

Revisão do Artigo 27.3(b) 

 

O Artigo 27.3(b) estabelece que o sub-parágrafo ñbò seria objeto de uma ñrevisãoò quatro anos após a 

entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, o que se deu no primeiro dia de janeiro de 1995. 

Uma revisão deveria ter sido estabelecida, portanto, em 1999, no entanto, não houve consenso entre os 

Membros com relação à expressão ñrevisãoò. Alguns países entenderam-na como sendo uma ñreview 

of implementationò ao passo que outros entenderam como uma possibilidade de rever o conteúdo do 

próprio dispositivo. Finalmente, a revisão do sub-parágrafo tomou forma com a Declaração de Doha 

de 2001. 

 

A Declaração de Doha de 2001 determina, em seu artigo 19, que seja procedida uma discussão 

conjunta da revisão do Artigo 27.3(b), da relação entre o TRIPS e a Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CDB), da proteção dos conhecimentos tradicionais e folclóricos e, ainda, de outros novos 

desenvolvimentos relevantes, dada a interconexão entre esses assuntos. 

 

Com base na idéia de revisão dos preceitos estebeecidos no sub-parágrafo, alguns países em 

desenvolvimento, representados pelo Grupo Africano, propuseram em 2003 uma alteração do artigo 

27.3(b) que estipula o seguinte: 

 
[é] the Group proposes that Article 27.3(b) be revised to prohibit patents on 

plants, animals, micro-organisms, essentially biological processes for the 

production of plants or animals, and non-biological and microbiological 

processes for the production of plants or animals. For plant varieties to be 

protected under the TRIPS Agreement, the protection must clearly, and not 

just implicitly or by way of exception, strike a good balance with the interests 

of the community as a whole and protect farmersô rights and traditional 

knowledge, and ensure the preservation of biological diversity (IP/C/W/404). 

 

Como expressão do conflito Norte-Sul, os países desenvolvidos rejeitaram a proposta, com o propósito 

de defender suas indústrias de biotecnologia. 

 

Relação entre o TRIPS e a Convenção sobre Diversidade Biológica 

 

A CDB foi assinada por 191 países, tendo sua grande maioria já a ratificado. Trata-se de uma 

Convenção que visa à proteção da diversidade biológica em cada país signatário, reconhecendo a 

autoridade dos governos nacionais em estipular o acesso aos recursos genéticos. Uma das mais 

importantes determinações dessa Convenção é a obrigação dos Membros em estabelecer, em suas 

legislações, mecanismos que garantam a divisão dos benefícios proporcionados pela exploração 

comercial de recursos genéticos entre o Membro explorador e o Membro provedor dos recursos. 



 

Quanto à relação entre o TRIPS e a CDB, Segundo MATSUSHITA, SCHOENBAUM e 

MAVROIDIS, 

 
[é] the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity were 

developed, albeit at the same time, by different delegations, in different fora, 

with different objectives and with almost no consultation or communication 

between the two groups of negotiators. (90) 

 

No presente, destacam-se duas distintas correntes, com posicionamentos divergentes, sobre o assunto: 

(i) aqueles que acreditam que não existe conflito algum; (ii) aqueles que acreditam que existe uma 

enorme colisão entre os dois instrumentos, mas que seja possível que eles coexistam desde que 

devidamente alterados. Há dois pontos de vista sobre esta relação. 

 

A primeira corrente, composta pelos países desenvolvidos, na maioria das vezes carentes de 

conhecimento tradicional, acredita que não existe conflito entre os dois instrumentos e que eles podem 

ser implementados de uma maneira complementar. Os defensores desta linha salientam que os 

objetivos e propósitos do TRIPS e da Convenção são diferentes e que os direitos de patente 

concedidos sobre material genético não conflitam com os dispositivos da CDB no que se refere aos 

direitos soberanos dos Membros sobre seus materiais genéticos. Desta forma, os defensores dessa 

posição não querem modificações no TRIPS, pois entendem que essa proteção deve ser feita pelo 

direito contratual, fora do sistema da OMC. 

 

A segunda corrente considera que existe um conflito inerente. Os defensores dessa ideia ï países em 

desenvolvimento ricos em conhecimento tradicional ï aduzem que o TRIPS permite a proteção por 

patentes de material genético, o que é contrário aos interesses soberanos dos Membros sobre seus 

recursos genéticos como previsto na CDB. Ainda, afirmam que o TRIPS não traz o requisito de ñprior 

informed consentò nem o de ñbenefit-sharingò, que estão previstos na Convenção e se traduzem em 

uma justa obrigação aos biopiratas ï Membros comercialmente exploradores do recurso genético ï de 

compartilharem justamente os benefícios. 

 

Essa corrente defende a modificação do TRIPS, no sentido de se estabelecerem requisitos ao 

requerente da patente, relacionados aos materiais biológicos ou aos conhecimentos tradicionais, como 

condição de sua obtenção: revelação da fonte e do país de origem dos recursos biológicos e do 

conhecimento tradicional usado na invenção; prova do prior informed consent por meio de aprovação 

de autoridades sob o regime nacional relevante; e prova de repartição justa e equitativa dos benefícios 

sob o regime nacional relevante. 

 

Proteção de conhecimentos tradicionais e folclóricos 

 

No que se refere aos conhecimentos tradicionais e folclóricos, inicialmente, importa entender seu 

conceito. Conforme MATSUSHITA, SCHOENBAUM e MAVROIDIS o conhecimento tradicional e 

folclórico compreende ña lot of ground, ranging from knowledge that certain plants have health 

benefits, to stories, songs, music, dance, carvings, designs, pottery, sculpture, woodwork, mosaics, 

constumes, and metal ware ï the list is endlessò. (91) Ainda, um Decreto nigeriano definiu seus termos 

como sendo ña groupe-oriented and tradition-based creation of groups of individuals reflecting the 

expectation of the community as an adequate expression of its cultural and social identity, its standards 

and values as transmitted orally, by imitation or by other meansò. (92) 

 

Considerando que o conhecimento tradicional em determinadas situações pode ser objeto de patentes 

de indivíduos, sem que haja qualquer previsão de compensação às comunidades, esse tema ganhou 

relevância, especialmente no que se refere à relação entre TRIPS e CDB. Foi diante dessa 

problemática que se incluiu a obrigação de respeitar, preservar e manter os conhecimentos tradicionais 

e, ainda, de encorajar a divisão dos benefícios provenientes da utilização de tais conhecimentos na 

CDB. Entretanto, conforme GUZMAN e PAUWELYN: ñ[a]though the CBD has been ratified by 191 

parties to date (not including United States, however), the effectiveness of Article 8(j) has been very 

limited. The WTO took the lead when in 2001 it included in the Doha Declaration the issues of the 



 

protection of traditional knowledge and folklore, and the relationship between the TRIPS Agreement 

and the CBD. Since then, the TRIPS Council has been called upon to address both issues.ò (93) 

 

No presente, diante da necessidade de aumentar a efetividade dos direitos das comunidades, os países 

em desenvolvimento têm buscado incluir o debate sobre os conhecimentos tradicionais folclóricos no 

âmbito da OMC, com fundamento em diversas razões, dentre as quais: o interesse econômico comum 

da humanidade; o fato de que os titulares dos conhecimentos tradicionais poderiam dividir os 

benefícios derivados do conhecimento; o sistema de propriedade intelectual atual é discriminatório 

porque enfatize a recompensa dos autores e inventores individuais e, assim, é inadequedo no que se 

refere à proteção dos conhecimentos das coletividades; as comunidades desenvolveram, durante 

décadas, sistemas comprovados de economia, repartição e plantação de sementes; a proteção da 

cultura das comunidades; a proteção do meio ambiente; e, finalmente, o fato de que pode a proteção 

pode contribuir substancialmente para o desenvolvimento de comunidades tradicionais. 

 

Outros desenvolvimentos relevantes e controvertidos 

 

Patenteabilidade de réplicas de substância que já existe na natureza. Um caso controvertido e de difícil 

interpretação é a questão da patenteabilidade de réplicas de uma substância que já existente na 

natureza. Nas palavras de Maristela BASSO (94), ao citar Carlos CORREA, 

 
[...] isso tem particular importância para a indústria farmacêutica de base 

biotecnológica, relativamente a produtos do tipo interferon, TPA ou o 

hormônio de crescimento. A eventual patenteabilidade de produtos que 

ócopiamô subst©ncias existentes na natureza deu lugar a um consider§vel 

debate, e a soluções divergentes, mesmo entre os países industrializados. Os 

Estados Unidos e alguns países europeus tendem a admitir que uma substância 

existente na natureza pode ser patenteada, sempre e quando for isolada ou se 

apresente em forma purificada, enquanto outros países consideram que em tais 

casos n«o existe óinven«oô, mas simplesmente um ódescobrimentoô que n«o 

pode dar origem a direitos privados de propriedade intelectual. 

 

Problemas podem aparecer quando não se consegue identificar se o caso corresponde a um 

descobrimento ou uma invenção, pois não se exige que seja identificada a origem de um produto 

biológico, por exemplo. Entretanto, na prática, as patentes de produtos, na forma como encontrados na 

natureza, tem sido negadas, por se tratarem de mera descoberta e por não cumprirem com os requisitos 

do Artigo 27 do TRIPS. 

 

Patenteabilidade de programas de computador (softwares) 

 

De extrema relevância para o comércio internacional é o caso da proteção dos programas de 

computador ou softwares. Na atualidade, muitas leis nacionais excluem os programas de computador 

ou softwares da proteção patentária. Isso acontece porque sua proteção ocorre pelo sistema de direitos 

de autor ou copyright, nos termos do Artigo 10.1 do TRIPS. Pela leitura dos Artigos 9.2 e 10.1 do 

TRIPS, pode-se entender que os programas de computador em si são considerados ñexpressõesò e não 

idéias (invenções), portanto, não encontram nessa forma amparo no sistema de patentes. 

 

Essa posição tem sido defendida no sentido de que pode beneficiar os países em desenvolvimento, 

com o fundamento de que se os programas de computador fossem protegidos por patente, não 

poderiam ser objeto de reengenharia, o que é possível dentro do sistema de direitos de autor. Dentro 

desse contexto, contudo, observa-se que existem possibilidades de proteção por patentes de programas 

de computador ou softwares desde que combinados a máquinas, equipamentos ou hardware, 

constituindo assim o que se chama de firmware. 

 

Patenteabilidade de métodos de fazer negócios (business methods) 

 

O caso das patentes de métodos de fazer negócios ou business methods também se apresenta bastante 

controvertido. Esse tema originou-se nos EUA, onde o United States Patent and Trademark Office 



 

(USPTO) concedeu proteção de patente a novos métodos de fazer negócios em 1998, por decisão do 

Federal Circuit Court of Appeals na disputa State Street Bank & Trust Co. vs. Signature Financial 

Group Inc. 

 

Tradicionalmente, esses métodos de fazer negócios eram considerados como não patenteáveis dada 

sua imensa abstração. Entretanto, PIRES DE CARVALHO diz, ao comentar a decisão americana quel 

considerou ñbusiness methodsò como processos, que estes ñconsist of organizing production factors in 

a given way, theoretically more efficiently than the existing ways, so that an intended result is 

achievedò. (95) Contrariamente a posição norte-americana, a maior parte dos países que têm um 

sistema desenvolvido de proteção da propriedade intelectual não reconhece esse tipo de proteção. Por 

exemplo, a Convenção Europeia de Patentes de 1973 estabelece claramente em seu Artigo 52 que não 

podem ser considerados invenções os métodos de fazer negócios. 
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ü Artigo 28 

 
Bruno Guandalini 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 28 

 Rights Conferred 
 

28.1  A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: 

 

(a)  where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the 

ownerôs consent from the acts of:  making, using, offering for sale, selling, or 

importing (96) for these purposes that product; 

 

(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the 

ownerôs consent from the act of using the process, and from the acts of:  using, 

offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained 

directly by that process. 

 

28.2 Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to 

conclude licensing contracts. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 28 

 Direitos Conferidos 
 

28.1   Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: 

 

(a)  quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu 

consentimento produzam, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem
7
 com esses 

propósitos aqueles bens; 

 

(b)  quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu 

consentimento usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam, ou importem 

com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo. 

 

28.2 Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de 

efetuar contratos de licença. 

 
Footnote 96: This right, like all other rights conferred under this Agreement in respect of the use, sale, importation or other 

distribution of goods, is subject to the provisions of Article 6. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 28 

 

O Artigo 28 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS114, DS196, DS199, DS224, DS408 e 

DS409. O litígio DS114 teve manifestação do Painel. As disputas DS224, DS 408 e DS409, até o 

                                                 
7 Esse direito, como todos os demais direitos conferidos por esse Acordo relativos ao uso, venda, importação e outra 

distribuição de bens, está sujeito ao disposto no Artigo 6. 



 

momento, não foram analisadas pelo DSB da OMC. Os casos DS196 e DS199 resultaram em solução 

mutuamente acordada. 

 

Relatório do Painel no litígio Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products (Canada - 

Pharmaceutical Patents), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS114/R, paras. 7.14-7.15 

 

Em relação ao Artigo 28, no caso Canada - Pharmaceutical Products, o Painel apresenta uma forma 

de interpretação de seu texto, a qual não se restringe ao aspecto textual, mas considera uma 

interpretação ampla e extensa do contexto do Artigo. 

 

Para. 7.14. ñThe Panel noted that, in the framework of the TRIPS Agreement, which incorporates 

certain provisions of the major pre-existing international instruments on intellectual property, the 

context to which the Panel may have recourse for purposes of interpretation of specific TRIPS 

provisions, in this case Articles 27 and 28, is not restricted to the text, Preamble and Annexes of the 

TRIPS Agreement itself, but also includes the provisions of the international instruments on 

intellectual property incorporated into the TRIPS Agreement, as well as any agreement between the 

parties relating to these agreements within the meaning of Article 31(2) of the Vienna Convention on 

the Law of Treaties [é].ò 

 

Para. 7.15. ñAs a consequence of the extended context that has to be taken into account when 

interpreting provisions of the TRIPS Agreement, the Panel, in considering the negotiating history of 

the TRIPS Agreement, concluded that interpretation may go beyond the negotiating history of the 

TRIPS Agreement proper and also inquire into that of the incorporated international instruments on 

intellectual property.ò 

 

Relatório do Painel no litígio Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products, (Canada - 

Pharmaceutical Patents), Demandante: Comunidade Europeia, WT/DS114/R, paras. 7.33-7.36 e 

7.56 

 

Também no litígio Canada - Pharmaceutical Products, o Painel trata da questão de saber se a 

stockpiling provision consiste em uma diminuição dos direitos exclusivos previstos no Artigo 28. Para 

tanto, o Painel analisa as consequências e os efeitos de mercado de um curto período de exclusividade, 

após a expiração da patente. 

 

Para. 7.33. ñThe Panel could not accept Canada's argument that the curtailment of the patent owner's 

legal rights is ñlimitedò just so long as the exception preserves the exclusive right to sell to the 

ultimate consumer during the patent term. Implicit in the Canadian argument is a notion that the right 

to exclude sales to consumers during the patent term is the essential right conveyed by a patent, and 

that the rights to exclude ñmakingò and ñusingò the patented product during the term of the patent are 

in some way secondary. The Panel does not find any support for creating such a hierarchy of patent 

rights within the TRIPS Agreement. If the right to exclude sales were all that really mattered, there 

would be no reason to add other rights to exclude ñmakingò and ñusingò. The fact that such rights 

were included in the TRIPS Agreement, as they are in most national patent laws, is strong evidence 

that they are considered a meaningful and independent part of the patent owner's rights.ò 

 

Para. 7.34. ñIn the Panel's view, the question of whether the stockpiling exception is a ñlimitedò 

exception turns on the extent to which the patent owner's rights to exclude ñmakingò and ñusingò the 

patented product have been curtailed. The right to exclude ñmakingò and ñusingò provides protection, 

additional to that provided by the right to exclude sale, during the entire term of the patent by cutting 

off the supply of competing goods at the source and by preventing use of such products however 

obtained. With no limitations at all upon the quantity of production, the stockpiling exception removes 

that protection entirely during the last six months of the patent term, without regard to what other, 

subsequent, consequences it might have.  By this effect alone, the stockpiling exception can be said to 

abrogate such rights entirely during the time it is in effect.ò 



 

Para. 7.35. ñ[...] In practical terms, it must be recognized that enforcement of the right to exclude 

ñmakingò and ñusingò during the patent term will necessarily give all patent owners, for all products, a 

short period of extended market exclusivity after the patent expires. The repeated enactment of such 

exclusionary rights with knowledge of their universal market effects can only be understood as an 

affirmation of the purpose to produce those market effects.ò 

 

Para. 7.36. ñ[é] the Panel concluded that the stockpiling exception of Section 55.2(2) constitutes a 

substantial curtailment of the exclusionary rights required to be granted to patent owners under Article 

28.1 of the TRIPS Agreement.ò 

 

Para. 7.56. ñ[é] Some of the basic rights granted to all patent owners, and routinely exercised by all 

patent owners, will typically produce a certain period of market exclusivity after the expiration of a 

patent.ò 

 

III.  Comentários 

 

Identificação dos direitos exclusivos 

 

O Artigo 28 estabelece o ñdireito de prevenirò que terceiros usem a invenção patenteada. Esse Artigo 

não garante os direitos de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar. No Parágrafo 1 estão 

especificados os direitos que o titular da patente tem de gozar com exclusividade o valor econômico da 

invenção, com base no ius prohibendi. 

 

Os conceitos jurídicos estabelecidos no Artigo, como ñvenderò, ñcolocar a vendaò e ñimportarò, 

devem ser analisados e interpretados conforme cada sistema jurídico dos Membros. Pode-se afirmar 

que as expressões aparecem e têm significados semelhantes na legislação de diversos países, como 

Bélgica (Lei Belga de Patentes, Artigo 27.1), Dinamarca (Lei de Patentes, Artigo 3.1), EUA (Patent 

Act, Section 271), Reino Unido (British Patent Act, Artigo 60) e Itália (Lei de Patentes Italiana, Artigo 

1.2), por exemplo. 

 

A nota de rodapé assinala que todos os direitos conferidos pelo Artigo 28 do TRIPS estão sujeitos às 

disposições do Artigo 6 do mesmo Acordo. Observa-se que a nota de rodapé parece adicionar um 

direito àquela lista do Parágrafo 1, pois menciona ñe outra distribuição de bensò ï expressão que 

poderia incluir exportação e stockpiling. Contudo, essas expressões não deveriam ser consideradas 

dentro do entendimento do Artigo 28. 

 

A primeira porque os países em desenvolvimento querem uma interpretação do Artigo 30 de modo a 

permitir exportações não autorizadas de produtos patenteados para os países que enfrentam sérias 

dificuldades na saúde pública. A segunda já foi negada conforme interpretação dada pelo Painel no 

caso Canada - Pharmaceutical Products, que, no Parágrafo 7.36, encontrou violação do Artigo 28.1 

por um dispositivo de stockpiling que era previsto pela Lei Canadense de Patentes. 

 

Hierarquia entre os direitos exclusivos 

 

Cada um dos direitos exclusivos tem o mesmo grau hierárquico na concepção do Artigo 28. Esse 

entendimento foi dado pelo Painel no caso Canada - Pharmaceutical Products (WT/DS114/R, para. 

7.33), quando não concordou com o argumento do Canadá de que os direitos de ñfazerò e ñusarò eram 

secundários ao direito de ñvenderò. Segundo a posição do Painel, quando afirmou que se vender fosse 

tudo o que importa, não haveria razão em prever outras hipóteses. Ainda, o Painel concluiu que 

ñfazerò e ñusarò não são secundários, pois estão previstos significativamente na maior parte das leis 

nacionais. 

 

Livre transferência de patentes? 

 

O Artigo 28.2 proíbe a interferência na liberdade de transferência de patente, como, por exemplo, nos 



 

casos em que se realizava um controle preventivo da transferência de tecnologia. Atualmente, é 

possível um tipo de controle, como acontece no caso do Artigo 40.2 para verificar a existência de 

cláusulas abusivas e restritivas. A real intenção do Artigo 28 consiste na proibição da interferência do 

governo ou o registro do licenciamento da patente como condição de validade da transferência. O 

registro tal qual requerido em muitos países somente tem uma função perante terceiros, já não goza de 

oponibilidade enquanto não registrado. 

 

De uma forma geral, requisitos nacionais com a finalidade de publicidade e de segurança jurídica não 

são contrários ao Artigo 28. Entretanto, medidas e controles administrativos ou, simplesmente, a 

imposição de critérios de conveniência como condição da validade e efetividade dos contratos (97) 

podem violar o estabelecido no Artigo 28.2. Nesse sentido, manifesta-se GERVAIS: ñIt may be 

assumed that conditions which would, de facto, constitute such a limitation on the possibility to 

transfer rights so as to render it impracticable would not be allowed.ò 

 

Continuando sua explanação, esse autor propõe uma solução para casos de dúvida:  

 
Other measures falling in the grey area between these two extremes would 

have to be judged in a case-by-case basis, using as a possibly point of 

reference the standard for exceptions found in more or less the same form in 

arts. 13, 17, 26(2) and 30, i.e. that the requirement does not unreasonably 

conflict with a normal exploitation of the patent rights and not unreasonably 

prejudice the legitimate interests of the patent owner. (98)  

 

Essa situação pode ocorrer em acordos com significativo impacto na concorrência, por meio dos quais 

as autoridades podem exigir uma forma de divulgação e registro das transferências e, em 

consequência, proibí-las, caso contrariem o direito da concorrência. 

 

 

FOOTNOTES: 

 
Footnote 97: PIRES DE CARVALHO, Nuno. The TRIPS regime of patent rights. 2 ed. Kluwer Law International, 2007. p. 

250. 

Footnote 98: GERVAIS, Daniel. The TRIPS agreement: drafting history and anaysis. 3 ed. Sweet and Maxwell, 2008. p. 

375. 

 



 

ü Artigo 29 

 
Bruno Guandalini 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 29 

Conditions on Patent Applicants 
 

29.1  Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner 

sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art 

and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known 

to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the 

application. 

 

29.2  Members may require an applicant for a patent to provide information concerning the 

applicantôs corresponding foreign applications and grants. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 29 

Condições para os Requerentes de Patente 
 

29.1  Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo 

suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la e 

podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu 

conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do 

pedido. 

 

29.2  Os Membros podem exigir que o requerente de uma patente forneça informações relativas a 

seus pedidos correspondentes de patente e às concessões no exterior. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

A expressão em português ñde seu conhecimentoò, empregada no Artigo 29.1, refere-se ao 

conhecimento do requerente. Isso pode inferido a partir da seguinte frase: ñ[...] podem exigir que o 

requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu conhecimento [...].ò 

 

Entretanto, este não é o conceito apresentado pelas outras versões oficiais: 

 

¶ Versão em francês:  ñ[é] et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière 

d'exécuter l'invention connue de l'inventeur [é]ò.  

¶ Versão em inglês: ñ[é] may require the applicant to indicate the best mode for carrying out 

the invention known to the inventor [é]ò.  

¶ Versão em espanhol: ñ[...] y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar 

a efecto la invención que conozca el inventor [é].ò  

 

Essas versões revelam expressamente que o conhecimento deve ser do inventor e não do requerente da 

patente, que necessariamente não são as mesmas pessoas. Considera-se, dentro desse contexto, que na 

versão em português o ñconhecimentoò deve ser entendido como do inventor, e não do requerente da 

patente. Nesse sentido, a tradução adequada seria ñ[...] podem exigir que o requerente indique o 

melhor método de realizar a invenção que seja de conhecimento do inventor [...].ò 

 

Essa revisão recebe destaque porque o conhecimento do inventor que determinará a extensão do 



 

requerimento do melhor modo de realização da patente. O conhecimento sobre a patente do 

requerente, em muitos casos conferido ao empregador do inventor, pode se distinguir do conhecimento 

do inventor. Cumpre observar que, em toda a seção de patentes, em todas as versões oficiais dos 

textos, o TRIPS fez referência ao ñinventorò uma única vez, tendo se referido nos demais casos apenas 

ao ñrequerenteò. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 29 

 

O Artigo 29 não foi objeto de consultas e análise pelo DSB da OMC até o momento. 

 

III.  Comentários 

 

A divulgação da invenção como requisito obrigatório para a concessão da patente 

 

Conteúdo da divulgação 

 

O princípio da divulgação da invenção traz o único requisito obrigatório aos Membros contido no 

Artigo 29: a divulgação da invenção no momento do pedido da patente. O Artigo diz que ños 

Membros exigirão que o requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficientemente 

claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la [...]ò.  

 

A informação descrita na patente deve revelar o que não existia tecnicamente, de forma a possibilitar 

que uma pessoa habilitada reproduza e utilize o invento, de modo a extrair todos os seus benefícios 

sem precisar realizar várias tentativas ou experimentações. Nesse sentido, o Artigo também permite a 

verificação, pelo examinador, da existência das condições previstas no Artigo 27 ï novidade, 

inventividade e susceptibilidade de aplicação industrial.  

 

Assinala-se que é de extrema importância que haja uma correlação entre a amplitude da divulgação e o 

escopo da reivindicação de proteção, pois a exclusividade conferida ao titular da patente deve se 

justificar pela contribuição proporcionada pela técnica. Em outras palavras, a extensão e a qualidade 

dessa divulgação ditará, proporcionalmente, os direitos exclusivos do titular. 

 

A extensão da divulgação pode ser delimitada por um julgamento de razoabilidade e de propósito. O 

primeiro elemento é explicado por PIRES DE CARVALHO: 

 
The element of reasonableness is that patent applicants are not expected to 

give a full and detailed account of the technology involved in carrying out the 

invention, but rather that amount of information necessary for that purpose. 

(99)  

 

Esse autor ainda menciona, simplificadamente, que essa razoabilidade pode ser baseada na máxima 

francesa ñà un bon entendeur, un demi mot suffitò. Com essa expressão busca-se materializa o que o 

Artigo quer dizer, quando fala em suficientemente claro e completo, para permitir que um técnico 

habilitado possa realizá-la. Observa ele que sempre que o parâmetro que técnico habilitado deve levar 

em conta é o grau de educação da população do Membro onde se requer a patente. Já um segundo 

elemento analisa o propósito da divulgação, pois o Artigo determina que a divulgação deve permitir 

não só o entendimento por um técnico habilitado, mas também que este realize, coloque em operação, 

execute, efetue e complete a invenção. 

 

Forma da divulgação 

 

Durante a fase inicial, o requerente deve apresentar as especificações da invenção a qual ñis generally 

written like a science or engineering report describing the problem the inventor faced, the prior art and 

the steps taken to solve the problemò. (100) Contudo, o Artigo não especifica como deve ser feito o 

requerimento da patente. PIRES DE CARVALHO afirma que ñthe disclosure requirement may be met 



 

by different means and may follow different standards, depending on the nature of the inventionò. 

(101) Essa faculdade aos Membros, de seguir padrões que julguem necessários, pode gerar entre eles 

uma grande discrepância. Entretanto, o Artigo 29 do Acordo TRIPS nunca foi motivo de nenhum 

conflito perante o DSB da OMC. 

 

Justificativas da exigência de divulgação 

 

Além de funcionar como prova de que houve uma invenção, a razão principal dessa exigência de 

especificação ou descrição consiste em tornar pública a técnica de modo que o público em geral possa 

conhecê-la, utilizá-la e aprimorá-la. 

 

Esse fundamento baseia-se na condição de que a invenção corresponde a uma importante ferramenta 

para a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologia. Um estudo da UNCTAD assumiu que o ñ[a]ccess 

to this information, nowadays facilitated by the availability of several on-line and off-line databases, 

provides a useful tool to industry and scientific institutionsò. (102) Dentro desse context, ainda, 

ressalta-se que, depois de expirado o prazo da patente, o seu titular perderá a proteção conferida pela 

patente e o conhecimento empregado na técnica da invenção poderá a ser utilizado por toda a 

sociedade, o que aporta mais uma justificativa para o princípio da divulgação. 

 

Os requisitos do Artigo 29 

 

Adicionamente ao requisito obrigatório da divulgação, o Artigo 29 prevê, facultativamente, outros 

dois requisitos: informação sobre o melhor modo de execução da invenção e informação a respeito de 

outras patentes requeridas e concedidas no exterior. 

 

Inspirado na legislação norte-americana, Artigo 29 faculta aos Membros estabelecerem uma exigência 

aos requerentes de patente de informarem o melhor modo de realização da invenção. Essa faculdade 

permite aos Membros estipularem este requisito de forma obrigatória ou não. Na prática, há críticas 

quanto a esse requisito no que se refere a dificuldade de cumprir sua real função desejada, pois, na 

data do pedido da patente, muitas vezes a técnica não chegou a ser empregada de maneira que possa 

proporcionar um verdadeiro ñmelhor modoò de produção da invenção. Essa é a razão, na verdade, pela 

qual o requisito não foi considerado obrigatório pelo Artigo 29. 

 

Outro requisito corresponde a uma faculdade conferida ao Membro de exigir do requerente da patente 

as informações a respeito de outras patentes requeridas e concedidas no exterior. Essa exigência pode 

servir para aprimorar, melhorar e acelerar o processo de exame dos pedidos, principalmente em países 

que possuem órgãos responsáveis por patentes atrasados e ineficientes. 

 

É entendido, muitas vezes, como um mecanismo de ajuda aos países que tenham Escritórios de 

Patente desenvolvidos. Por força desse requisito, caso adotado, pode acontecer de o Membro que 

exige tais informações negue a concessão da patente caso não sejam adequadamente prestadas. 

Observa-se que isso não afeta o princípio da independência dos pedidos de patentes, pois mesmo que 

tenham sido prestadas informações sobre patentes não concedidas em outros países, ela ainda poderá 

ser concedida no Membro que requer as informações. 

 

O Artigo 4bis da CUP justifica essa situação, conforme explica PIRES DE CARVALHO, ñ[...] 

independance does not concern the procurement of patents and the assessment  of the conditions of 

patentability, but only the separation of the rights granted in different jurisdictionsò. (103) 

 

No Artigo 29, portanto, de modo geral, atribui-se aos Membros certa discricionariedade no que se 

refere à exigência de divulgação de informações sobre as invenções, como, por exemplo, a forma de 

sua descrição por escrito e outras formas, caso não seja possível ou suficiente a divulgação 

documental. 

 

 



 

Requisitos controvertidos 

 

Um ponto muito delicado e controvertido não tratado pelo Artigo 29 é a possibilidade dos Membros 

imporem o requisito de informação do país de origem, o prior informed consent e a prova da divisão 

dos benefícios do material biológico e conhecimentos tradicionais, conforme previstos pela CDB. Esse 

assunto é extremamente criticado pelos países desenvolvidos, dentre os quais se incluem os EUA, que 

se manifestaram no seguinte sentido: 

 
[é] imposing additional requirements on all patent applicants only increases 

the cost of obtaining patents that would have a greater adverse effect on 

individual inventors, non-profit entities, and small and medium sized 

businesses, including those in developing countries (IP/C/W/162). 

 

Contrariamente, alguns Membros, principalmente os países em desenvolvimento com grande 

diversidade biológica e conhecimentos tradicionais, têm trabalhado para mudar o TRIPS de forma a 

incluir uma obrigação ao requerente da patente de revelar a origem do material genético envolvido na 

invenção. O Grupo Africano fez, com base nessa idéia, uma proposta de alteração do Artigo 29, 

sugerindo a inclusão de um Parágrafo 3, onde seria exigida a divugação do país e da área de origem 

dos recursos biológicos e conhecimentos tradicionais. 

 

Contudo, há certo temor dos Membros quanto à alteração do TRIPS. Alguns consideram que esse 

medo se revele a partir do instante em que o Artigo 29 não conceda aos Membros a possibilidade de 

imporem tal exigência, como condição para a concessão da patente. Nesse sentido, o TRIPS seria 

infringido caso um Membro estipulasse a obrigatoriedade do requisito de informar a origem do 

material biológico para a concessão da patente, por violação do princípio de não discriminação quanto 

ao campo da tecnologia estabelecido no Artigo 27.1. 

 

Se assim ocorrer, não haveria desculpas que cobrissem a falha deste Membro. A necessidade de 

cumprir com as determinações do Artigo 15 da CDB não seria justificável, pois o Artigo 27.1 apenas 

permite exceções indicadas no próprio dispositivo, em que a Convenção não está referida. Além disso, 

não sendo a Convenção um dos Acordos da OMC, não seria justificada a discriminação quanto ao 

campo da tecnologia com base nos preceitos do Artigo XX do GATT, tampouco seria justo forçar 

Membros da OMC não signatários da Convenção a se submeterema ela. Em conclusão, os Membros 

da OMC somente não poderão adotar tais requisitos como condição obrigatória e necessária para a 

concessão de patentes desde que não infrinjam os preceitos do Artigo 27.1 do TRIPS. 

 

 

FOOTNOTES: 
 

Footnote 99: PIRES DE CARVALHO, N. The TRIPS regime of patent rights. 2 ed. Kluwer Law International. p. 255. 

Footnote 100: UNCTAD. Resouce book on TRIPS and development: an authoritative guide to the TRIPS agreement.  

p. 448. 

Footnote 101: PIRES DE CARVALHO, N. The TRIPS regime of patent rights. 2 ed. Kluwer Law International. p. 254. 

Footnote 102: UNCTAD. Resouce book on TRIPS and development: an authoritative guide to the TRIPS agreement. 

p. 458. 

Footnote 103: PIRES DE CARVALHO, N. The TRIPS regime of patent rights. 2 ed. Kluwer Law International. p. 254. 

 



 

ü Artigo 30 

 
Bruno Guandalini 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 30 

Exceptions to Rights Conferred 
 

Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that 

such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not 

unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate 

interests of third parties. 

 

IB . Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 30 

Exceções aos Direitos Conferidos 
 

Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, 

desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de 

forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de 

terceiros. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 30 

 

O Artigo 30, embora não tenha sido citado na fase de consultas, foi analisado no Relatório do Painel 

do caso DS114. 

 

 a) ñInterpretação do Artigo 30ò 

 

Relatório do Painel no litígio Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products (Canada - 

Pharmaceutical Patents), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS114/R, paras. 7.14-7.15, 

7.20-7.21 e 7.26  

 

No caso Canada - Pharmaceutical Patents, O Painel manifestou-se expressamente no sentido de que a 

interpretação do Artigo 30 deve ir além da negociação histórica do Acordo e observar o contexto e 

outras Convenções Internacionais. 

 

Para. 7.14. ñé Article 9(2) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 

(1971) (hereinafter referred to as the Berne Convention) is an important contextual element for the 

interpretation of Article 30 of the TRIPS Agreement.ò 

 

Para. 7.15. ñAs a consequence of the extended context that has to be taken into account when 

interpreting provisions of the TRIPS Agreement, the Panel, in considering the negotiating history of 

the TRIPS Agreement, concluded that interpretation may go beyond the negotiating history of the 

TRIPS Agreement proper and also inquire into that of the incorporated international instruments on 

intellectual property.ò 

 

Quanto às condições para incidência de uma exceção, o Painel identificou três critérios para qualificar 



 

uma exceção, salientando seus aspectos cumulativos. Ainda, afirmou que esses critérios têm de ser 

interpretados um em relação ao outro, levando sempre em consideração as limitações previstas nos 

Artigos 7 e 8.1 do TRIPS. 

 

Para. 7.20. ñArticle 30 establishes three criteria that must be met in order to qualify for an exception: 

(1) the exception must be ñlimitedò; (2) the exception must not ñunreasonably conflict with normal 

exploitation of the patentò; (3) the exception must not ñunreasonably prejudice the legitimate interests 

of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third partiesò. The three conditions 

are cumulative, each being a separate and independent requirement that must be satisfied.  Failure to 

comply with any one of the three conditions results in the Article 30 exception being disallowed.ò  

 

Para. 7.21. ñThe three conditions must, of course, be interpreted in relation to each other.  Each of the 

three must be presumed to mean something different from the other two, or else there would be 

redundancy. Normally, the order of listing can be read to suggest that an exception that complies with 

the first condition can nevertheless violate the second or third, and that one which complies with the 

first and second can still violate the third. The syntax of Article 30 supports the conclusion that an 

exception may be ñlimitedò and yet fail to satisfy one or both of the other two conditions. The ordering 

further suggests that an exception that does not ñunreasonably conflict with normal exploitationò could 

nonetheless ñunreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner.ò  

 

Para. 7.26. ñIn the Panelôs view, Article 30ôs very existence amounts to a recognition that the 

definition of patent rights contained in Article 28 would need certain adjustments. On the other hand, 

the three limiting conditions attached to Article 30 testify strongly that the negotiators of the 

Agreement did not intend Article 30 to bring about what would be equivalent to a renegotiation of the 

basic balance of the Agreement. Obviously, the exact scope of Article 30ôs authority will depend on 

the specific meaning given to its limiting conditions. The words of those conditions must be examined 

with particular care on this point. Both the goals and the limitations stated in Articles 7 and 8.1 must 

obviously be borne in mind when doing so as well as those of other provisions of the TRIPS 

Agreement which indicate its object and purposes.ò (notas de rodape suprimidas) 

 

 b) ñLimited exceptionsò 

 

Relatório do Painel no litígio Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products, (Canada - 

Pharmaceutical Patents), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS114/R paras. 7.30-7.36 e 

7.45 

 

O Painel no caso Canada - Pharmaceutical Products buscou saber quando uma exceção particular 

consiste em uma exceção limitada, realizando uma análise da extensão da limitação dos direitos do 

titular da patente. Mais especificamente, no caso concreto, o Painel buscou saber se a stockpiling 

exception se tratava de uma exceção limitada na medida em que proporcionava maior exclusividade de 

mercado ao titular da patente. No caso da regulatory review exception o Painel entendeu que esta se 

enquadraria no conceito de uma exceção limitada, pois provocaria uma pequena diminuição dos 

direitos do titular da patente. 

 

Para. 7.30. ñThe Panel agreed with the EC that, as used in this context, the word ñlimitedò has a 

narrower connotation than the rather broad definitions cited by Canada. Although the word itself can 

have both broad and narrow definitions, the narrower being indicated by examples such as ña mail 

train taking only a limited number of passengersò, the narrower definition is the more appropriate 

when the word ñlimitedò is used as part of the phrase ñlimited exceptionò. The word ñexceptionò by 

itself connotes a limited derogation, one that does not undercut the body of rules from which it is 

made. When a treaty uses the term ñlimited exceptionò, the word ñlimitedò must be given a meaning 

separate from the limitation implicit in the word ñexceptionò itself.  The term ñlimited exceptionò must 

therefore be read to connote a narrow exception - one which makes only a small diminution of the 

rights in question.ò 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_02_e.htm#article30
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_02_e.htm#article28
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_02_e.htm#article30
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_02_e.htm#article30
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_02_e.htm#article30
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_01_e.htm#article7
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/trips_01_e.htm#article8A1


 

Para. 7.31. ñThe Panel agreed with the EC interpretation that ñlimitedò is to be measured by the extent 

to which the exclusive rights of the patent owner have been curtailed. The full text of Article 30 refers 

to ñlimited exceptions to the exclusive rights conferred by a patentò. In the absence of other 

indications, the Panel concluded that it would be justified in reading the text literally, focusing on the 

extent to which legal rights have been curtailed, rather than the size or extent of the economic impact. 

In support of this conclusion, the Panel noted that the following two conditions of Article 30 ask more 

particularly about the economic impact of the exception, and provide two sets of standards by which 

such impact may be judged. The term ñlimited exceptionsò is the only one of the three conditions in 

Article 30 under which the extent of the curtailment of rights as such is dealt with.ò 

 

Para. 7.32. ñThe Panel does not agree, however, with the EC's position that the curtailment of legal 

rights can be measured by simply counting the number of legal rights impaired by an exception. A 

very small act could well violate all five rights provided by Article 28.1 and yet leave each of the 

patent owner's rights intact for all useful purposes. To determine whether a particular exception 

constitutes a limited exception, the extent to which the patent owner's rights have been curtailed must 

be measured.ò 

 

Para. 7.33. ñThe Panel could not accept Canada's argument that the curtailment of the patent owner's 

legal rights is ñlimitedò just so long as the exception preserves the exclusive right to sell to the 

ultimate consumer during the patent term.  Implicit in the Canadian argument is a notion that the right 

to exclude sales to consumers during the patent term is the essential right conveyed by a patent, and 

that the rights to exclude ñmakingò and ñusingò the patented product during the term of the patent are 

in some way secondary. The Panel does not find any support for creating such a hierarchy of patent 

rights within the TRIPS Agreement.  If the right to exclude sales were all that really mattered, there 

would be no reason to add other rights to exclude ñmakingò and ñusingò. The fact that such rights 

were included in the TRIPS Agreement, as they are in most national patent laws, is strong evidence 

that they are considered a meaningful and independent part of the patent owner's rights.ò 

 

Para. 7.34. ñIn the Panel's view, the question of whether the stockpiling exception is a ñlimitedò 

exception turns on the extent to which the patent owner's rights to exclude ñmakingò and ñusingò the 

patented product have been curtailed. The right to exclude ñmakingò and ñusingò provides protection, 

additional to that provided by the right to exclude sale, during the entire term of the patent by cutting 

off the supply of competing goods at the source and by preventing use of such products however 

obtained. With no limitations at all upon the quantity of production, the stockpiling exception removes 

that protection entirely during the last six months of the patent term, without regard to what other, 

subsequent, consequences it might have. By this effect alone, the stockpiling exception can be said to 

abrogate such rights entirely during the time it is in effect.ò 

 

Para. 7.35. ñIn view of Canada's emphasis on preserving commercial benefits before the expiration of 

the patent, the Panel also considered whether the market advantage gained by the patent owner in the 

months after expiration of the patent could also be considered a purpose of the patent owner's rights to 

exclude ñmakingò and ñusingò during the term of the patent. In both theory and practice, the Panel 

concluded that such additional market benefits were within the purpose of these rights. In theory, the 

rights of the patent owner are generally viewed as a right to prevent competitive commercial activity 

by others, and manufacturing for commercial sale is a quintessential competitive commercial activity, 

whose character is not altered by a mere delay in the commercial reward. In practical terms, it must be 

recognized that enforcement of the right to exclude ñmakingò and ñusingò during the patent term will 

necessarily give all patent owners, for all products, a short period of extended market exclusivity after 

the patent expires. The repeated enactment of such exclusionary rights with knowledge of their 

universal market effects can only be understood as an affirmation of the purpose to produce those 

market effects.ò 

 

Para. 7.36. ñFor both these reasons, the Panel concluded that the stockpiling exception of Section 

55.2(2) constitutes a substantial curtailment of the exclusionary rights required to be granted to patent 

owners under Article 28.1 of the TRIPS Agreement. Without seeking to define exactly what level of 



 

curtailment would be disqualifying, it was clear to the Panel that an exception which results in a 

substantial curtailment of this dimension cannot be considered a ñlimited exceptionò within the 

meaning of Article 30 of the Agreement.ò 

 

Para. 7.45. ñIn the Panel's view, however, Canada's regulatory review exception is a ñlimited 

exceptionò within the meaning of TRIPS Article 30. It is ñlimitedò because of the narrow scope of its 

curtailment of Article 28.1 rights.  As long as the exception is confined to conduct needed to comply 

with the requirements of the regulatory approval process, the extent of the acts unauthorized by the 

right holder that are permitted by it will be small and narrowly bounded.  Even though regulatory 

approval processes may require substantial amounts of test production to demonstrate reliable 

manufacturing, the patent owner's rights themselves are not impaired any further by the size of such 

production runs, as long as they are solely for regulatory purposes and no commercial use is made of 

resulting final products.ò (notas de rodape suprimidas) 

 

 c) ñUnreasonably conflict with normal exploitation of the patentò 

 

O Painel no caso Canada - Pharmaceutical Patents interpretou as expressões do critério 

ñunreasonably conflict with normal exploitation of the patentò de forma a determinar se a regulatory 

review exception conflitava com a exploração normal da patente já que se enquadrava na primeira 

exceção. 

 

Relatório do Painel no litígio Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products (Canada - 

Pharmaceutical Patents), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS114/R, paras. 7.54 -7.58 

 

Para. 7.54. ñThe Panel considered that ñexploitationò refers to the commercial activity by which 

patent owners employ their exclusive patent rights to extract economic value from their patent. The 

term ñnormalò defines the kind of commercial activity Article 30 seeks to protect. The ordinary 

meaning of the word ñnormalò is found in the dictionary definition: ñregular, usual, typical, ordinary, 

conventionalò. As so defined, the term can be understood to refer either to an empirical conclusion 

about what is common within a relevant community, or to a normative standard of entitlement. The 

Panel concluded that the word ñnormalò was being used in Article 30 in a sense that combined the two 

meanings.ò (notas de rodapé suprimidas) 

 

Para. 7.55. ñThe normal practice of exploitation by patent owners, as with owners of any other 

intellectual property right, is to exclude all forms of competition that could detract significantly from 

the economic returns anticipated from a patent's grant of market exclusivity. The specific forms of 

patent exploitation are not static, of course, for to be effective exploitation must adapt to changing 

forms of competition due to technological development and the evolution of marketing practices. 

Protection of all normal exploitation practices is a key element of the policy reflected in all patent 

laws. Patent laws establish a carefully defined period of market exclusivity as an inducement to 

innovation, and the policy of those laws cannot be achieved unless patent owners are permitted to take 

effective advantage of that inducement once it has been defined.ò 

  

Para. 7.56. ñCanada has raised the argument that market exclusivity occurring after the 20-year patent 

term expires should not be regarded as ñnormalò. The Panel was unable to accept that as a categorical 

proposition. Some of the basic rights granted to all patent owners, and routinely exercised by all patent 

owners, will typically produce a certain period of market exclusivity after the expiration of a patent. 

For example, the separate right to prevent ñmakingò the patented product during the term of the patent 

often prevents competitors from building an inventory needed to enter the market immediately upon 

expiration of a patent. There is nothing abnormal about that more or less brief period of market 

exclusivity after the patent has expired.ò 

 

Para. 7.57. ñThe Panel considered that Canada was on firmer ground, however, in arguing that the 

additional period of de facto market exclusivity created by using patent rights to preclude submissions 

for regulatory authorization should not be considered ñnormalò. The additional period of market 



 

exclusivity in this situation is not a natural or normal consequence of enforcing patent rights. It is an 

unintended consequence of the conjunction of the patent laws with product regulatory laws, where the 

combination of patent rights with the time demands of the regulatory process gives a greater than 

normal period of market exclusivity to the enforcement of certain patent rights. It is likewise a form of 

exploitation that most patent owners do not in fact employ.  For the vast majority of patented products, 

there is no marketing regulation of the kind covered by Section 55.2(1), and thus there is no possibility 

to extend patent exclusivity by delaying the marketing approval process for competitors.ò 

 

Para. 7.58. ñThe Panel could not agree with the EC's assertion that the mere existence of the patent 

owner's rights to exclude was a sufficient reason, by itself, for treating all gains derived from such 

rights as flowing from ñnormal exploitationò. In the Panel's view, the EC's argument contained no 

evidence or analysis addressed to the various meanings of ñnormalò - neither a demonstration that 

most patent owners extract the value of their patents in the manner barred by Section 55.2(1), nor an 

argument that the prohibited manner of exploitation was ñnormalò in the sense of being essential to the 

achievement of the goals of patent policy. To the contrary, the EC's focus on the exclusionary rights 

themselves merely restated the concern to protect Article 28 exclusionary rights as such. This is a 

concern already dealt with by the first condition of Article 30 (ñlimited exceptionò) and the Panel 

found the ultimate EC arguments here impossible to distinguish from the arguments it had made under 

that first condition.ò (notas de rodapé suprimidas) 

 

d) ñUnreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the 

legitimate interests of third partiesò 

 

Relatório do Painel no litígio Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products, (Canada - 

Pharmaceutical Patents), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS114/R, paras. 7.60-7.61, 

7.68-7.71, 7.77 e 7.82 

 

No caso Canada - Pharmaceutical Patents, o Painl interpretou as expressões do critério ñunreasonably 

prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third 

partiesò de forma a determinar se a regulatory review exception conflitava com a exploração normal 

da patente. 

 

Para. 7.60. ñThe third condition of Article 30 is the requirement that the proposed exception must not 

ñunreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking into account the legitimate 

interests of third partiesò. Although Canada, as the party asserting the exception provided for in 

Article 30, bears the burden of proving compliance with the conditions of that exception, the order of 

proof is complicated by the fact that the condition involves proving a negative. One cannot 

demonstrate that no legitimate interest of the patent owner has been prejudiced until one knows what 

claims of legitimate interest can be made. Likewise, the weight of legitimate third party interests 

cannot be fully appraised until the legitimacy and weight of the patent owner's legitimate interests, if 

any, are defined. Accordingly, without disturbing the ultimate burden of proof, the Panel chose to 

analyse the issues presented by the third condition of Article 30 according to the logical sequence in 

which those issues became defined.ò 

 

Para. 7.61. ñThe ultimate issue with regard to the regulatory review exception's compliance with the 

third condition of Article 30 involved similar considerations to those arising under the second 

condition (ñnormal exploitationò) - the fact that the exception would remove the additional period of 

de facto market exclusivity that patent owners could achieve if they were permitted to employ their 

rights to exclude ñmakingò and ñusingò (and ñsellingò) the patented product during the term of the 

patent to prevent potential competitors from preparing and/or applying for regulatory approval during 

the term of the patent. The issue was whether patent owners could claim a ñlegitimate interestò in the 

economic benefits that could be derived from such an additional period of de facto market exclusivity 

and, if so, whether the regulatory review exception ñunreasonably prejudicedò that interest.ò 

 

Para. 7.68. ñThe word ñlegitimateò is commonly defined as follows: 



 

(a) Conformable to, sanctioned or authorized by, law or principle:  lawful;  

justifiable;  proper; 

(b) Normal, regular, conformable to a recognized standard type.  

 

Although the European Communities' definition equating ñlegitimate interestsò with a full respect of 

legal interests pursuant to Article 28.1 is within at least some of these definitions, the EC definition 

makes it difficult to make sense of the rest of the third condition of Article 30, in at least three 

respects. First, since by that definition every exception under Article 30 will be causing ñprejudiceò to 

some legal rights provided by Article 28 of the Agreement, that definition would reduce the first part 

of the third condition to a simple requirement that the proposed exception must not be ñunreasonableò. 

Such a requirement could certainly have been expressed more directly if that was what was meant. 

Second, a definition equating ñlegitimate interestsò with legal interests makes no sense at all when 

applied to the final phrase of Article 30 referring to the ñlegitimate interestsò of third parties. Third 

parties are by definition parties who have no legal right at all in being able to perform the tasks 

excluded by Article 28 patent rights. An exceptions clause permitting governments to take account of 

such third party legal interests would be permitting them to take account of nothing.  And third, 

reading the third condition as a further protection of legal rights would render it essentially redundant 

in light of the very similar protection of legal rights in the first condition of Article 30 (ñlimited 

exceptionò).ò (notas de rodapé suprimidas) 

 

Para. 7.69. ñTo make sense of the term ñlegitimate interestsò in this context, that term must be defined 

in the way that it is often used in legal discourse - as a normative claim calling for protection of 

interests that are ñjustifiableò in the sense that they are supported by relevant public policies or other 

social norms. This is the sense of the word that often appears in statements such as ñX has no 

legitimate interest in being able to do Yò. We may take as an illustration one of the most widely 

adopted Article 30-type exceptions in national patent laws - the exception under which use of the 

patented product for scientific experimentation, during the term of the patent and without consent, is 

not an infringement. It is often argued that this exception is based on the notion that a key public 

policy purpose underlying patent laws is to facilitate the dissemination and advancement of technical 

knowledge and that allowing the patent owner to prevent experimental use during the term of the 

patent would frustrate part of the purpose of the requirement that the nature of the invention be 

disclosed to the public.  To the contrary, the argument concludes, under the policy of the patent laws, 

both society and the scientist have a ñlegitimate interestò in using the patent disclosure to support the 

advance of science and technology. While the Panel draws no conclusion about the correctness of any 

such national exceptions in terms of Article 30 of the TRIPS Agreement, it does adopt the general 

meaning of the term ñlegitimate interestsò contained in legal analysis of this type.ò 

 

Para. 7.70. ñThe negotiating history of the TRIPS Agreement itself casts no further illumination on 

the meaning of the term ñlegitimate interestsò, but the negotiating history of Article 9(2) of the Berne 

Convention, from which the text of the third condition was clearly drawn, does tend to affirm the 

Panel's interpretation of that term. With regard to the TRIPS negotiations themselves, the meaning of 

several important drafting changes turns out to be equivocal upon closer examination. The negotiating 

records of the TRIPS Agreement itself show that the first drafts of the provision that was to become 

Article 30 contemplated authorizing ñlimited exceptionsò that would be defined by an illustrative list 

of exceptions - private use, scientific use, prior use, a traditional exception for pharmacists, and the 

like. Eventually, this illustrative list approach was abandoned in favour of a more general 

authorization following the outlines of the present Article 30. The negotiating records of the TRIPS 

Agreement give no explanation of the reason for this decision.ò (notas de rodapé suprimidas) 

 

Para. 7.71. ñThe text of the present, more general version of Article 30 of the TRIPS Agreement was 

obviously based on the text of Article 9(2) of the Berne Convention. Berne Article 9(2) deals with 

exceptions to the copyright holder's right to exclude reproduction of its copyrighted work without 

permission. The text of Article 9(2) is as follows: ñIt shall be a matter for legislation in the countries of 

the Union to permit the reproduction of [literary and artistic] works in certain special cases, provided 

that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not 



 

unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.ò The text of Berne Article 9(2) was not 

adopted into Article 30 of the TRIPS Agreement without change. Whereas the final condition in Berne 

Article 9(2) (ñlegitimate interestsò) simply refers to the legitimate interests of the author, the TRIPS 

negotiators added in Article 30 the instruction that account must be taken of ñthe legitimate interests of 

third partiesò. Absent further explanation in the records of the TRIPS negotiations, however, the Panel 

was not able to attach a substantive meaning to this change other than what is already obvious in the 

text itself, namely that the reference to the ñlegitimate interests of third partiesò makes sense only if 

the term ñlegitimate interestsò is construed as a concept broader than legal interests.ò (notas de rodapé 

suprimidas) 

 

Para. 7.77. ñThe Panel therefore examined whether the claimed interest should be considered a 

ñlegitimate interestò within the meaning of Article 30. The primary issue was whether the normative 

basis of that claim rested on a widely recognized policy norm.ò 

 

Para. 7.82. ñOn balance, the Panel concluded that the interest claimed on behalf of patent owners 

whose effective period of market exclusivity had been reduced by delays in marketing approval was 

neither so compelling nor so widely recognized that it could be regarded as a ñlegitimate interestò 

within the meaning of Article 30 of the TRIPS Agreement. Notwithstanding the number of 

governments that had responded positively to that claimed interest by granting compensatory patent 

term extensions, the issue itself was of relatively recent standing, and the community of governments 

was obviously still divided over the merits of such claims. Moreover, the Panel believed that it was 

significant that concerns about regulatory review exceptions in general, although well known at the 

time of the TRIPS negotiations, were apparently not clear enough, or compelling enough, to make 

their way explicitly into the recorded agenda of the TRIPS negotiations. The Panel believed that 

Article 30's ñlegitimate interestsò concept should not be used to decide, through adjudication, a 

normative policy issue that is still obviously a matter of unresolved political debate.ò 

 

e) ñRelação do Artigo 30 com outros Artigosò 

 

Relatório do Painel no litígio Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products, (Canada - 

Pharmaceutical Patents), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS114/R, paras. 7.91-7.93 

 

No caso Canada - Pharmaceutical Patents, o Painel procurou identificar a aplicabilidade da proibição 

de discriminação do Artigo 27 com relação às exceções revistas no Artigo 30. 

 

Para. 7.91. ñThe Panel was unable to agree with Canada's contention that Article 27.1 did not apply to 

exceptions granted under Article 30. The text of the TRIPS Agreement offers no support for such an 

interpretation. Article 27.1 prohibits discrimination as to enjoyment of ñpatent rightsò without 

qualifying that term. Article 30 exceptions are explicitly described as ñexceptions to the exclusive 

rights conferred by a patentò and contain no indication that any exemption from non-discrimination 

rules is intended. A discriminatory exception that takes away enjoyment of a patent right is 

discrimination as much as is discrimination in the basic rights themselves. The acknowledged fact that 

the Article 31 exception for compulsory licences and government use is understood to be subject to the 

non-discrimination rule of Article 27.1, without the need for any textual provision so providing, 

further strengthens the case for treating the non-discrimination rules as applicable to Article 30. 

Articles 30 and 31 are linked together by the opening words of Article 31 which define the scope of 

Article 31 in terms of exceptions not covered by Article 30. Finally, the Panel could not agree with 

Canada's attempt to distinguish between Articles 30 and 31 on the basis of their mandatory/permissive 

character; both provisions permit exceptions to patent rights subject to certain mandatory conditions. 

Nor could the Panel understand how such a ñmandatory/permissiveò distinction, even if present, 

would logically support making the kind of distinction Canada was arguing. In the Panel's view, what 

was important was that in the rights available under national law, that is to say those resulting from the 

basic rights and any permissible exceptions to them, the forms of discrimination referred to in Article 

27.1 should not be present.ò (notas de rodapé suprimidas) 

 



 

Para. 7.92. ñNor was the Panel able to agree with the policy arguments in support of Canada's 

interpretation of Article 27. To begin with, it is not true that being able to discriminate against 

particular patents will make it possible to meet Article 30's requirement that the exception be 

ñlimitedò. An Article 30 exception cannot be made ñlimitedò by limiting it to one field of technology, 

because the effects of each exception must be found to be ñlimitedò when measured against each 

affected patent. Beyond that, it is not true that Article 27 requires all Article 30 exceptions to be 

applied to all products. Article 27 prohibits only discrimination as to the place of invention, the field 

of technology, and whether products are imported or produced locally.  Article 27 does not prohibit 

bona fide exceptions to deal with problems that may exist only in certain product areas. Moreover, to 

the extent the prohibition of discrimination does limit the ability to target certain products in dealing 

with certain of the important national policies referred to in Articles 7 and 8.1, that fact may well 

constitute a deliberate limitation rather than a frustration of purpose. It is quite plausible, as the EC 

argued, that the TRIPS Agreement would want to require governments to apply exceptions in a non-

discriminatory manner, in order to ensure that governments do not succumb to domestic pressures to 

limit exceptions to areas where right holders tend to be foreign producers.ò 

 

Para. 7.93. ñThe Panel concluded, therefore, that the anti-discrimination rule of Article 27.1 does 

apply to exceptions of the kind authorized by Article 30 [é].ò 

 

III.  Comentários 

 

Identificação das exceções  

 

O TRIPS confere exceções gerais aos direitos exclusivos conferidos aos titulares da patente em seu 

Artigo 30. Em outras palavras, o titular da patente continuará a poder explorar a patente pelas ações 

elencadas no Artigo 28, mas com algumas limitações no que se refere à exclusividade. Por ter caráter 

de exceção geral, não existe conflito com a regra estabelecida no Artigo 31. Esse Artigo aplica-se a 

outros usos, os quais não se qualificam como exceção por não atender às condições do Artigo 30, mas 

que preenchem determinadas condições especiais. As exceções gerais devem ser compreendidas como, 

por exemplo, casos de uso para pesquisa, sem caráter comercial. 

 

As exceções gerais têm muita semelhança com outras previstas no TRIPS, como àquelas estabelecidas 

nos Artigos 13, 17 e 26.2. Diante disso, o Painel no caso Canada - Pharmaceutical Patents afirmou 

que o Artigo 9.2 da CUB poderia ser usado para auxiliar a interpretação das exceções referidas no 

Artigo 30. (104) No entanto, dada a diferença da natureza entre as patentes e os direitos do autor, por 

exemplo, a referência aos direitos de autor deve ser limitada à terminologia que lhe é aplicável e 

realizada com certo cuidado. (105) 

 

Justificativas das exceções 

 

Segundo CORREA, as patentes são instrumentos para a realização de políticas públicas, de modo que 

não servem somente para proteger os direitos dos titulares, conforme se infere das exceções previstas 

no Artigo 30. Segundo esse autor, ñthe TRIPs agreement must be viewed as a means of realization of 

public policy objectives via the óinducement to innovationô and the access to the results thereof by 

those who need them. In other words the objectives of the patent system would not be fulfilled if it 

only served to induce innovations to the benefit of those who control themò. (106) 

 

De fato, o sistema de patentes tem por finalidade não somente proporcionar benefícios aos titulares da 

patente, mas sim propiciar um ambiente de incentivos ao desenvolvimento e inovação tecnológica, 

com o propósito de beneficiar a sociedade como um todo pela máxima da difusão do conhecimento. 

Para atingir esse fim, contudo, revela-se necessário, em alguns casos, que terceiros possam utilizar a 

invenção, visando o desenvolvimento tecnológico e social, desde que atendendo às condições impostas 

pelo Artigo 30. 

 

 



 

Critérios cumulativos para incidência da exceção do Artigo 30 
 

No caso Canada - Pharmaceutical Patents, as Comunidades Europeias desafiaram a regulatory review 

exception e a stockpiling provision, tendo o Canadá assumido que esses dispositivos eram contrários 

ao Artigo 28.1 do TRIPS. O Canadá argumentou que esses dispositivos poderiam ser justificados 

segundo as exceções do Artigo 30. Dentro desse contexto, sem dificuldades, o Painel identificou os 

três critérios cumulativos que deveriam estar presentes: (i) a exceção deve ser limitada; (ii) a exceção 

não deve conflitar injustificadamente com a exploração normal da patente; e (iii) a exceção não deve 

injustificadamente prejudicar os interesses legítimos do titular da patente, levando em conta os 

interesses legítimos de terceiros. (107) 

 

O Painel ainda ressaltou que, para o exame dessas condições, os objetivos e princípios estabelecidos 

nos Artigos 7 e 8.1, assim como outros dispositivos do TRIPS, devem ser levados em conta. Porém, 

não se aprofundou nessa questão demonstrando a forma de aplicação dos Artigos ao caso. 

 

Desse modo, considera-se que, conforme dispõem esses artigos, o Painel quis que as condições fossem 

analisadas tendo em vista os objetivos de promoção da inovação tecnológica e a transferência e 

difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de 

uma forma conducente ao bem-estar socioeconômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações, e o 

princípio de que os Membros podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição 

públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu 

desenvolvimento tecnológico. 

 

(i) Exceção deve ser limitada 

 

Com relação aos requisitos que devem ser observados para o estabelecimento de exceções, a primeira 

condição imposta pelo Artigo 30 é de natureza legal e se refere diretamente à restrição dos direitos 

exclusivos (108), na qual se apresenta uma idéia de quantificação. O propósito do Artigo consiste em 

buscar um equilíbrio entre direitos e obrigações e otimizar um objetivo mútuo entre titulares e usuários 

de forma a permitir que terceiros utilizem a patente sem prejudicar os interesses legítimos dos 

titulares. 

 

Para se compreender a extensão da expressão ñlimitadaò, recorre-se ao Painel do caso Canada - 

Pharmaceutical Patents, que a interpretou de forma restrita, dizendo ser mais apropriado quando se 

refere a uma exceção. Nesse sentido, o Painel assinalou que o próprio conceito de ñexceçãoò tem uma 

conotação limitada. Foi expressamente admitido, portanto, que o termo ñexceção limitadaò deve ser 

lido de forma a entender uma situação em que se tem apenas uma pequena diminuição dos direitos em 

questão. (109) 

 

Ainda, o Painel concluiu que a regulatory review exception enquadra-se no conceito de exceção 

limitada, pois a extensão dos atos não autorizados pelo titular da patente seria uma pequena limitação 

dos direitos do Artigo 28. (110) Por outro aspecto, entendeu que a stockpiling provision não é 

ñlimitadaò porque se trata de uma redução substancial dos direitos do titular, pois se refere a uma 

conseqüência dos direitos exclusivos concedidos durante o período da patente. 

 

(ii) A exceção não deve conflitar injustificadamente com a exploração normal da patente 

 

A condição de a exceção não conflitar injustificadamente com a exploração normal da patente 

relaciona-se essencialmente com o impacto econômico da exceção. (111) Diante disso, a condição 

deve ser analisada diretamente com a consequência econômica que a exceção pode proporcionar ao 

titular da patente, mais especificamente à sua exploração regular, que, em princípio, ocorreria 

normalmente se não houvesse a incidência da exceção. 

 

No que se refere a essa condição, no caso Canada - Pharmaceutical Patents, o Painel manifestou-se 

no sentido de que a exploração se refere à atividade comercial pela qual o titular emprega seus direitos 



 

exclusivos para extrair um valor econômico da patente. (112) Afirmou que o termo ñnormalò significa 

ñregularò, ñusualò, ñtípicoò, ñordinárioò e ñconvencionalò. Nesse sentido, entendeu que ñnormalò 

significa uma combinação de uma conclusão empírica sobre o que é comum dentro de uma 

comunidade relevante e de um padrão normativo de direitos legítimos. (113) 

 

Em conclusão, o Painel estipulou que ñthe normal practice of exploitation by patent owners is to 

exclude all forms of competition that could detract significantly from the economic returns anticipated 

from a patent's grant of market exclusivityò. (114) Ao interpretar essa passagem, PIRES DE 

CARVALHO salienta que ñthe Panel should have clarified that the only forms of competition 

excluded by the patent are those that involve the sale of patented product or the product manufactured 

by patented processò. (115) 

 

Esse autor considera que o produto que se vale da patente normalmente já tem como concorrente os 

produtos baseados em outras patentes e os produtos até mesmo não patenteados, os quais não 

poderiam ser excluídos da exploração normal da patente. Ele interpreta que o Painel quis incluir no 

conceito de exploração normal todas as formas de concorrência, contudo, o teor da decisão do Painel 

faz referência estrita a toda concorrência existente proporcionada pela não atuação do Estado como 

garantidor da patente. As outras formas de concorrência mencionadas pelo autor normalmente 

existiriam e nada pode fazer o titular da patente para impedir a comercialização desses produtos por 

consequência dos direitos exclusivos da patente. A diminuição do retorno econômico, no 

entendimento do Painel, deve ser causada por qualquer concorrência sobrevinda da não proteção dos 

direitos elencados pelo Artigo 28 do TRIPS. 

 

Diante disso, infere-se que, se o titular conseguir extrair um valor econômico da patente que seja 

considerado comum dentro dos padrões normativos de direitos legítimos e relevantes de uma 

comunidade, estará atendido este critério necessário à incidência da exceção. Ainda, mesmo que os 

conceitos e a extensão do valor econômico possam parecer definidos, o Painel, tendo buscado uma 

fundamentação coerente e que propiciasse uma base para a aplicação desta condição que lhe 

permitisse entender que a regulatory review exception não conflitava com a exploração normal da 

patente, há problemas nessa interpretação. Essa situação causa maior insegurança jurídica. 

 

Para reforçar essa posição, remete-se à interpretação dada em relação à stockpiling provision. O Painel 

entendeu que os direitos básicos dos titulares da patente, como, por exemplo, a proibição de ñfazerò, 

resultam certo período de exclusividade de mercado depois da expiração da patente. Assim, disse o 

Painel que ñthere is nothing abnormal about that more or less brief period of market exclusivity after 

the patent has expiredò. (116) Mas o problema e a insegurança jurídica surgem exatamente em 

conhecer os limites deste período mencionado. Afinal, quanto tempo de exclusividade pós-patente, 

conseqüência do direito exclusivo de ñfazerò, deve ser considerado como uma exploração normal? O 

Painel parece ceder a favor dos países desenvolvidos de forma a garantir mais tempo de exclusividade 

aos titulares de patente de produtos farmacêuticos que buscam a extensão da patente por mais de 20 

anos. 

 

(iii) A exceção não deve injustificadamente prejudicar os interesses legítimos do titular da patente 

 

Outra condição para o estabelecimento de exceções também se encontra essencialmente conectada ao 

impacto econômico da exceção: não deve injustificadamente prejudicar os interesses legítimos do 

titular da patente. (117) Da mesma forma que se explicou a condição anterior, esta deve ser analisada 

diretamente com a conseqüência econômica que a exceção pode proporcionar ao titular da patente, 

mais especificamente no que se refere aos seus interesses legítimos. 

 

Diante dessa condição, no caso Canada - Pharmaceutical Patents, o Painel afirmou que o termo 

ñlegítimos interessesò deveria ser definido como uma expressão normativa visando a proteção dos 

interesses que são justificáveis por políticas públicas e outras normas sociais. (118) Como exemplo, o 

Painel mencionou uma possível exceção que não seja contrária aos interesses legítimos do titular da 

patente: o caso de experimentações científicas. Dentro desse contexto, o Painel afirmou que essa 



 

exceção baseia-se em uma política pública chave que quer ver a patente como um meio de facilitação e 

avanço dos conhecimentos tecnológicos. Nesse sentido, permitir o titular da patente prevenir esses 

experimentos durante a vigência da patente frustraria interesses públicos e ainda o requisito de 

divulgação da invenção à sociedade. 

 

Interesses legítimos de terceiros devem ser levados em conta 
 

A última parte do Artigo 30 determina que os interesses legítimos de terceiros devam ser levados em 

conta quando da análise das condições anteriormente mencionadas. No caso Canada - Pharmaceutical 

Patents (119), o Painel confirmou esse argumento quando disse que os interesses legítimos de 

terceiros não seriam considerados uma vez que nenhum conflito foi encontrado com uma exploração 

normal da patente. 

 

Na busca de uma identificação de interesses legítimos, remete-se às considerações referidas no item 

anterior, considerando-se, entretanto, tratar-se agora de interesses legítimos de terceiros. Nesse 

contexto, devem ser entendidos por terceiros todos aqueles que não são titulares da patente. Isso 

aponta no sentido de que esses interesses têm fundamento na mesma política pública e normas sociais 

que aqueles dos titulares da patente, mas seguem em direção opostas, pois normalmente os terceiros 

buscam usar a patente sem autorização e os titulares querem proibir terceiros de se utilizarem da 

patente. Portanto, na última parte, o Artigo 30 assinala que qualquer exceção deve levar em conta o 

interesse público, o interesse da coletividade. 
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ü   Artigo 31 

 
Bruno Guandalini 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 31 

Other Use Without Authorization of the Right Holder 
 

Where the law of a Member allows for other use (120) of the subject matter of a patent without the 

authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the 

government, the following provisions shall be respected: 

 

(a)  authorization of such use shall be considered on its individual merits; 

 

(b)  such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made 

efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms 

and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable 

period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national 

emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-

commercial use.  In situations of national emergency or other circumstances of 

extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably 

practicable.  In the case of public non-commercial use, where the government or 

contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to 

know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder 

shall be informed promptly; 

 

(c)  the scope and duration of such use shall be limited to the purpose for which it was 

authorized, and in the case of semi-conductor technology shall only be for public non-

commercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative 

process to be anti-competitive; 

 

(d)  such use shall be non-exclusive; 

 

(e)  such use shall be non-assignable, except with that part of the enterprise or goodwill 

which enjoys such use; 

 

(f)  any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market 

of the Member authorizing such use; 

 

(g)  authorization for such use shall be liable, subject to adequate protection of the 

legitimate interests of the persons so authorized, to be terminated if and when the 

circumstances which led to it cease to exist and are unlikely to recur. The competent 

authority shall have the authority to review, upon motivated request, the continued 

existence of these circumstances; 

 

(h)  the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, 

taking into account the economic value of the authorization; 

  

(i)  the legal validity of any decision relating to the authorization of such use shall be 

subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in 

that Member; 

 

(j)  any decision relating to the remuneration provided in respect of such use shall be 

subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in 

that Member; 



 

 

(k)  Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) 

where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or 

administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive 

practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in 

such cases. Competent authorities shall have the authority to refuse termination of 

authorization if and when the conditions which led to such authorization are likely to 

recur; 

 

(l)  where such use is authorized to permit the exploitation of a patent (ñthe second 

patentò) which cannot be exploited without infringing another patent (ñthe first 

patentò), the following additional conditions shall apply: 

 

(i)  the invention claimed in the second patent shall involve an important technical 

advance of considerable economic significance in relation to the invention 

claimed in the first patent; 

(ii)   the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable 

terms to use the invention claimed in the second patent;  and 

(iii)   the use authorized in respect of the first patent shall be non-assignable except 

with the assignment of the second patent. 
 
Footnote 120: ñOther useò refers to use other than that allowed under Article 30. 

 

IB . Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 31 

Outro Uso sem Autorização do Titular 
 

Quando a legislação de um Membro permite outro uso
8
 do objeto da patente sem a autorização de seu 

titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as seguintes 

disposições serão respeitadas: 

 

(a)  a autorização desse uso será considerada com base no seu mérito individual; 

 

(b)  esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado 

obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses 

esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser 

dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias 

de extrema urgência ou em casos de uso público não-comercial. No caso de uso 

público não-comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base 

demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou 

será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado; 

 

(c)  o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e, 

no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não-comercial 

ou para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou 

desleal após um processo administrativo ou judicial; 

 

(d)  esse uso será não-exclusivo; 

 

(e)  esse uso não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da 

empresa que dele usufruir; 

(f)  esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado interno do 

Membro que autorizou; 

                                                 
8 O termo ñoutro usoò refere- se ao uso diferente daquele permitido pelo Artigo 30. 



 

 

(g)  sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, a 

autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o 

propiciaram deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente. 

A autoridade competente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se 

essas circunstâncias persistem; 

 

(h)  o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se 

em conta o valor econômico da autorização; 

 

(i)  a validade legal de qualquer decisão relativa à autorização desse uso estará sujeita a 

recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente 

superior naquele Membro; 

 

(j)  qualquer decisão sobre a remuneração concedida com relação a esse uso estará sujeita 

a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente 

superior naquele Membro; 

 

(k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos 

subParágrafos (b) e (f) quando esse uso for permitido para remediar um procedimento 

determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo 

ou judicial. A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser 

levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridades 

competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as 

condições que a propiciam forem tendentes a ocorrer novamente; 

 

(l)  quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma patente (ña segunda 

patenteò) que não pode ser explorada sem violar outra patente (ña primeira patenteò), 

as seguintes condições adicionais serão aplicadas: 

 

(i)  a invenção identificada na segunda patente envolverá um avanço técnico 

importante de considerável significado econômico em relação à invenção 

identificada na primeira patente; 

(ii)  o titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, 

em termos razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente; e 

(iii)  o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto 

com a transferência da segunda patente. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Artigo 31: ñoutro(s) uso(s)ò 

 

As palavras ñoutroò e ñusoò devem ser lidas no plural. Isso porque o propósito do Artigo 31 destina-se 

a regulamentar as condições em que a legislação de um Membro permita ñoutros usosò diferentes 

daqueles previstos no Artigo 30. 

 

Diante do teor do texto do Artigo, percebe-se a possibilidade de mais de um uso. É evidente que este 

artigo não busca especificar os usos, mas apenas afirmar que existem outras possibilidades de uso. Da 

mesma forma, se existisse somente um ñoutro usoò, o Artigo o teria identificado qual seria. 

 

No mesmo sentido, as traduções oficiais no francês e no espanhol, respectivamente, portam as 

expressões ñautres utilisationsò e ñotros usosò, as quais em português significam ñoutros usosò (no 

plural). Acrescenta-se que, na nota de rodapé, as versões em francês e espanhol dizem, 



 

respectivamente, que: ñOn entend par óautres utilisationsô les utilisations autres que celles qui sont 

autorisées en vertu de l'article 30ò e ñLa expresi·n óotros usosô se refiere a los usos distintos de los 

permitidos en virtud del artículo 30ò. Ambas as versões denotam a intenção do Artigo em considerar a 

pluralidade de usos, portanto, a expressão ñoutro usoò deve ser entendida no plural em todo o Artigo. 

  

Artigo 31(a) 

 

No texto do Artigo 31(a), seria mais adequado o uso da expressão ñem função de suas circunstâncias 

própriasò em vez de ñcom base no seu mérito individualò, de modo a seguir as traduções oficiais no 

francês e espanhol, a saber: ñsur la base des circonstances qui lui sont propresò e ñen función de sus 

circunstancias propiasò. 

 

Artigo 31(b) 

 

Na versão em português identifica-se a falta da seguinte frase: ñEm situações de emergência nacional 

ou outras circunstâncias de extrema urgência, o titular da patente será, entretanto, notificado o quanto 

antes for razoavelmente possível.ò Esta deve ser acrescida após o ponto final que segue imediatamente 

a expressão ñuso público não oficialò e antes de ñNo caso de uso público não comercial [...].ò 

 

Artigo 31(c) 

 

O texto contido na letra c, do Artigo 30, conforme as versões oficiais em francês e espanhol, deveriam 

usar as expressões ñusosò e ñobjetivosò no plural. 

 

Artigo 31(i) 

 

O teor do texto da letra i, do Artgo 30, merece duas observações: a primeira com relação à expressão 

ñvalidade legalò; a segunda observação deve se feita à oração ñoutro recurso independente junto a uma 

autoridade claramente superior naquele Membroò. 

 

Com relação à expressão ñvalidade legalò, no direito brasileiro, utiliza-se a expressão ñvalidade 

jurídicaò para designar o fato de um ato jurídico estar de acordo com as regras jurídicas. Portando, a 

tradução da expressão em inglês ñlegal validityò deve ser ñvalidade jurídicaò. Da mesma forma que 

faz refercência a tradução oficial em espanhol, ñvalidez jurídicaò, e em francês, ñvalidité juridiqueò. 

 

No que se refere à segunda observação a respeito da oração ñoutro recurso independente junto a uma 

autoridade claramente superior naquele Membroò, observa-se que a tradução não é fiel às ideias 

originais por conta da expressão ñclaramenteò. Ao analisar as três versões oficiais publicadas pela 

OMC, percebe-se que os negociadores quiseram dizer ñoutro recurso independente junto a uma 

autoridade superior diferente, ou distinta, do mesmo Membroò: 

 

¶ Ingles: ñOther independent review by a distinct higher authority in that Memberò; 

¶ Francês: ñAutre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de ce Membreò e 

¶ Espanhol: ñOtra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo 

Miembroò. 

 

Artigo 31 (j ) 

 

Atribuem-se os mesmos comentários realizados na segunda observação do item anterior. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 31 

 

O Artigo 31 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS196, DS408 e DS409. Os casos 

DS408 e DS409, até o momento, não foram analisadas pelo DSB da OMC. O litígio DS196 resultou 



 

em solução mutuamente acordada. No caso DS114, embora não tenha sido citado na fase de consultas, 

o artigo foi analisado no relatório do Painel. No que se refere à relação do Artigo 31 com outros 

artigos, no caso Canada - Pharmaceutical Patents, o Painel fez uma comparação do Artigo 30 com o 

Artigo 31 no que toca à aplicabilidade da regra de não discriminação prevista no Artigo 27. 

 

Relatório do Painel no litígio Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products, (Canada - 

Pharmaceutical Patents), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS114/R, para. 7.91 

 

Para. 7.91. ñThe Panel was unable to agree with Canada's contention that Article 27.1 did not apply to 

exceptions granted under Article 30. The text of the TRIPS Agreement offers no support for such an 

interpretation. Article 27.1 prohibits discrimination as to enjoyment of ñpatent rightsò without 

qualifying that term. Article 30 exceptions are explicitly described as ñexceptions to the exclusive 

rights conferred by a patentò and contain no indication that any exemption from non-discrimination 

rules is intended. A discriminatory exception that takes away enjoyment of a patent right is 

discrimination as much as is discrimination in the basic rights themselves. The acknowledged fact that 

the Article 31 exception for compulsory licenses and government use is understood to be subject to the 

non-discrimination rule of Article 27.1, without the need for any textual provision so providing, 

further strengthens the case for treating the non-discrimination rules as applicable to Article 30. 

Articles 30 and 31 are linked together by the opening words of Article 31 which define the scope of 

Article 31 in terms of exceptions not covered by Article 30. Finally, the Panel could not agree with 

Canada's attempt to distinguish between Articles 30 and 31 on the basis of their mandatory/permissive 

character; both provisions permit exceptions to patent rights subject to certain mandatory conditions. 

Nor could the Panel understand how such a ñmandatory/permissiveò distinction, even if present, 

would logically support making the kind of distinction Canada was arguing. In the Panel's view, what 

was important was that in the rights available under national law, that is to say those resulting from the 

basic rights and any permissible exceptions to them, the forms of discrimination referred to in Article 

27.1 should not be present.ò (notas de rodapé suprimidas) 

 

III.  Comentários 

 

Outros usos sem a autorização do titular 

 

O Artigo 31 admite que as leis nacionais dos Membros permitam a utilização do objeto da patente sem 

a autorização do titular sob determinadas condições. O Artigo ainda menciona inclusive que o uso 

poderá ser feito pelo próprio Governo ou por terceiros autorizados pelo Governo. Na prática, essa 

permissão de utilização chama-se ñlicenciamento compulsórioò, o qual pode ser entendido como ñan 

authorization granted by a government to a party other than the holder of a patent on an invention to 

use that invention without the consent of the patent holderò. (121) No entendimento de GUZMAN e 

PAUWELYN, ñcompulsory license is a license to manufacture the patented product that is granted 

over the objection of the patent holderò. (122) 

 

Observa-se que o Artigo nem mesmo afirma que é facultada aos Membros a possibilidade de permitir 

outro uso sem a autorização do titular ï o que somente é mencionado pelo título do Artigo ï muito 

menos fala em licenciamento compulsório. Esses outros usos são extraídos, na verdade, da relação 

estabelecida com o Artigo 30. Consequentemente, deve-se esclarecer que o licenciamento compulsório 

se traduz em uma limitação dos direitos exclusivos do titular da patente, sem se confundir com as 

exceções limitadas do Artigo 30. Esse trata dos casos em que se pode utilizar limitadamente a 

invenção protegida por patente desde que não conflite com a exploração normal pelo seu titular. 

 

O Artigo 30 apresenta limitações em sentido amplo, ques atingem toda patente. Diferentemente, o 

Artigo 31 aborda a possibilidade de limitação dos direitos exclusivos do titular da patente por 

sobrepujança do interesse público. As limitações aqui são submetidas a severas condições, uma vez 

que o licenciamento compulsório em essência conflitua com a exploração normal da patente. O Artigo 

31, portanto, limita o direito do titular da patente em dizer ñnãoò à utilização por terceiros de sua 

invenção. 



 

Dado que a patente se trata de uma concessão pelo Estado de direitos exclusivos sobre uma invenção, 

o licenciamento compulsório nada mais faz do que restringir esses direitos concedidos em nome de 

interesses superiores que o do titular da patente, como o que desperta a necessidade de utilização das 

técnicas e conhecimentos contidos na invenção antes do prazo de expiração da patente. Essa utilização 

reflete a expressão ñoutros usosò, empregada nas versões oficiais em inglês, espanhol e francês, 

conforme publicadas pela OMC. Não se deve restringir à ideia de somente um uso, no singular, como 

apresentado na tradução em português. Há a possibilidade de mais de um uso, ou seja, tantos quanto 

forem possíveis e diferentes daquele referido no Artigo 30, conforme determina a nota de rodapé 

número 7. 

 

O Painel no caso Canada - Pharmaceuticals claramente reforça esse argumento ao dizer que: ñArticles 

30 and 31 are linked together by the opening words of Article 31 which define the scope of Article 31 

in terms of exceptions not covered by Article 30ò. (123) 

 

Assinala-se que o caput do Artigo 31 tem o cuidado de mencionar que este uso pode ser feito pelo 

Governo ou por terceiros autorizados pelo Governo. Assim, o Acordo evita qualquer tipo de problema 

na interpretação e autoriza o uso diretamente pelo Governo para atender aqueles interesses públicos 

sob a sua própria tutela. Não se pode esquecer, no entanto, que o Artigo 31 e o instituto do 

licenciamento compulsório devem ser empregados com cautela pelos Membros, pois limitar o direito 

do titular da patente pode gerar danos tanto ao titular da patente como ao país licenciante. De um lado, 

o titular da patente sofre o dano de não poder dizer ñnãoò aos que usam sua patente, perdendo a 

exclusividade que a patente garantiria. Por outro lado, o próprio Estado que concede e licencia a 

patente pode sofrer danos, pois desencoraja muitas indústrias de direcionarem pesquisa e 

desenvolvimento para aquele mercado e de ali se instalarem. 

 

Condições para concessão de licença compulsória 

 

Conforme mencionado, para que se possa usar o objeto da patente sem a autorização do titular, os 

Membros devem estabelecer, cumulativamente, as condições previstas nos incisos do Artigo 31, as 

quais podem proporcionar diferentes interpretações. 

 

Mérito individual de cada autorização 

 

O Artigo 31(a) requer que cada autorização de uso sem o consentimento do titular seja considerada 

com base em seu mérito individual. Assim, para cada autorização, a cada caso, a cada patente, deve-se 

analisar individualmente seu mérito para efeitos de licenciamento compulsório. Isso significa que os 

Membros não poderão definir a priori em suas legislações que alguns setores da tecnologia, como o 

farmacêutico, por exemplo, sejam de plano objeto de licenciamento compulsório. 

 

A cada caso, exige-se que se proceda a uma revisão que verifique se estão estabelecidos os critérios 

para a concessão da licença. Pode acontecer, entretanto, de serem estabelecidas na legislação dos 

Membros presunções que favoreçam o licenciamento compulsório. A UNCTAD num estudo 

publicado em 2005 deu um exemplo, dizendo que: 

 
[é] a compulsory licensing statute might provide that the absence of supply 

on the local market of a patented product at an affordable price justifies the 

grant of a compulsory license, placing the burden on the patent holder to 

demonstrate that there are adequate supplies of products on the local market at 

affordable prices. (124) 

 

Exigência de negociação prévia 

 

O Artigo 37(b) estabelece uma condição de tentativa de negociação prévia entre o licenciante e o 

titular da patente. A exigência é de que o usuário, para que possa usar o objeto da patente sem 

autorização do titular, deverá primeiramente ter buscado obter autorização do titular em termos e 

condições comerciais razoáveis e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo 



 

razoável. Essa condição apresenta uma grande flexibilidade de interpretação aos Membros, tendo em 

vista a imprecisão dos conceitos de ñtermo e condição comercial razoávelò e ñprazo razoávelò de 

negociação. 

 

Termos e condições comerciais razoáveis 

 

O texto exige que o licenciante tenha tentado negociar previamente com o titular da patente o 

licenciamento, a título oneroso, em termos e condições comerciais razoáveis. Mas o que são termos de 

condições comerciais razoáveis? Para uma perfeita interpretação desses conceitos, deve-se entender 

que uma licença obtida sobre uma patente é feita normalmente contra o pagamento pelo licenciante ao 

titular dos valores pecuniários chamados royalties. Cumpr observar, contudo, que o montante desses 

royalties varia de indústria para indústria, de campo tecnológico para campo tecnológico. 

 

Entende-se, da leitura desse Artigo, que deve ser observado o padrão médio de royalties praticados no 

setor da indústria que aplica a tecnologia da patente a ser licenciada. Ainda, outros elementos devem 

ser observados, pois são relevantes na composição dos termos e das condições de uma proposta de 

licenciamento. Um exemplo é a duração da licença, a qual deve ser levada em conta para determinar se 

os valores pagos retribuirão os valores investidos em pesquisa e desenvolvimento. 

 

Tempo razoável de negociação 

 

O conceito de tempo razoável de negociação está diretamente ligado com o mencionado 

anteriormente. Para que possa ocorrer o licenciamento compulsório, nos termos do Artigo 31, é 

preciso que não tenha existido nenhum acordo entre o licenciante e o titular da patente num tempo 

razoável. É evidente que esse requisito busca impedir que o licenciamento compulsório ocorra sem 

uma tentativa real de negociação. Deve, portanto, ter decorrido um tempo necessário para que o titular 

da patente pudesse formar um juízo a respeito da proposta. 

 

O tempo deve ser entendido como razoável dependendo da área da tecnologia, de cada indústria, a 

cada caso concreto. O mérito da patente, a utilidade da invenção, ou ainda a relevância da técnica 

empregada deve ser levada em conta. Em um caso em que se quer licenciar uma patente de um 

medicamento empregado para o tratamento de uma doença epidêmica que se alastra em ritmo 

acelerado, por exemplo, a razoabilidade do tempo de negociação fica restrita, dado que a brevidade em 

se usar a invenção é determinante no processo de licenciamento. Não se pode esquecer que as grandes 

corporações normalmente são as detentoras das patentes que os Estados mais buscam licenciar 

compulsoriamente. Sabendo dessa intenção de licenciar, quando contatadas nas primeiras negociações 

e já decididas a não licenciar a patente, essas empresas se esforçam ao máximo atrasar as negociações 

de forma a retardar injustificadamente o licenciamento compulsório. Nesses casos, cabe às autoridades 

estatais repensarem os conceitos de ñtempo razoável de negociaçãoò de forma a impedir que o 

interesse público seja prejudicado. 

 

Exceção à exigência de negociação prévia 

 

O Artigo 31 prevê certas condições sob as quais não é necessário buscar uma negociação prévia, como 

nos casos de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou, ainda, em casos de 

uso público não comercial. Contudo, esses casos podem dar margem a interpretações conflituosas. São 

evidentes que esses casos devem ser entendidos como aqueles em que se necessita o uso imediato da 

patente de forma que a demora nas negociações em tempo razoável poderia causar um aumento grande 

da conjuntura indesejável. Entretanto, o grau de urgência e de extremidade da situação deve ser 

avaliado em cada caso concreto, conforme a situação de cada país. 

 

Importa notar, ainda, que o Artigo traz uma condição para que a exceção à exigência de negociação 

prévia seja aplicada que não se identifica na versão em português, a qual estabelece que em situações 

de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência, o titular da patente será 

notificado o quanto antes for razoavelmente possível. A inteligência do texto permite entender que, se 



 

um Membro não respeitar a condição do inciso b com base em uma situação de extrema urgência, 

incorrerá em uma violação do TRIPS caso não notifique o titular da patente o quanto antes for 

razoavelmente possível. 

 

Propósito e extensão da licença compulsória 

 

O Artigo 31(c) estabelece uma delimitação à licença compulsória estritamente relacionada ao objetivo 

para qual foi autorizada. Isso quer dizer que de forma alguma se deve manter a licença compulsória 

depois de alcançado o propósito para o qual ela foi concedida, como, por exemplo, no caso da 

manutenção da licença de um medicamento para combater uma epidemia após ela ter sido erradicada. 

 

Produção para o mercado interno 

 

A condição estabelecida no Artigo 31(f) exige que esse uso da patente deva ser autorizado 

predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que a concedeu. A primeira expressão 

que pode causar alguma dificuldade de interpretação é ñpredominantementeò. A primeira interpretação 

que se faz é a de que pelo menos mais de cinquenta por cento da produção deve se destinar ao 

mercado interno. 

 

Essa dificuldade de interpretação desse Artigo, em grande parte foi resolvida pela Decisão de 

Implementação do Parágrafo 6 da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, 

especialmente porque a maioria das licenças compulsórias é conferida para produtos farmacêuticos. 

Essa Decisão traz uma exceção ao Artigo 31(f) do Acordo TRIPS permitindo aos Membros exportar 

produtos farmacêuticos feitos por meio de licenças compulsórias, desde que observadas à série de 

condições estabelecidas. (125) 

 

Remuneração adequada 

 

O Artigo 31(h) estabelece que o titular da patente seja adequadamente remunerado pelo licenciamento 

compulsório, nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da licença. Esse 

dispositivo também pode proporcionar grandes dificuldades de interpretação. 

 

Com relação à expressão ñremuneração adequadaò, não há um único parâmetro. O significado da 

palavra ñadequadaò pode ser entendido como se a remuneração deva ser suficiente, proporcional, mas 

nada que além disso. Um primeiro parâmetro deve ser usado consiste em identificar o que o mercado 

pagaria por essa tecnologia em condições normais. Entretanto, grandes dificuldades podem ser 

encontradas quando se busca um valor de mercado para determinada tecnologia, dada a corrente 

posição dominante no mercado de empresas detentoras das patentes que normalmente são objeto de 

licenciamento compulsório. 

 

Outra forma de se avaliar o que seria uma remuneração adequada é pedir para que o titular da patente 

apresente uma justificativa detalhada quanto aos royalties pretendidos. Para isso, seria apropriado 

requerer ao titular da patente a apresentação de uma planilha com dados específicos de seus custos 

com pesquisa e desenvolvimento, da porcentagem do mercado, assim como uma previsão dos lucros 

no país onde será licenciada a patente. (126) 

 

Esse conceito de remuneração adequada também deve ser analisado sob a ótica das circunstâncias de 

cada caso. Isso quer dizer que quando se está diante de práticas anti-competitivas, o que o Artigo 31(k) 

expressamente prevê é que a remuneração deve ser menor do que nos casos em que se depende de 

remuneração ao titular da patente para incentivar novas pesquisas. 

 

Pode ocorrer, ainda, que a legislação de alguns Membros preveja a forma de remuneração, como é o 

caso do Canadá, que estabelece regras para patentes de produtos farmacêuticos que sejam objeto de 

exportação nos termos da Decisão de Implementação do Parágrafo 6. A lei canadense diz, 

basicamente, que a remuneração será baseada no nível de desenvolvimento econômico do país 



 

importador e os royalties terão uma variação entre menos de um e quarto por cento. 

 

Segundo estudo realizado pela UNCTAD, o valor econômico da licença deve considerar o seguinte: 

 
The economic value of the authorization is to be ñtaken into accountò in 

establishing the level of compensation. In cases where a compulsory licence is 

granted to achieve an industrial policy objective, the value of the licence in the 

hands of the licensee may be a significant factor in determining the level of 

payment. Where the licence is granted to address urgent public needs, the 

economic value of the licence to the licensee may be a much less significant 

factor. (127) 

 

Termos gerais de interpretação do Artigo 31 

 

Por meio das condições anteriormente mencionadas, o Artigo 31 estabelece certos procedimentos que 

os Membros devem seguir para a concessão de licenças compulsórias. O Artigo não exige nem 

determina patamares e parâmetros a serem observados pelos Membros na concessão das licenças. Fica 

a cargo, portanto, dos Membros o estabelecimento desses patamares e parâmetros, conforme as 

características de cada licença. Conforme diz a Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde 

Pública, em seu Parágrafo 5b: ñEach Member has the right to grant compulsory licences and the 

freedom to determine the grounds upon which such licences are granted.ò 

 

Entretanto, podem ser encontrados no próprio TRIPS parâmetros para a concessão da licença 

compulsória. Da leitura do Artigo 7 em conjunto com Parágrafo 4 do Preâmbulo do Acordo, pode-se 

entender que os direitos de propriedade intelectual são direitos privados e uma limitação a eles 

somente deve ocorrer mediante um balanço entre direitos e obrigações, de forma condutiva ao bem-

estar econômico e social, ou, em outras palavras, de forma a observar o interesse público. Isso é o que 

acontece em caso de patentes de medicamentos antirretrovirais, como ocorreu no Brasil, por exemplo, 

quando se adotou parâmetros para o licenciemento de patentes de forma a atender o interesse público. 

(128)  
 

Além disso, a licença compulsória não deve ser concedida pela simples razão de que o titular se 

recusou a licenciar a patente a um terceiro, uma vez que seu direito de se recusar a licenciar está 

previsto no Artigo 28 do TRIPS. A esse respeito, PIRES DE CARVALHO explica: 

 
Denying the possibility to say ñnoò is an outright impairment of the patent 

right itself, and thus it would conflict with the core objectives of the standards 

adopted by the TRIPS Agreement. Moreover, if the patent owner was not 

entitled to refuse to engage in licensing agreements, it would make no sense to 

oblige, as article 31(b) does, prospective licensees to seek to obtain a 

voluntary license prior to requesting a compulsory license. If the patent 

ownerôs will was irrelevant, third parties could seek the governmentôs 

intervention from the outset. (129)  

 

Esse mesmo autor exemplifica a forma de interpretação desse dispositivo e apresenta situações nas 

quais a licença compulsória pode ser concedida: 

 
[...] to remedy a practice determined after a judicial or administrative process 

to be anti-competitive (Article 31 k); to permit the exploitation of a patent 

which cannot be exploited without infringing another patent (Article 31l); to 

prevent abuses which might result from the exercise of the exclusive rights 

conferred by the patent (Article 5 (A)(2)(3) of the Paris Convention); to 

repress the lack of or insufficient working of the patented invention (Article 5 

(A)(2)(3) of the Paris Convention); of public interest (of which cases of 

national emergency or other circumstances of extreme urgency or of public 

non-commercial use (Article 31 b) are exemples). (130) 

 

 

 



 

FOOTNOTES: 

 
Footnote 121: UNCTAD. Resouce book on TRIPS and development: an authoritative guide to the TRIPS agreement. 

p. 461. 

Footnote 122: GUZMAN, A.; PAUWELYN, J. International trade law. Kluwer Law International, 2010. p. 611. 

Footnote 123: Article 31 is titled Other Use Without Authorization of the Rights Holder, and footnote 7 to Article 31 

defines other use as use (derogations from exclusive patent rights) other than that allowed by Article 30.  

Canada ï Patent Protection of Pharmaceutical Products (WT/DS114/R), para. 7.91. 

Footnote 124: UNCTAD. Resouce book on TRIPS and development: an authoritative guide to the TRIPS agreement.  

p. 468. 

Footnote 125: Ver documento (WT/L/540 and Corr.1) publicado em 1 de setembro de 2003 e intitulado 

Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and public health. 

Footnote 126: UNCTAD. Resouce book on TRIPS and development: an authoritative guide to the TRIPS agreement. 

p. 476. 

Footnote 127: UNCTAD. Resouce book on TRIPS and development: an authoritative guide to the TRIPS agreement. 

p. 477.  

Footnote 128: Sobre uma análise filosófica dos termos da disputa entre o Governo brasileiro e as multinacionais 

detentoras de patentes de medicamentos antirretrovirais ver GUANDALINI JÚNIOR, Walter. Doença, poder e 

direito: o controle da patente de medicamentos. Curitiba: Juruá, 2009.  

Footnote 129: PIRES DE CARVALHO, Nuno. The TRIPS regime of patent rights. 2 ed. Kluwer Law International,  

2007. p. 317. 

Footnote 130: PIRES DE CARVALHO, Nuno. The TRIPS regime of patent rights. 2 ed. Kluwer Law International,  

2007. p. 317 

 



 

ü Artigo 32 

 
Bruno Guandalini 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 32 

Revocation/Forfeiture 
 

An opportunity for judicial review of any decision to revoke or forfeit a patent shall be available. 

 

IB . Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 32 

Nulidade/Caducidade 
 

Haverá oportunidade para recurso judicial contra qualquer decisão de anular ou de caducar uma 

patente. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 32 

 

O Artigo 32 não foi objeto de consulas e análise no DSB da OMC até o momento. 

 

III.  Comentários 

 

Com uma breve redação, o Artigo 32 do TRIPS não determina os fundamentos de nulidade ou 

caducidade de uma patente, deixando aos Membros a faculdade de determiná-los. Sobre esse assunto, 

muitos debates foram realizados durante as negociações do TRIPS, de uma parte, com base no 

argumento de que os Membros, estando livres para estabelecer bases para a nulidade e a caducidade da 

patente, poderiam fazê-lo baseados em um mero juízo de conveniência, tornando inúteis as previsões 

do Artigo 31. Essa situação, por exemplo, poderia colocar em risco o próprio sistema de patentes. De 

outra parte, acredita-se que a falta de previsão não se consitituia em um problema, pois os 

fundamentos encontram-se implicitamente estabelecidos. 

 

PIRES DE CARVALHO (131) explica que os fundamentos admitidos pela Convenção de Paris (e 

incorporados no Acordo TRIPS) são os seguintes: 

 

a) Insuficiência de licenças compulsórias para prevenir abusos e a falha no pagamento de taxas 

de manutenção da patente. Nesse sentido, a caducidade tem a função de obrigar o titular a 

demonstrar interesse na manutenção da exclusividade sobre a invenção. Em alguns casos, 

portanto, o titular da patente pode perder o interesse pela exclusividade e, assim, deixar de 

pagar a taxa de manutenção. Conforme a CUP, passado um período não menor do que seis 

meses do vencimento da taxa, se a mesma não for paga, o Membro pode determinar a 

caducidade da patente; 

 

b) Invalidade da patente porque seu objeto não pode ser qualificado como uma invenção. Essa 

situação pode ocorrer quando a patente não preenche a condição de alternatividade da 

invenção ou quando não alcança o nível mínimo de inventividade requerido pela Lei nacional; 

 

c) Invalidade da patente porque a invenção não atende às condições substantivas de 



 

patenteabilidade do Artigo 27.1; 

 

d) Invalidade da patente porque suas especificações não são conformes aos requerimentos 

formais obrigatórios de revelação; e  

 

e) Invalidade da patente porque a invenção recai em uma das excludentes de patenteabilidade da 

lei nacional, conforme os Parágrafos 2 e 3 do Artigo 27 do TRIPS. 

 

PIRES DE CARVALHO também destaca que, fora esses casos, a única hipótese em que um Membro 

poderá declarar nula uma patente em caso de mera conveniência é prevista pelo Artigo 73 do TRIPS, 

que faz referência aos casos de proteção de interesses de segurança essenciais.  

 

Finalmente, assinala-se que o Artigo 32 assume que a decisão de nulidade ou caducidade será dada por 

um órgão administrativo. Nesse diapasão, o mesmo Artigo traz em sua essência uma obrigação de que 

o Membro deve proporcionar uma via judicial de recurso da decisão, que se traduz no princípio do 

devido processo legal e da garantia do acesso à justiça.   

 

 

FOOTNOTE:  

 
Footnote 131: PIRES DE CARVALHO, Nuno. The TRIPS regime of patent rights. 2 ed. Kluwer Law International, 2007. p. 

376. 

 



 

ü Artigo 33  

 
Bruno Guandalini 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 33 

 Term of Protection 
 

The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted 

from the filing date. (132) 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 33 

Vigência 
 

A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito
9
. 

 
Footnote 132: It is understood that those Members which do not have a system of original grant may provide that the term of 

protection shall be computed from the filing date in the system of original grant. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 
 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

As versões oficiais do artigo são as seguintes: 

 

¶ Em inglês: The term of protection available shall not end before the expiration of a period of 

twenty years counted from the filing date. 

¶ Em espanhol: La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya 

transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. 

¶ Em francês: La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une 

période de 20 ans à compter de la date du dépôt. 

 

Portanto, mesmo que não tenha sido alterado o teor do Artigo, de modo a se utilizar as interpretações 

dadas pelo Órgão de Apelação, as quais têm como base a versão em inglês, considera-se que o caput 

deve ser lido da seguinte forma: ñO prazo de proteção efetivo para uma patente não deverá expirar 

antes de transcorrido um período de 20 anos contados a partir da data do depósitoò. 
 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 33 

 

O Artigo 33 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS37, DS114 e DS170. O litígio DS114 

teve manifestação do Painel. O caso DS170 teve manifestação do Painel e do Órgão de Apelação. A 

disputa DS37 resultou em solução mutuamente acordada. 

 

a) ñShall not endò  

 

Relatório do Painel no liítigo Canada - Term of Patent Protection (Canada - Patent Term), 
Demandante: EUA, WT/DS170/R, para. 6.85 

 

No caso Canada - Patent Term, o Painel interpretou a expressão ñshall not endò fazendo referência a 

uma linguagem de padrão mínimo de proteção, tal qual empregada nos outros tipos de propriedade 

intelectual. 

                                                 
9 Entende-se que aqueles Membros que não dispõem de um sistema de concessão original podem dispor que o termo de 

proteção será contado a partir da data do depósito no sistema de concessão original. 



 

Para. 6.85. ñThe language provided in Article 33 requires Members to make available a ñterm of 

protectionò for patents that does not end before 20 years from the date of filing. The use of the term 

ñshall not end beforeò suggests that the 20-year period as of the filing date is a minimum term of 

protection for patents to be made available by Members.  Such interpretation of Article 33 is supported 

by the minimum standard language governing the term of protection for copyright, trademarks, 

industrial designs, and layout-designs of integrated circuits which provide that the term of protection is 

to be ñno less than 50 yearsò, ñno less than seven yearsò, ñat least ten yearsò and ñshall not end before 

the expiration of a period of 10 years counted from the date of filing an application for registrationò, 

respectively.ò (notas de rodapé suprimidas) 

 

b) ñFiling dateò 
 

Relatório do Órgão de Apelação no liít igo Canada - Term of Patent Protection (Canada - Patent 

Term), Demandante: EUA, WT/DS170/AB/R, para. 85 

 

Mesmo afirmando que a expressão ñfiling dateò apresenta pouca dificuldade de interpretação, o Órgão 

de Apelação no caso Canada - Patent Term afirmou que ñfiling dateò, ou ñdata do depósitoò, refere-se 

à data do depósito do pedido de patente. 

 

Para. 85. ñIn our view, the words used in Article 33 present very little interpretative difficulty.  The 

ñfiling dateò is the date of fili ng of the patent application [...].ò 

 

  c) ñMinimum standardò 
 

Relatório do Painel no liítigo Canada - Term of Patent Protection (Canada - Patent Term), 
Demandante: EUA, WT/DS170/R, para. 6.86 

 

No caso Canada - Patent Term, o Painel considerou que o conceito de ñminimum standardò, ou 

padrão mínimo de proteção, requerido pelo Artigo 33 é consequência da exigência de um padrão 

mínimo de proteção à propriedade intelectual conforme exigido pelo Artigo 1.1 do TRIPS. 

 

Para. 6.86. ñInterpretation of Article 33 as a minimum standard for the expiry of the available term of 

protection (ñminimum standardò) is also borne out by Article 1.1 of the TRIPS Agreement which 

forms part of the context of Article 33.ò 

 

d) ñAvailableò 

 

Relatório do Painel no liítigo Canada - Term of Patent Protection (Canada - Patent Term), 
Demandante: EUA, WT/DS170/R, paras. 6.102 e 6.109-6.110 

 

No caso Canada - Patent Term, o Painel buscou uma interpretação literária da expressão ñavailableò 

entendendo que tem um significado próximo de ñefetivoò, ñválidoò. Assim, o Painel entendeu que o 

termo está presente porque reflete o fato de que o titular da patente deve pagar taxas periódicas para 

manter a proteção e que as autoridades somente manterão efetiva a proteção para os titulares que 

exercerem seus direitos de manter os direitos exclusivos. O Painel fez também uma menção ao Artigo 

26 do TRIPS, que emprega a expressão ñavailableò, para prever a obrigação de pagamento, em 

determinados países, de taxas periódicas para a garantia da efetiva proteção dos desenhos industriais. 

 

Para. 6.102. ñAs a treaty interpreter's obligation is to first interpret the text based on its ordinary 

meaning within its context and object and purpose, the ordinary meaning of the word ñavailableò as it 

is used in Article 33 is first considered. Black's Law Dictionary defines the word ñavailableò as 

ñhaving sufficient force or efficacy; effectual; validò and the word ñvalidò in turn means ñhaving legal 

strength or forceéincapable of being rightfully overthrown or set aside.ò The dictionary meaning of 

the word ñavailableò would suggest that patent right holders are entitled, as a matter of right, to a term 

of protection that does not end before 20 years from the date of filing.ò 



 

Para. 6.109. ñWe find that the discretionary nature of both a patent examiner's authority to grant 

informal delays as well as the Commissioner's power to grant statutory delays so as to allow patent 

applicants to obtain a term of protection that does not end before 20 years from the date of filing does 

not make available, as a matter of right, to patent applicants a term of protection required by Article 

33.ò 
 

Para. 6.110. ñIn our view, the word ñavailableò in Article 33 probably reflects the fact that patent right 

holders must pay fees from time to time to maintain the term of protection and that patent authorities 

are to make those terms ñavailableò to patent right holders who exercise their right to maintain the 

exclusive rights conferred by the patent. Such interpretation is supported by Article 26 of the TRIPS 

Agreement, which governs the term of protection of industrial designs, and which uses the word 

ñavailableò to reflect the fact that right holders of industrial designs in some Members must pay 

maintenance fees to maintain the term of protection whereas ñavailableò is not used in Article 18 in 

connection with the term of protection of trademarks because the seven-year term of protection refers 

to the initial term of registration during which time there is no need for the right holder of a trademark 

to pay fees to renew or maintain the protection term. Article 38.1 concerning the term of protection in 

respect of layout-designs requiring registration does not contain the word ñavailableò because the 

ten-year protection term does not require right holders to renew or maintain the protection term during 

that ten-year period. Similarly, the word ñavailableò is not used in respect of terms of protection 

governing copyright and related rights and layout-designs not requiring registration as a condition for 

protection because there are no formal requirements to obtain protection.ò 
 

Relatório do Órgão de Apelação no liítigo Canada - Term of Patent Protection (Canada - Patent 

Term), Demandante: EUA, WT/DS170/AB/R, paras. 90 e 92 
 

Para. 90. ñWe agree with the Panel that, in Article 33 of the  TRIPS Agreement, the word ñavailableò 

means ñavailable, as a matter of rightò, that is to say, available as a matter of legal right and certainty.ò 
 

Para. 92. ñTo demonstrate that the patent term in Article 33 is ñavailableò, it is not sufficient to point, 

as Canada does, to a combination of procedures that, when used in a particular sequence or in a 

particular way, may add up to twenty years. The opportunity to obtain a twenty-year patent term must 

not be ñavailableò only to those who are somehow able to meander successfully through a maze of 

administrative procedures. The opportunity to obtain a twenty-year term must be a readily discernible 

and specific right, and it must be clearly seen as such by the patent applicant when a patent application 

is filed. The grant of the patent must be sufficient in itself to obtain the minimum term mandated by 

Article 33. The use of the word ñavailableò in Article 33 does not undermine but, rather, underscores 

this obligation.ò 
 

e)ñTerm of protectionò 
 

Relatório do Órgão de Apelação no liítigo Canada - Term of Patent Protection (Canada - Patent 

Term), Demandante: EUA, WT/DS170/AB/R, paras. 85 e 95 

 

No litígio Canada - Patent Term, o Órgão de Apelação interpretou a expressão term of protection 

afirmando se tratar de uma obrigação de prover um prazo de proteção que não termine antes de expirar 

o período de 20 anos contados da data do depósito do pedido de patente. Claramente, o Relatório desse 

Órgão fez referência ao termo de proteção correspondente à soma de 20 anos à data do depósito da 

patente. 
 

Para. 85. ñ[...] The term of protection ñshall not endò before twenty years counted from the date of 

filing of the patent application. The calculation of the period of ñtwenty yearsò is clear and specific. In 

simple terms, Article 33 defines the earliest date on which the term of protection of a patent may end. 

This earliest date is determined by a straightforward calculation: it results from taking the date of 

filing of the patent application and adding twenty years. As the filing date of the patent application and 

the twenty-year figure are both unambiguous, so too is the resultant earliest end date of the term of 

patent protection.ò 



 

Para. 95. ñThe text of Article 33 gives no support to the notion of an ñeffectiveò term of protection as 

distinguished from a ñnominalò term of protection. On the contrary, the obligation in Article 33 is 

straightforward and mandatory: to provide, as a specific right, a term of protection that does not end 

before the expiry of a period of twenty years counted from the filing date.ò 
 

III.  Comentários 
 

Justificativas para o período mínimo de proteção de 20 anos 
 

Desde a criação da CUP, os países Membros eram livres para determinar a duração das patentes, o que 

proporcionou durante todo o período de negociação do TRIPS grande divergência quanto aos prazos 

de proteção. O Artigo 33 do Acordo veio, portanto, exigir uma proteção mínima de 20 anos, o que foi 

largamente aceito. Como consequência, países como os EUA, Canadá, Portugal, Nova Zelândia e 

inúmeros países em desenvolvimento mudaram sua legislação sobre patentes para se adequarem a esse 

prazo. Dentro desse contexto, importa avaliar duas justificativas que embasaram a adoção deste prazo 

de 20 anos. A primeira funda-se na própria razão de ser da proteção da invenção, qual seja, a 

recompensa para o inventor pelo seu trabalho intelectual, garantindo-lhe exclusividade na exploração 

da invenção pelo tempo necessário a conferir-lhe alguma vantagem econômica. A segunda sustenta-se 

na impossibilidade prática de se estabelecer um prazo para cada campo da tecnologia. 
 

Com relação à primeira, assinala-se para o argumento de que a proteção da invenção tem como 

finalidade recompensar o inventor pelo seu trabalho intelectual, de forma a lhe assegurar exclusividade 

na exploração da invenção pelo tempo necessário para que possa conferir alguma vantagem 

econômica. Os prazos de 17 anos, adotado anteriormente pela legislação americana, e de 15 anos, 

conforme previsto em alguns países em desenvolvimento, não foram adotadaos, embora pudessem 

resolver o problema de praticidade, pois também ficaria ajustado somente um prazo médio. Segundo 

PIRES DE CARVALHO, não existe outra explicação se não a ñconsideration of the interests of some 

sectors of the industry where inventions take longer to become obsolete, such as the pharmaceutical 

industryò. (133)  
 

A proposta de 23 de julho de 1990 exigia uma proteção mínima de 15 anos, com exceção das patentes 

na área farmacêutica que gozariam de 20 anos de prazo mínimo de proteção. (134) Nas primeiras 

negociações, aceitava-se que o campo farmacêutico deveria ter uma proteção mais longa. Assim, o 

prazo de 20 anos foi adotado como um tempo razoável para recompensar setores da economia em que 

o tempo e o custo da pesquisa e desenvolvimento fossem expressivos e que necessitam exclusividade 

de exploração durante um prazo considerável, uma vez que não se tornam obsoletos em breves 

períodos de tempo, como no setor farmacêutico. Optou-se, portanto, por esse prazo mais longo, para 

que não houvesse nenhum grande desequilíbrio econômico e social provocado por setores nos quais a 

patente se torna obsoleta mais facilmente, como na informática, em que proteção da patente perde a 

razão de existir em poucos anos, devido ao rápido avanço tecnológico. 
 

A segunda justificativa funda-se na impossibilidade prática de se estabelecer um prazo para cada 

campo da tecnologia. Conforme explica PIRES DE CARVALHO, ñthe rights conferred by patents are 

time-limited because their subject matter, like the subject matter of every property right, has a limited 

duration.ò Ele acrescenta, ainda, que: ñThe duration of a patent corresponds to the average period of 

life that society attributes to the subject technology. This period may vary according to each specific 

technical field.ò Contudo por não se poder estabelecer um prazo de proteção de patente para cada 

campo da tecnologia, ñfor practical purposes, patent laws adopt an average lifespan criterion [...]ò. 

(135) 
 

Proteção da patente além de 20 anos? 
 

Ao determinar que seja concedida uma proteção de pelo menos 20 anos, contados a partir da data de 

depósito do pedido de patente, o Artigo 33 não impede que um Membro conceda uma proteção mais 

estensa. Nesse sentido, no caso Canada - Patent Term, o Painel claramente disse que os Membros 

devem conceder uma proteção mínima de 20 anos: ñThe use of the term ñshall not end beforeò 



 

suggests that the 20-year period as of the filing date is a minimum term of protection for patents to be 

made available by Membersò. (136) Portanto, o Painel deixou claro que se os Membros desejarem, 

podem livremente estabelecer um período de proteção maior do que 20 anos para a proteção de 

patentes. 
 

Existe também uma possibilidade de extensão dos efeitos de ñfazerò e ñusarò o produto patenteado 

durante certo tempo, após o término de proteção da patente. Isso ocorre quando os titulares de patentes 

continuam na posição de únicos fabricantes e fornecedores do produto patenteado, uma vez que existe 

um tempo necessário aos concorrentes para iniciar a fabricação, distribuição e comercialização dos 

produtos depois de expirado o termo de proteção da patente. 
 

Essa questão foi objeto de debate no litígio Canada - Pharmaceuticals, perante o DSB da OMC. (137) 

Em relação a esse Artigo, a disputa consistiu basicamente na avaliação de um dispositivo da Lei 

Canadense de Patentes, o stockpiling provision, a qual permitia que produtores de medicamentos 

genéricos iniciassem a produção e o armazenamento em estoque nos seis meses anteriores ao término 

da expiração da patente. (138) O Painel decidiu que o stockpiling provision era inconsistente com o 

Artigo 28.1 porque não satisfazia a primeira das condições do Artigo 30 do TRIPS ï não se tratava de 

uma exceção limitada. Em resumo, o Painel entendeu que: 

 
[é] some of the basic rights granted to all patent owners, and routinely 

exercised by all patent owners, will typically produce a certain period of 

market exclusivity after the expiration of a patent.  For example, the separate 

right to prevent ñmakingò the patented product during the term of the patent 

often prevents competitors from building an inventory needed to enter the 

market immediately upon expiration of a patent. There is nothing abnormal 

about that more or less brief period of market exclusivity after the patent has 

expired. (139) 

 

O Painel entendeu, portanto, que é normal a existência de certo período de tempo em que o ex-titular 

da patente expirada tenha exclusividade no mercado. A respeito desse caso, PIRES DE CARVALHO 

observa que o Painel não pretendeu estabelecer um prazo de duração, mas sim que os efeitos pós-

expiração da patente fossem limitados no tempo, com base no conceito de ñmore or less brief periodò. 

(140)  
 

O que se entende nas razões desse Painel é que, mesmo que o Artigo 33 garanta um prazo mínimo de 

proteção da patente e que sejam concedidos direitos exclusivos durante esse prazo, pode-se 

legitimamente gozar dos efeitos desses direitos além do prazo de proteção. Na prática, portanto, de 

forma alguma se estende a proteção de patente concedida além de 20 anos. O que o Painel afirmou é 

que não se podem restringir os efeitos dos direitos exclusivos que o titular da patente gozava durante a 

vigência da patente. Para o Painel, essa exclusividade pós-expiração da patente nada mais é que uma 

mera consequência desses direitos legítimos obtidos durante o prazo da patente. Nesse caso, contudo, 

o Painel não chega a interpretar o Artigo 33, pois, diante da inconformidade do dispositivo da Lei 

Canadense com o Artigo 28.1, considderou ñunnecessary to consider any of the other claimsò e, assim, 

optou por não analisar ñthe claim of inconsistency with Article 33ò. (141) 
 

Início e término do prazo 
 

O Artigo 33 revela-se claro quanto ao início da contagem do prazo de 20 anos: data de depósito do 

pedido de patente. A esse respeito, destaca-se a importância da interpretação feita pelo Órgão de 

Apelação no caso Canada ï Patent Term, a qual não deixoua dúvidas sobre a interpretação do Artigo. 

Quanto à data de término da proteção da patente, o Órgão apontou que ñresults from taking the date of 

filing of the patent application and adding twenty yearsò. (142) Dessa forma, por exemplo, uma 

patente depositada em 5 de março de 2011 terá proteção, se atendidos os requisitos do Artigo 27 e 

concedida, até 5 de março de 2031. No dia sexto dia do mês de março de 2031, portanto, ocorreria a 

expiração do prazo de proteção da patente. 
 

 

 



 

Período mínimo de proteção e procedimentos para a concessão da patente 
 

Cumpre observar que o Artigo 33 também deve ser lido e interpretado conjuntamente com o Artigo 

62.2 do TRIPS. Esse Artigo exige que, quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual 

estiver sujeita à concessão do direito, os Membros assegurarão que os procedimentos permitam a 

concessão do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção. 

Nesses termos, o procedimento de depósito de patente não pode impor indevidamente obstáculos à 

concessão da patente de forma a diminuir seu tempo de proteção. O objetivo deste dispositivo é 

garantir que o requerente da patente não perca seu tempo de exclusividade de exploração da patente, 

uma vez que o TRIPS não exige dos Membros nenhuma forma de proteção provisória desses direitos 

enquanto o pedido de patente estiver pendente. 
 

O Painel no caso Canada ï Term of Patent Protection afirmou esse argumento, dizendo que: ñ[é] 

requiring applicants to resort to delays such as abandonment, reinstatement, non-payment of fees and 

non-response to a patent examiner's report for the purpose of simply obtaining a term of protection that 

does not end before 20 years from the date of filing would constitute unreasonable procedures that are 

inconsistent with Canada's obligation under Article 62.1ò. (143) 
 

Contagem especial do prazo 
 

Com relação ao Artigo 33, assinala-se que sua nota de rodapé de número 8 prevê uma regra para 

contagem especial de prazo quando um Membro não possui um sistema original de concessão de 

patentes. Em um caso como esse, o Artigo estipula que o início da contagem do prazo de vinte anos 

será feito a partir da data do depósito de pedido original realizado em outro Membro. 

 

FOOTNOTES: 

 
Footnote 133: PIRES DE CARVALHO, Nuno. The TRIPS regime of patent rights. 2 ed. Kluwer Law International, 2007. pp. 378-379. 

Footnote 134: GERVAIS, Daniel. The TRIPS agreement: drafting history and anaysis. 3 ed. Sweet and Maxwell, 2008. p. 403. 

Footnote 135: PIRES DE CARVALHO, Nuno. The TRIPS regime of patent rights. 2 ed. Kluwer Law International, 2007. p. 378. 
Footnote 136: Canada ï Term of Patent Protection (WT/DS170/R), para. 6.85. 

Footnote 137: Canada ï Patent Protection of Pharmaceutical Products (WT/DS114/R). Ver comentários aos Artigos 27, 28 e 30. 
Footnote 138: Prazo estabelecido pelas Manufacturing and Storage of Patented Medicines Regulations canadenses. 

Footnote 139: Canada ï Patent Protection of Pharmaceutical Products (WT/DS114/R), para. 7.56. 

Footnote 140: PIRES DE CARVALHO, p. 381. 
Footnote 141: Canada ï Patent Protection of Pharmaceutical Products (WT/DS114/R), para. 7.38. 

Footnote 142: Canada ï Term of Patent Protection (WT/DS170/AB/R), para. 85. 

Footnote 143: Canada ï Term of Patent Protection (WT/DS170/R), para. 6.115. 



 

ü Artigo 34 

 

Bruno Guandalini 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 34 

Process Patents:  Burden of Proof 
 

34.1  For the purposes of civil proceedings in respect of the infringement of the rights of the owner 

referred to in paragraph 1(b) of Article 28, if the subject matter of a patent is a process for 

obtaining a product, the judicial authorities shall have the authority to order the defendant to 

prove that the process to obtain an identical product is different from the patented process.  

Therefore, Members shall provide, in at least one of the following circumstances, that any 

identical product when produced without the consent of the patent owner shall, in the absence 

of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process: 

 

(a) if the product obtained by the patented process is new; 

 

(b) if there is a substantial likelihood that the identical product was made by the process 

and the owner of the patent has been unable through reasonable efforts to determine 

the process actually used. 

 

34.2  Any Member shall be free to provide that the burden of proof indicated in paragraph 1 shall be 

on the alleged infringer only if the condition referred to in subparagraph (a) is fulfilled or only 

if the condition referred to in subparagraph (b) is fulfilled. 

 

34.3  In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of defendants in protecting 

their manufacturing and business secrets shall be taken into account.   

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 34 

 Patentes de Processo: Ônus da Prova 
 

34.1  Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no 

Parágrafo 1(b) do Artigo 28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto, 

as autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para obter 

um produto idêntico é diferente do processo patenteado. Consequentemente, os Membros 

disporão que qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, 

será considerado, na ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido a partir do 

processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes: 

 

(a)  se o produto obtido pelo processo patenteado for novo; 

 

(b)  se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo 

e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de 

determinar o processo efetivamente utilizado. 

 

34.2  Qualquer Membro poderá estipular que o ônus da prova indicado no Parágrafo 1 recairá sobre 

a pessoa a quem se imputa a infração apenas quando satisfeita a condição referida no sub-

parágrafo (a) ou apenas quando satisfeita a condição referida no subParágrafo(b). 

 

34.3 Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus 

segredos de negócio e de fábrica serão levados em consideração. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 



 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 34 

 

O Artigo 34 foi citado no pedido de consulta na disputa DS196, que resultou em solução mutuamente 

acordada. 

 

III.  Comentários 

 

Em termos gerais, os processos cíveis relacionados aos direitos de patente são mecanismos fracos de 

aplicação da proteção das invenções, principalmente devido à grande dificuldade de se provar a 

infração. Assuminda tacitamente a existência do princípio geral do processo de que o ônus da prova é 

de quem faz a acusação, o Artigo 34 claramente faculta aos Membros dotarem o judiciário do poder de 

inversão do ônus da prova nas ações cíveis em que a apresentação direta de provas é inviável. O 

Artigo prevê essa possibilidade porque é razoavelmente difícil para o autor de uma ação e titular de 

uma patente de processo patenteado demonstrar que sua patente esta sendo infringida sem ter acesso 

ao processo do suposto infrator. 

 

Considerando a gravidade da inversão do ônus da prova, o Artigo impõe o requisito de que o produto 

do alegado infrator tenha propósitos materiais idênticos aos produtos produzidos pelo processo 

patenteado. Diante desse cenário, o Artigo então permite que os Membros estabeleçam a presunção de 

que o produto do suposto infrator fora obtido pelo mesmo processo patenteado em dois casos: se o 

produto obtido pelo processo patenteado for novo ou se existir probabilidade significativa de o produto 

idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar 

razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado. 

 

 



 

ü Artigo 35 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Section 6 

Layout-designs (topographies) of integrated circuits 

Article 35 

Relation to the IPIC Treaty 
 

Members agree to provide protection to the layout-designs (topographies) of integrated circuits 

(referred to in this Agreement as ñlayout-designsò) in accordance with Articles 2 through 7 (other than 

paragraph 3 of Article 6), Article 12 and paragraph 3 of Article 16 of the Treaty on Intellectual 

Property in Respect of Integrated Circuits and, in addition, to comply with the following provisions. 

 

IB . Texto do Artigo em Português 
 

Seção 6 

Topografias de circuitos integrados 

Artigo 35 

Relação com o Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados 
 

Os Membros acordam outorgar proteção às topografias de circuitos integrados (denominados adiante 

ñtopografiasò) em conformidade com os Artigos 2 a 7 (salvo o Parágrafo 3 do Artigo 6), Artigo 12 e 

Parágrafo 3 do Artigo 16 do Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados 

e, adicionalmente, em cumprir com as disposições seguintes. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 35 

 

O Artigo 35 não foi objeto de consultas e análise no DSB da OMC até o momento. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 



 

ü Artigo 36 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 36 

Scope of the Protection 
 

Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 37, Members shall consider unlawful the following 

acts if performed without the authorization of the right holder: (144) importing, selling, or otherwise 

distributing for commercial purposes a protected layout-design, an integrated circuit in which a 

protected layout-design is incorporated, or an article incorporating such an integrated circuit only in so 

far as it continues to contain an unlawfully reproduced layout-design. 

 

IB . Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 36 

Abrangência da Proteção 
 

Sem prejuízo do disposto no Parágrafo 1 do Artigo 37, os Membros considerarão ilícitos os seguintes 

atos, se realizados sem a autorização do titular do direito:
10

 importar, vender ou distribuir por outro 

modo para fins comerciais uma topografia protegida, um circuito integrado no qual esteja incorporada 

uma topografia protegida ou um artigo que incorpore um circuito integrado desse tipo, somente na 

medida em que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia. 

 
Footnote 144: (original footnote 9) The term ñright holderò in this Section shall be understood as having the same meaning 

as the term ñholder of the rightò in the IPIC Treaty. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 36 

 

O Artigo 36 não foi objeto de consultas e análise no DSB da OMC até o momento. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 

                                                 
10 Entende-se que o termo ñtitular de direitoò possui, nesta Se«o. O mesmo significado do termo ñtitular do direitoò no 

Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. 



 

ü Artigo 37 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 37 

Acts Not Requiring the Authorization of the Right Holder 
 

37.1  Notwithstanding Article 36, no Member shall consider unlawful the performance of any of the 

acts referred to in that Article in respect of an integrated circuit incorporating an unlawfully 

reproduced layout-design or any article incorporating such an integrated circuit where the 

person performing or ordering such acts did not know and had no reasonable ground to know, 

when acquiring the integrated circuit or article incorporating such an integrated circuit, that it 

incorporated an unlawfully reproduced layout-design. Members shall provide that, after the 

time that such person has received sufficient notice that the layout-design was unlawfully 

reproduced, that person may perform any of the acts with respect to the stock on hand or 

ordered before such time, but shall be liable to pay to the right holder a sum equivalent to a 

reasonable royalty such as would be payable under a freely negotiated licence in respect of 

such a layout-design. 

 

37.2 The conditions set out in subparagraphs (a) through (k) of Article 31 shall apply mutatis 

mutandis in the event of any non-voluntary licensing of a layout-design or of its use by or for 

the government without the authorization of the right holder. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 37 

Atos que não Exigem a Autorização do Titular do Direito 
 

37.1 Sem prejuízo do disposto no Artigo 36, nenhum Membro considerará ilícita a realização de 

qualquer dos atos a que se refere aquele artigo em relação a um circuito integrado que 

contenha uma topografia reproduzida de forma ilícita ou a qualquer produto que incorpore um 

tal circuito integrado, quando a pessoa que tenha efetuado ou ordenado tais atos não sabia e 

não tinha base razoável para saber, quando da obtenção do circuito integrado ou do produto, 

que ele continha uma topografia reproduzida de forma ilícita. Os Membros disporão que, após 

essa pessoa ter sido suficientemente informada de que a topografia fora reproduzida de forma 

ilícita, ela poderá efetuar qualquer daqueles atos com relação ao estoque disponível ou 

previamente encomendado, desde que pague ao titular do direito uma quantia equivalente a 

uma remuneração razoável, equivalente à que seria paga no caso de uma licença livremente 

negociada daquela topografia. 

 

37.2 As condições estabelecidas nos sub-parágrafos ñaò a ñkò do art.31 aplicar-se-ão, ñmutatis 

mutandisò, no caso de qualquer licenciamento não voluntário de uma topografia ou de seu uso 

pelo ou para o Governo sem a autorização do titular do direito. 
 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 
 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 
 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 37 

 

O Artigo 37 não foi objeto de consultas e análise pelo DSB da OMC até o momento. 

 

I II.  Comentários 

 

Nada a observar. 



 

ü Artigo 38 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 38 

Term of Protection 
 

38.1 In Members requiring registration as a condition of protection, the term of protection of 

layout-designs shall not end before the expiration of a period of 10 years counted from the 

date of filing an application for registration or from the first commercial exploitation wherever 

in the world it occurs. 

 

38.2 In Members not requiring registration as a condition for protection, layout-designs shall be 

protected for a term of no less than 10 years from the date of the first commercial exploitation 

wherever in the world it occurs. 

 

38.3 Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Member may provide that protection shall lapse 15 

years after the creation of the layout-design. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 38 

Duração da Proteção 
 

38.1 Nos Membros que exigem o registro como condição de proteção, a duração da proteção de 

topografias não expirará antes de um prazo de dez anos contados do depósito do pedido de 

registro ou da primeira exploração comercial, onde quer que ocorra no mundo. 

 

38.2  Nos Membros que não exigem registro como condição de proteção, as topografias serão 

protegidas por um prazo não inferior a dez anos da data da primeira exploração comercial, 

onde quer que ocorra no mundo. 

 

38.3  Sem prejuízo dos Parágrafos 1 e 2, um Membro pode dispor que a proteção terminará quinze 

anos após a criação da topografia. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 38 

 

O Artigo 38 não foi objeto de consultas e análise no DSB da OMC até o momento. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 



 

ü Artigo 39 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Section 7 

Protection of undisclosed information 

Article 39 
 

39.1 In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 

10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in 

accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in 

accordance with paragraph 3. 

 

39.2  Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within 

their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a 

manner contrary to honest commercial practices (145) so long as such information: 

 

(a)  is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and 

assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons 

within the circles that normally deal with the kind of information in question; 

 

(b)  has commercial value because it is secret; and 

 

(c)  has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in 

control of the information, to keep it secret. 

 

39.3  Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of 

agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of 

undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall 

protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data 

against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to 

ensure that the data are protected against unfair commercial use. 

 

IB . Texto do Artigo em Português 
 

Seção 7 

Proteção de informação confidencial 

Artigo 39 
 

39.1 Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no art.10 ñbisò da 

Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o 

Parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de 

acordo com o Parágrafo 3º abaixo. 

 

39.2  Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informações legalmente sob seu 

controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira 

contrária a práticas comerciais honestas
11

, desde que tal informação: 

 

(a)  seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a 

pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja 

como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; 

 

                                                 
11 Para fins da presente disposi«o, a express«o ñde maneira contr§ria a pr§ticas comerciais honestasò significar§ pelo menos 

práticas como violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e inclui a obtenção de informação confidencial 

por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia 

tais práticas. 



 

(b) tenha valor comercial por ser secreta; e 

 

(c)  tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente 

em controle da informação, para mantê-la secreta. 

 

39.3  Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não 

divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a 

comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem 

novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, 

os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto 

quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para 

assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal. 

 
Footnote 145: For the purpose of this provision, ña manner contrary to honest commercial practicesò shall mean at least 

practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of 

undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were 

involved in the acquisition. 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 39 

 

O Artigo 39 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS171, DS196 e DS372. O caso DS372, 

até o momento, não foram analisadas pelo DSB da OMC. As disputas DS171 e DS196 resularam em 

solução mutuamente acordada. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 

 



 

ü Artigo 40 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Section 8 

Control of anti-competitive practices in contractual licences 

Article 40 
 

40.1 Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property 

rights which restrain competition may have adverse effects on trade and may impede the 

transfer and dissemination of technology. 

 

40.2  Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their legislation 

licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual 

property rights having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided 

above, a Member may adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, 

appropriate measures to prevent or control such practices, which may include for example 

exclusive grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive 

package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that Member. 

 

40.3 Each Member shall enter, upon request, into consultations with any other Member which has 

cause to believe that an intellectual property right owner that is a national or domiciliary of the 

Member to which the request for consultations has been addressed is undertaking practices in 

violation of the requesting Member's laws and regulations on the subject matter of this 

Section, and which wishes to secure compliance with such legislation, without prejudice to 

any action under the law and to the full freedom of an ultimate decision of either Member. The 

Member addressed shall accord full and sympathetic consideration to, and shall afford 

adequate opportunity for, consultations with the requesting Member, and shall cooperate 

through supply of publicly available non-confidential information of relevance to the matter in 

question and of other information available to the Member, subject to domestic law and to the 

conclusion of mutually satisfactory agreements concerning the safeguarding of its 

confidentiality by the requesting Member. 

 

40.4 A Member whose nationals or domiciliaries are subject to proceedings in another Member 

concerning alleged violation of that other Member's laws and regulations on the subject matter 

of this Section shall, upon request, be granted an opportunity for consultations by the other 

Member under the same conditions as those foreseen in paragraph 3. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Seção 8 

Controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licenças 

Artigo 40 
 

40.1 Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a 

direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o 

comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia. 

 

40.2  Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas 

legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, 

constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a 

concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, 

de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar 

ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, 

condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivos, à luz das 

leis e regulamentos pertinentes desse Membro. 

 



 

40.3  Cada Membro aceitará participar de consultas quando solicitado por qualquer outro Membro 

que tenha motivo para acreditar que um titular de direitos de propriedade intelectual, que seja 

nacional ou domiciliado no Membro ao qual o pedido de consultas tenha sido dirigido, esteja 

adotando práticas relativas à matéria da presente Seção, em violação às leis e regulamentos do 

Membro que solicitou as consultas e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislação, 

sem prejuízo de qualquer ação legal e da plena liberdade de uma decisão final por um ou outro 

Membro. O Membro ao qual tenha sido dirigida a solicitação dispensará consideração plena e 

receptiva às consultas com o Membro solicitante, propiciará adequada oportunidade para sua 

realização e cooperará mediante o fornecimento de informações não confidenciais, 

publicamente disponíveis, que sejam de relevância para o assunto em questão, e de outras 

informações de que disponha o Membro, sujeito à sua legislação interna e à conclusão de 

acordos mutuamente satisfatórios relativos à salvaguarda do seu caráter confidencial pelo 

Membro solicitante. 

 

40.4 Um Membro, cujos nacionais ou pessoas nele domiciliadas estejam sujeitas a ações judiciais 

em outro Membro, relativas à alegada violação de leis e regulamentos desse outro Membro em 

matéria objeto desta Seção, terá oportunidade, caso assim o solicite, para efetuar consulta nas 

mesmas condições previstas no Parágrafo 3. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 40 

 

O Artigo 40 não foi objeto de consultas e análise no DSB da OMC até o momento. 

 

III.  Comentários 

 

Nada a observar. 



 

ü Artigo 41  
 

Alexandre Marques da Silva Martins 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Section 1 

 General Obligations 

Article 41 

Enforcement of Intellectual Property Rights 
 

41.1  Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under 

their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual 

property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent 

infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These 

procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate 

trade and to provide for safeguards against their abuse. 

 

41.2  Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and 

equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-

limits or unwarranted delays. 

 

41.3 Decisions on the merits of a case shall preferably be in writing and reasoned. They shall be 

made available at least to the parties to the proceeding without undue delay. Decisions on the 

merits of a case shall be based only on evidence in respect of which parties were offered the 

opportunity to be heard. 

 

41.4  Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial authority of final 

administrative decisions and, subject to jurisdictional provisions in a Member's law concerning 

the importance of a case, of at least the legal aspects of initial judicial decisions on the merits 

of a case. However, there shall be no obligation to provide an opportunity for review of 

acquittals in criminal cases. 

 

41.5  It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system 

for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of law 

in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their law in general. Nothing 

in this Part creates any obligation with respect to the distribution of resources as between 

enforcement of intellectual property rights and the enforcement of law in general. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Seção 1 

Obrigações Gerais 

Artigo 41 

Aplicação de Normas de Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual 
 

41.1  Os Membros assegurarão que suas legislações nacionais disponham de procedimentos para a 

aplicação de normas de proteção como especificadas nesta Parte, de forma a permitir uma ação 

eficaz contra qualquer infração dos direitos de propriedade intelectual previstos neste Acordo, 

inclusive remédios expeditos destinados a prevenir infrações e remédios que constituam um 

meio de dissuasão contra infrações ulteriores. Estes procedimentos serão aplicados de maneira 

a evitar a criação de obstáculos ao comércio legítimo e a prover salvaguardas contra seu uso 

abusivo. 

 

41.2  Os procedimentos relativos à aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade 

intelectual serão justos e eqüitativos. Não serão desnecessariamente complicados ou onerosos, 

nem comportarão prazos não razoáveis ou atrasos indevidos. 



 

41.3  As decisões sobre o mérito de um caso serão, de preferência, escritas e fundamentadas. 

Estarão à disposição, pelo menos das partes do processo, sem atraso indevido. As decisões 

sobre o mérito de um caso serão tomadas apenas com base em provas sobre as quais as Partes 

tenham tido oportunidade de se manifestar. 

 

41.4  As Partes de um processo terão a oportunidade de que uma autoridade judicial reveja as 

decisões administrativas finais e pelo menos os aspectos legais das decisões judiciais iniciais 

sobre o mérito do pedido, sem prejuízo das disposições jurisdicionais da legislação de um 

Membro relativa à importância do caso. Não haverá obrigação, contudo, de prover uma 

oportunidade para revisão de absolvições em casos criminais. 

 

41.5  O disposto nesta Parte não cria qualquer obrigação de estabelecer um sistema jurídico para a 

aplicação de normas de proteção da propriedade intelectual distinto do já existente para 

aplicação da legislação em geral. Nenhuma das disposições desta Parte cria qualquer 

obrigação com relação à distribuição de recursos entre a aplicação de normas destinadas à 

proteção dos direitos de propriedade intelectual e a aplicação da legislação em geral. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

A primeira parte do Parágrafo 5 do Artigo 41, em sua versão original em inglês, contempla o texto a 

seguir: ñnor does it affect the capacity of Members to enforce their law in generalò. Esse texto não foi 

inserida na versão brasileira, traduzida para o português. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 41 

 

O Artigo 41 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS82, DS115, DS124, DS125, DS176, 

DS186, DS290, DS362, DS408 e DS409. Os litígios DS174, DS290 e DS362 tiveram manifestação do 

Painel. O caso DS176 teve manifestação do Painel e do Órgão de Apelação. As disputas DS186, DS 

408 e DS409, até o momento, não foram analisadas pelo DSB da OMC. As disputas DS82, DS115, 

DS124 e DS125 resultaram em solução mutuamente acordada. Nos casos DS114 e DS170, embora 

não tenha sido citado na fase de consultas, o artigo foi analisado nos relatórios do Painel e do Orgão de 

Apelação. 

 

a) ñAplicação da parte III, do TRIPS, as indicações geográficasò 

 

Relatório do Painel no litíígio European Communities - Protection of Trademarks and 

Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs (EC - Trademarks and 

Geographical Indications), Demandante: EUA, WT/DS174/R, para. 7.761  

 

No caso EC - Trademarks and Geographical Indications, o Painel afirmou que os deveres dos 

Membros contidos na Parte III do TRIPS são aplicáveis em caso de violação de direitos de indicações 

geográficas. 

 

Para. 7761. ñThe obligations in Part III are applicable to acts of infringement of geographical 

indications by virtue of the use of the term ñintellectual propertyò in Part III and the definition of 

ñintellectual propertyò in Article 1.2.ò 

 

b) ñBanimento da publicação de um trabalho ï meio inadequado para proteção dos direitos 

de propriedade intelectualò 

 

Relatório do Painel no lit tígio China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of 

Intellectual Property Rights (China - Intellectual Property Rights), Demandante: EUA, 



 

WT/DS362/R, para.  7.180 

 

O Painel do litígio China - Intellectual Property Rights explanou que o banimento da publicação de 

um trabalho não pode ser considerado como uma alternativa viável para a tutela dos direitos acolhidos 

pelo TRIPS, posto que a variedade dos direitos exclusivos que pode ser violada é mais ampla do que o 

direito de autorizar uma publicação. 

 

Para. 7.180. ñChina asserts that an entire ban on publication of a work is a form of ñeffective actionò 

and that ñit is in a sense an alternative form of enforcement against infringementò. The Panel notes 

that the range of exclusive rights recognized under the Berne Convention (1971) that may be infringed 

is broader than simply a right to authorize publication.  In any event, the effectiveness of a government 

ban on publication is beside the point. Part III of the TRIPS Agreement includes a multilaterally-

agreed minimum set of enforcement procedures that Members must make available to right holders 

against any infringement of intellectual property rights covered by the TRIPS Agreement. Where a 

Member chooses to make available other procedures ï for enforcement of intellectual property rights 

or for enforcement of other policies with respect to certain subject matter ï that policy choice does not 

diminish the Member's obligation under Article 41.1 of the TRIPS Agreement to ensure that 

enforcement procedures as specified in Part III are available.ò (notas de rodapé omitidas) 

 

c) ñAtrasos indevidos ï aplicação do Artigo 41.2 aos procedimentos relativos à obtenção ou 

manutenção de direitos de propriedade intelectual ï Artigo 62.4 

 

Relatório do Painel no littígio Canada - Term of Patent Protection (Canada - Patent Term), 

Demandante: EUA, WT/DS170/R, para. 6.117  

 

Por força do Artigo 62.4, o Artigo 41.2 também se aplica aos procedimentos concernentes à obtenção 

ou à manutenção de direitos de propriedade intelectual. Diante disso, não podem ser tolerados atrasos 

indevidos nesses procedimentos, conforme salientou o Painel no caso Canada - Patent Term 

Protection. 

 

Para. 6.117. ñIn our view, requiring applicants to resort to delays such as abandonment, reinstatement, 

non-payment of fees and non-response to a patent examiner's report would be inconsistent with the 

general principle that procedures not be unnecessarily complicated as expressed in Article 41.2 and 

applied to acquisition procedures by Article 62.4. By their very nature, the delays, which are not tied 

to any valid reason related to the examination and grant process, would be inconsistent with the 

general principle that procedures not entail ñunwarranted delaysò as expressed in Article 41.2 and 

applied to acquisition procedures by Article 62.4.ò 

 

I II.  Comentários 

 

Apesar das duas várias rodadas de negociações, o sistema GATT nunca tinha alcançado um acordo 

específico dedicado a tratar dos direitos de propriedade intelectual. Somente na Rodada Uruguai é que 

os Membros conciliaram-se no estabelecimento de um acordo direcionado nessa matéria, que 

culminou na criação do TRIPS. Uma demanda comum dos países em desenvolvimento era a de que as 

convenções internacionais até então existentes não davam o suporte necessário para a efetiva proteção 

dos direitos nelas estabelecidos. Com efeito, o deslocamento das discussões da esfera da OMPI para o 

GATT ocorreu na medida em que ñWIPO treaties were considered to offer only minimal standards of 

protection and the organization lacked a mechanism for the enforcement of intellectual property 

rightsò. (146)  

 

Na Parte III do TRIPS foram estipulados dispositivos, tanto de natureza mandatória como facultativa, 

para que os direitos de propriedade intelectual possam ser efetivamente exercidos. São exemplos de 

dispositivos compulsórios as previsões de ordens judiciais e de indenizações. Já o pagamento dos 

honorários de advogados e custas é facultativo. Assim, foram criadas ferramentas de direito processual 



 

para apoiar a aplicação do direito material. 

 

Na prática, revela-se bastante controvertida a adoção procedimentos eficazes contra as violações dos 

direitos de propriedade intelectual nas legislações nacionais. No litígio China - Intellectual Property 

Rights, o Painel estabelecido para dirimir a controvérsia manifestou-se no sentido de que, naquele 

caso, o banimento da publicação de um trabalho não podia ser considerado como uma alternativa 

viável para a tutela dos direitos albergados pelo TRIPS. Isso realçou a delicadeza do tema da 

efetividade dos ordenamentos jurídicos nacionais. 

 

Nesse sentido, uma diretriz que poderia atuar como bússola para o deslinde do assunto em debate é a 

seguinte: ñIt would appear more appropriate in evaluating the effectiveness of a Memberôs 

enforcement procedures that an inconsistency would be found when there is evidence of a systemic 

problem in the complaint against Member; that is, a problem that is likely to occur. A law or other 

measure that is intended to be applied as a matter of course might constitute the basis of a systemic 

problem. In respect to the operation of the courts or administrative authorities, a systemic problem 

could be evidenced by a series of decisions that are manifestly contrary to the effective enforcement of 

TRIPS obligations. Isolated ñquestionable decisionsò should probably not constitute adequate 

evidence of failure to provide effective enforcement proceduresò. (147) 

 

Importa observar que as normas protetivas da Parte III do TRIPS foram introduzidas de forma a 

determinar que os Membros atinjam os objetivos explicitados no texto. Cabe ao direito doméstico de 

cada Membro a disciplina para que os objetivos sejam alcançados. Entendeu-se, assim, que essa 

técnica de redação do TRIPS seria mais producente do que especificar em mínimos detalhes aquilo 

que os países deveriam fazer. No litígio Canada - Patent Term, o Painel teve de abordar o princípio de 

que os procedimentos não podem ensejar ñunwarrented delaysò. Logo, percebe-se o rigor do emprego 

de termos vagos como ñjustosò, ñequitativosò, ñnão razoáveisò ou ñindevidosò. Essas expressões, 

utilizadas para viabilizar o consenso entre o grande número de membros que participavam da Rodada 

Uruguai, atuam como vetores na oportunidade que os Membros elaboram suas leis internas que têm o 

propósito de concretizar os princípios contidos no TRIPS. 

 

Finalmente, assinala-se que o Artigo 41.4 determina que ñas Partes de um processo terão a 

oportunidade de que uma autoridade judicial reveja as decisões administrativas finaisò. Esse 

dispositivo pode suscitar um grave inconveniente quando se cogita do sistema de jurisdição escolhido 

por um Membro. A doutrina administrativista ensina que há dois modelos de controle jurisdicional da 

administração: o do contencioso administrativo, por meio do qual o controle da legalidade dos atos 

administrativos é realizado por tribunais administrativos, e o judiciário ou de jurisdição única, no qual 

incumbe ao poder judiciário a palavra final acerca da liceidade dos atos praticados pela administração 

pública. Dentro desse contexto, o problema emerge quando se trata de um país que adota o sistema do 

contencioso administrativo, pois, tendo, aparentemente, o Artigo 41.4 possibilitado o controle dos atos 

administrativos pelo judiciário, pode-se inferir que a legislação doméstica do país afrontaria o Artigo 

em apreço. 

 

O desate desse impasse passa, portanto, por uma exegese sistemática do TRIPS. O aludido Artigo 41.4 

abre a oportunidade para uma reapreciação judicial do ato administrativo. Entretanto, o Artigo 31(j) do 

TRIPS prevê que, no que diz respeito à medida aventada no seu caput, ñqualquer decisão sobre a 

remuneração concedida com relação a esse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso 

independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membroò. Por seu turno, o Artigo 

62.5 estipula que, em se tratando de processos ínsitos à aquisição e manutenção de direitos de 

propriedade intelectual, ñas decisões administrativas finais em qualquer dos procedimentos previstos 

no Artigo 41 estará sujeito a revisão por uma autoridade judicial ou quase judicial.ò 

 

Vislumbra-se, assim, no que se refere ao controle da legalidade dos atos da administração pública, que 

o TRIPS não se comporta de maneira idêntica. Foram acolhidas, ao todo, três opções diferentes quanto 

ao órgão com o poder de dar a apalavra final: o poder judiciário, a ñautoridade claramente superiorò e 

a ñautoridade quase judicialò. Diante dessa falta de harmonia na linguagem do Acordo, entende-se 



 

que, pelas circunstâncias do regime do contencioso administrativo, essa escolha, se feita por um país-

membro da OMC, deve ser preservada. Nesse sentido, uma interpretação meramente literal do Artigo 

41.4 deve ser descartada. Como até o presente esse dilema ainda não foi ventilado em Painéis ou no 

Órgão de Apelação, a efetiva resposta para o problema ora exposto continua em aberto. 

    

 

FOOTNOTES: 

 
Footnote 146: TELLEZ, Viviana Muñoz. The changing global governance of intellectual property enforcement: a new 

challenge for developing countries. In Intellectual property enforcement: international perspectives. LI, Xuan; CORREA, 

Carlos M. (editores). Cheltenham: Edward Elgar, 2009. p. 6. 

Footnote 147: Resource book on TRIPS and development: an authoritative and practical guide to the TRIPS agreement. In 

UNCTAD ï ICTSD Capacity Building Project on IPRs, 2004, pp. 580-81. 

 



 

ü Artig o 42 
 

Alexandre Marques da Silva Martins 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Section 2 

Civil and administrative procedures and remedies 

Article 42 

Fair and Equitable Procedures 
 

Members shall make available to right holders (148) civil judicial procedures concerning the 

enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement. Defendants shall have the 

right to written notice which is timely and contains sufficient detail, including the basis of the claims. 

Parties shall be allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures shall not 

impose overly burdensome requirements concerning mandatory personal appearances. All parties to 

such procedures shall be duly entitled to substantiate their claims and to present all relevant evidence. 

The procedure shall provide a means to identify and protect confidential information, unless this 

would be contrary to existing constitutional requirements. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Seção 2 

Procedimentos e remédios civis e administrativos 

Artigo 42 

Procedimentos Justos e Equitativos 
 

Os Membros farão com que os titulares de direito
12

 possam dispor de procedimentos judiciais civis 

relativos à aplicação de normas de proteção de qualquer direito de propriedade intelectual coberto por 

este Acordo. Os réus terão direito a receber, em tempo hábil, intimação por escrito e que contenha 

detalhes suficientes, inclusive as razões das pretensões. Será permitido às partes fazer-se representar 

por um advogado independente e os procedimentos não imporão exigências excessivas quanto à 

obrigatoriedade de comparecimento pessoal. Todas as partes nesses procedimentos estarão 

devidamente habilitadas a fundamentar suas pretensões e a apresentar todas as provas pertinentes. O 

procedimento fornecerá meios para identificar e proteger informações confidenciais, a menos que isto 

seja contrário a disposições constitucionais vigentes. 

 
Footnote 148: For the purpose of this Part, the term ñright holderò includes federations and associations having legal 

standing to assert such rights. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 42 

 

                                                 
12 Para efeitos desta Parte, o termo ñtitular de direitoò inclui federa»es e associa»es que possuam capacidade legal para 

exercer tais direitos. 



 

O Artigo 3 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS28, DS59, DS174, DS176, DS186, 

DS290, DS362, DS434, DS435 e DS441. Os litígios DS59, DS174, DS290 e DS362 tiveram 

manifestação do Painel. O caso DS176 teve manifestação do Painel e do Órgão de Apelação. As 

disputas DS434, DS 435 e DS441, até o momento, não foram analisadas pelo DSB da OMC. O DS28 

resultou em solução mutuamente acordada. No caso DS54, embora não tenha sido citado na fase de 

consultas, o artigo foi analisado no relatório do Painel. 

 

a) ñNatureza dos direitos cobertos pelo Artigo 42ò 

 

Relatório do Órgão de apelação no litígio United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act 

of 1998 (US - Section 211 Appropriations Act), Demandante: European Communities, 

WT/DS176/AB/R, para. 221 

 

A natureza dos direitos cobertos pelo Artigo 42 é processual, conforme explicitado pelo Órgão de 

Apelação no litígio US - Section 211 Appropriations Act. 

 

Para. 221. ñFrom all this, we understand that the rights which Article 42 obliges Members to make 

available to right holders are procedural in nature. These procedural rights guarantee an international 

minimum standard for nationals of other Members within the meaning of Article 1.3 of the TRIPS 

Agreement.ò  

 

 b) ñAbrangência do conceito de ótitulares de direitoôò 

 

Relatório do Órgão de apelação no litígio United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act 

of 1998 (US - Section 211 Appropriations Act), Demandante: Comunidades Europeias, 

WT/DS176/AB/R, paras. 217-218 
 

No caso US - Section 211 Appropriations Act, o Órgão de Apelação abordou a dimensão da expressão 

ñtitulares de direitoò. 

 

Para. 217. ñWe agree with the Panel that the term ñright holdersò as used in Article 42 is not limited 

to persons who have been established as owners of trademarks. Where the TRIPS Agreement confers 

rights exclusively on ñownersò of a right, it does so in express terms, such as in Article 16.1, which 

refers to the ñowner of a registered trademarkò. By contrast, the term ñright holdersò within the 

meaning of Article 42 also includes persons who claim to have legal standing to assert rights. This 

interpretation is also borne out by the fourth sentence of Article 42, which refers to ñpartiesò. Civil 

judicial procedures would not be fair and equitable if access to courts were not given to both 

complainants and defendants who purport to be owners of an intellectual property right [é].ò 

 

Para. 218. ñWe agree with the Panel that the ñright holdersò to whom Members must make the 

procedural rights of Article 42 available include trademark registrants who are presumptive owners 

under United States law. In our view, these procedural rights extend as well to all other ñright 

holdersò.ò 

 

c) ñExegese do termo ñfundamentarò, inserido na quarta sentença, do Artigo 42ò 

 

Relatório do Órgão de apelação no litígio United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act 

of 1998 (US - Section 211 Appropriations Act), Demandante: Comunidades Europeias, 

WT/DS176/AB/R, para. 219 

 

No que se referem aos procedimentos previstos na Seção 2, da Parte III, do TRIPS, todas as partes 

litigantes têm o direito de fundamentar suas pretensões. Com relação ao termo ñfundamentarò, na 

disputa US ï Section 211 Appropriations Act, o Órgão de Apelação entendeu o seguinte: 

 



 

Para. 219. ñ[...] implies that litigants have the right to do more than simply initiate claims; Members 

must duly entitle all litigants to ñgive substanceò to, or ñgive good groundsò for, their claims in order 

to prove the truth of a charge, and to demonstrate or verify it by evidence.ò 

 

d) ñA definição dos proprietários de marcas é, em princípio, de alçada da discricionariedade 

legislativa de cada membroò 

 

Relatório do Órgão de apelação no litígio United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act 

of 1998 (US - Section 211 Appropriations Act), Demandante: Comunidades Europeias, 

WT/DS176/AB/R, para. 222 

 

Com relação à disciplina normativa de quem é dono de marcas, cabe ao legislativo dos Membros 

estabelecer, conforme ficou assentado pelo Órgão de Apelação, no caso US - Section 211 

Appropriations Act: 

 

Para. 222. ñWe also recall our conclusion that neither the TRIPS Agreement, nor the provisions of the 

Paris Convention (1967) that are incorporated into the TRIPS Agreement, determines who owns or 

does not own a trademark.   Accordingly, the regulation of such ownership is, in principle, reserved to 

the legislative discretion of Members pursuant to Article 6(1) of the Paris Convention (1967).ò (nota 

de rodapé omitida) 

 

e) ñDesnecessidade de que os tribunais nacionais analisem todo e qualquer requisito de 

direito materialò 

 

Relatório do Órgão de apelação no litígio United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act 

of 1998 (US - Section 211 Appropriations Act), Demandante: Comunidades Europeias, 

WT/DS176/AB/R, para. 226 

 

O Artigo 42 do TRIPS não impede que os Membros legislem no sentido de que suas cortes sejam 

obrigadas a examinar toda e qualquer condição de direito material antes de decidir o caso. Com efeito, 

o Órgão de Apelação no processo US ï Section 211 Appropriations Act entendeu que: 

 

Para. 226. ñIn our view, a conclusion by a court on the basis of Section 211, after applying the 

Federal Rules of Civil Procedure and the Federal Rules of Evidence, that an enforcement proceeding 

has failed to establish ownership ï a requirement of substantive law ï with the result that it is 

impossible for the court to rule in favour of that claimant's or that defendant's claim to a trademark 

right, does not constitute a violation of Article 42. There is nothing in the procedural obligations of 

Article 42 that prevents a Member, in such a situation, from legislating whether or not its courts must 

examine each and every requirement of substantive law at issue before making a ruling.ò 

 

III.  Comentários 

 

Na análise do Artigo 42, o Órgão de Apelação entendeu que os direitos por ele cobertos são de gênese 

processual. Logo, o que se deve ter em conta ao interpretar o Artigo é a efetivação de um direito 

substantivo atrelado à propriedade intelectual. Na prática, de nada adiantaria a enunciação de direitos 

materiais se esses não fossem amparados por normas adjetivas que garantissem o devido processo 

legal. 

 

Nessa esteira, assinala-se a manifestação do Órgão de Apelação, no caso US - Section 211 

Appropriations Act, de que o termo ñtitular de direitoò abrange as pessoas que alegam ter autorização 

para exercer esses direitos, uma vez que a nota de rodapé 11, vinculada a esse Artigo, apenas enuncia 

que na expressão ñtitular de direitoò devem ser incluídas as federações e associações que possuam 

capacidade legal para exercer tais direitos. 

 



 

Levando-se em consideração a noção de procedimentos justos e equitativos, que norteia o Artigo 42, 

indaga-se se a cobrança de eventuais taxas (em sentido amplo) do autor de uma ação judicial, somente 

pelo fato de ele ser estrangeiro ou residir fora do país onde aforará a demanda, se coadunaria com os 

valores que o Artigo em questão almeja preservar. Um exemplo poderia ser o Artigo 835, do Código 

de Processo Civil brasileiro, que preconiza que ño autor, nacional ou estrangeiro, que residir fora do 

Brasil ou dele se ausentar na pendência da demanda, prestará, nas ações que intentar, caução suficiente 

às custas e honorários de advogado da parte contrária, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes 

assegurem o pagamento.ò 

 

Destaca-se, ainda, um aspecto que não foi objeto de apreciação pelo DSB da OMC: as informações 

confidenciais. Em sua última sentença, o Artigo 42 apresenta o escopo de tutelar essas informações ña 

menos que isto seja contrário a disposições constitucionais vigentesò. Uma dificuldade advém do que 

se entende por ñvigentesò. Se a norma constitucional, que não permite a proteção das informações 

confidenciais, somente entrar em vigor após a assunção, pelo Membro, das obrigações decorrentes do 

TRIPS, poderia se cogitar de ofensa à quarta sentença, do Artigo 42? 

 

Um argumento seria que não, com base no fundamento de que o texto do Acordo utiliza o vocábulo 

ñvigentesò, de forma ampla, sem distinguir o fato de a norma jurídica nacional, de índole 

constitucional, estar em vigor antes ou depois da adoção ao TRIPS. O que se deve considerar é o 

momento do uso das informações confidenciais. Se, na época da utilização dessas informações, a 

norma constitucional existir, ela pode ser aplicada sem ocorrer um ilícito internacional por parte do 

Membro. No entanto, se a mesma somente ingressar no sistema jurídico de um Membro da OMC após 

o emprego das informações, ela não poderá retroagir. 

 

No tocante à controvérsia suscitada pela abalizada exegese da palavra ñvigentesò, indaga-se: e caso se 

trate de uma lei com ñstatusò de dispositivo constitucional? A Constituição Federal brasileira, por 

exemplo, estipula que os tratados de direitos humanos, assinados pela República Federativa do Brasil, 

podem adquirir o ñstatusò de ato normativo constitucional. Nessa hipótese, deve-se entender que a 

norma, albergada pela Lei Maior como de hierarquia constitucional, também deve fazer parte da 

expressão ñdisposições constitucionais vigentesò, conforme consta na última sentença do Artigo 42 do 

TRIPS. 

 

 



 

ü Artigo 43 

 

Alexandre Marques da Silva Martins 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 43 

Evidence 
 

43.1 The judicial authorities shall have the authority, where a party has presented reasonably 

available evidence sufficient to support its claims and has specified evidence relevant to 

substantiation of its claims which lies in the control of the opposing party, to order that this 

evidence be produced by the opposing party, subject in appropriate cases to conditions which 

ensure the protection of confidential information. 

 

43.2 In cases in which a party to a proceeding voluntarily and without good reason refuses access 

to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or 

significantly impedes a procedure relating to an enforcement action, a Member may accord 

judicial authorities the authority to make preliminary and final determinations, affirmative or 

negative, on the basis of the information presented to them, including the complaint or the 

allegation presented by the party adversely affected by the denial of access to information, 

subject to providing the parties an opportunity to be heard on the allegations or evidence. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 43 

Provas 
 

43.1 Quando uma parte tiver apresentado provas razoavelmente acessíveis, suficientes para 

sustentar suas pretensões e tiver indicado provas relevantes para a fundamentação de suas 

pretensões que estejam sob o controle da parte contrária, as autoridades judiciais terão o poder 

de determinar que esta apresente tais provas, sem prejuízo, quando pertinente, das condições 

que asseguram proteção da informação confidencial. 

 

43.2 Nos casos em que uma das partes no processo denegue, voluntariamente ou sem motivos 

válidos, acesso a informação necessária, ou não a forneça dentro de um prazo razoável, ou 

obstaculize significativamente um procedimento relativo a uma ação de aplicação de normas 

de proteção, um Membro pode conceder às autoridades judiciais o poder de realizar 

determinações judiciais preliminares e finais, afirmativas ou negativas, com base nas 

informações que lhes tenham sido apresentadas, inclusive a reclamação ou a alegação 

apresentada pela parte adversamente afetada pela recusa de acesso à informação, sob condição 

de conceder às partes oportunidade de serem ouvidas sobre as alegações ou provas. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nada a observar. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 43 

 

O Artigo 43 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS82 e DS115, que resultaram em 

solução mutuamente acordada. No caso DS79, embora não tenha sido citado na fase de consultas, o 

artigo foi analisado no relatório do Painel. 

 

 



 

Relatório do Painel no litígio India - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural 

Chemical Products (India - Patents), Demandante: Comunidades Europeias, WT/DS79/R, para. 

7.66 

 

Com relação à interpretação da expressão ñterão o poder deò constante no Artigo 43, destaca-se o caso 

India - Patents, no qual a delegação indiana sustentou que não estava compelida a providenciar um 

sistema de comercialização exclusivo, nos termos do Artigo 70.9. Para corroborar sua alegação, fez 

alusão aos Artigos 42 a 48, do TRIPS, que prevêem que as autoridades judiciais dos Membros ñterão o 

poder deò ordenar certas medidas, e contrastou essa expressão com a prevista no Artigo 70.9, que 

prevê que os direitos de comercialização ñserão concedidosò quando certas condições forem atendidas. 

Contudo, observa-se que o Painel rechaçou a argumentação indiana: 

 

Para. 7.66. ñWe do not share India's view that it can be deduced from the use of these words in those 

Articles that a system of general availability is not called for under Article 70.9. To infer this, one 

would have to hold that the omission of the words ñshall have the authorityò in Articles 42-48 (so that 

a court was required to act in a certain way when prescribed conditions were met, rather than merely 

having the authority to do so) would mean that a Member would not be expected to give its judicial 

authorities in advance the authority to act in this way, for example to award an injunction, but could 

legislate to this effect when a specific occasion arose.  Such an inference would obviously be absurd. 

Rather the function of the words ñshall have the authorityò is to address the issue of judicial discretion, 

not that of general availability.ò 

 

III.  Comentários 
 

No texto do Artigo 43, a expressão ñterão o poder deò, alusiva às autoridades judiciais dos Membros, 

foi objeto de análise Painel no litígio India - Patents. Nessa ocasião, o Painel indicou que essa 

expressão diz respeito à discricionariedade de atuação conferida às autoridades judiciais. Isso significa 

que, apesar de terem o poder de determinar a apresentação de provas, as mencionadas autoridades não 

estão compelidas a fazê-lo. Tudo dependerá das circunstâncias fáticas da demanda. 

 

A primeira parte do Artigo 43.1, ao arrolar as condições para que seja ordenada a apresentação de 

provas, pode dar a impressão de que é um pouco truncada e confusa. Na verdade, os requisitos para o 

oferecimento da prova em juízo são os seguintes: primeiramente, o demandante deve apresentar as 

suas provas razoavelmente acessíveis; em seguida, o autor da ação tem o ônus de especificar as provas 

relevantes para a fundamentação de suas pretensões que estejam sob o controle da parte contrária. 

 

Nesse ponto, assinala-se que 

 
[é] this condition imposes on the complaining party the burden to concretely 

specify the evidence that the opposing party possesses. A general statement 

about evidence under the opponentôs control would not suffice to meet this 

condition. 

 

Por derradeiro, devem ser resguardadas as informações confidenciais, quando se revelar pertinente. 



 

ü Artigo 44 

 
Alexandre Marques da Silva Martins 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 44 

Injunctions 
 

44.1 The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, 

inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported 

goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after 

customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect 

of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having 

reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement 

of an intellectual property right. 

 

44.2 Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II 

specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, 

without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the 

remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with 

subparagraph (h) of Article 31. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, 

where these remedies are inconsistent with a Member's law, declaratory judgments and 

adequate compensation shall be available. 

 

IB . Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 44 

Ordens Judiciais 
 

44.1  As autoridades judiciais terão o poder de determinar que uma parte cesse uma violação, inter 

alia para impedir a entrada nos canais de comércio sob sua jurisdição de bens importados que 

envolvam violação de um direito de propriedade intelectual, imediatamente após a liberação 

alfandegária de tais bens. Os Membros não estão obrigados a conceder este poder com relação 

a matéria protegida, que tenha sido adquirida ou encomendada por uma pessoa antes de saber, 

ou de ter motivos razoáveis para saber, que operar com essa matéria ensejaria a violação de 

um direito de propriedade intelectual. 

 

44.2 Não obstante as demais disposições desta Parte e desde que respeitadas as disposições da Parte 

II, relativas especificamente à utilização por Governos, ou por terceiros autorizados por um 

Governo, sem a autorização do titular do direito, os Membros poderão limitar os remédios 

disponíveis contra tal uso ao pagamento de remuneração, conforme o disposto na alínea (h) do 

Artigo 31. Nos outros casos, os remédios previstos nesta Parte serão aplicados ou, quando 

esses remédios forem incompatíveis com a legislação de um Membro, será possível obter 

sentenças declaratórias e compensação adequada. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Nota-se que a partícula ñaò, inserida na expressão ñcom relação a matéria protegidaò, constante da 

segunda parte do Parágrafo primeiro, não possui crase, quando, segundo as regras gramaticais em 

vigor, deveria. 

 

 

 

 



 

II . Interpretação e Aplicação do Artigo 44 

 

O Artigo 44 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS82, DS115 e DS174. O litígio DS174 

teve manifestação do Painel. O caso DS174 teve manifestação do Painel e do Órgão de Apelação. Os 

casos DS82 e DS114 resultaram em solução mutuamente acordada. Quanto à interpretação da 

expressão ñterão o poderò, na primeira parte do Artigo 44.1, ver comentários ao Artigo 43 do TRIPS. 

 

II I. Comentários 

 

No que se refere aos comentários acerca da expressão ñterão o poder deò reiteram-se os comentários 

ao Artigo 43. Quanto ao poder judiciário dos Membros, este pode decidir que uma afronta a um direito 

de propriedade intelectual seja suprimida. Tal poder é oriundo do objetivo do TRIPS de proteger os 

detentores dos direitos conferidos pelo Acordo. 

 

Exceção a essa regra ocorre quando aquele que tiver adquirido o produto que infringe direitos de 

propriedade intelectual não tinha conhecimento da infrção ou não dispunha de razões razoáveis para 

saber que o uso do produto implicaria em violação de um direito. Todavia, o Artigo 44.1 nada 

menciona a respeito do ônus da prova ï se quem tem de provar que o adquirente dos bens não tinha 

conhecimento da irregularidade seria o próprio adquirente ou o titular do direito desrespeitado. 

 

Caso a legislação doméstica de um país contemple a exceção em apreço, mas nada disponha sobre o 

ônus da prova, eventual Painel ou o próprio Órgão de Apelação poderá ter que solucionar o conflito. 

Nessa hipótese, pode resultar no entendimento de que incumbe ao adquirente do produto que infringe 

o direito a prova de que desconhecia o vício, pois, sendo essa situação uma exceção, deve haver a 

transferência do ônus da prova para o causador do dano. 

 

O pagamento de compensação ou remuneração, ao qual alude o Artigo 44.2, é devido quando há 

exploração do direito de propriedade intelectual, embora não se destine a compensar o dano 

ocasionado ao titular de direito. No caso em que ocorrer prejuízo, poderá haver indenização, como 

previsto no Artigo 45. Dentro desse contexto, salienta-se que os Estados têm ampla margem de 

liberdade para deixar fixado quando um pagamento de compensação será entendido como adequado. 

 

 

 



 

ü Artigo 45 

 

Alexandre Marques da Silva Martins 

 

IA.  Texto do Artigo em Inglês 
 

Article 45 

Damages 
 

45.1 The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder 

damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an 

infringement of that personôs intellectual property right by an infringer who knowingly, or 

with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity. 

 

45.2 The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right 

holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, 

Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of 

pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable 

grounds to know, engage in infringing activity. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 45 

Indenizações 
 

45.1 As autoridades judiciais terão o poder de determinar que o infrator pague ao titular do direito 

uma indenização adequada para compensar o dano que este tenha sofrido em virtude de uma 

violação de seu direito de propriedade intelectual cometido por um infrator que tenha efetuado 

a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência. 

 

45.2 As autoridades judiciais terão também o poder de determinar que o infrator pague as despesas 

do titular do direito, que poderão incluir os honorários apropriados de advogado. Em casos 

apropriados, os Membros poderão autorizar as autoridades judiciais a determinar a reparação 

e/ou o pagamento de indenizações previamente estabelecidas, mesmo quando o infrator não 

tenha efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência. 

 

(Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994) 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

A expressão ñrecovery of profitsò, inserida na segunda parte do Parágrafo 2, foi traduzida para o 

português apenas como ñreparaçãoò, quando o correto seria ñreparação de lucrosò. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 45 

 

O Artigo 45 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS82 e DS115, que resultaram em 

solução mutuamente acordada. 

 

II.  Interpretação e Aplicação do Artigo 6 

 

Este Artigo não foi objeto de análise pelo DSB da OMC. 

 

III.  Comentários 

 

Quanto à interpretação da expressão ñterão o poderò, na primeira parte do Artigo 45.1, reitera-se os 

comentários ao Artigo 43. 



 

Em relação à frase ñque tenha efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para 

ter ciênciaò, ver comentários ao Artigo 44. 

  

No que se refere ao Artigo 45.2, este preconiza que o infrator pague as despesas do titular do direito, 

incluindo os honorários advocatícios. Em alguns países, o sistema judiciário determina que a parte 

vencida numa demanda arque não somente com o pagamento do principal, mas também das 

sucumbências, entre as quais se acham inseridos os honorários do patrono da parte adversa. 

 

Assim, o custo final de um processo envolvendo a discussão da violação de um direito de propriedade 

intelectual pode sair bem elevado, conforme estima ORANGE: 

 
A US patent litigation may cost $2-4 million for each side, expended over a 

two or three year period. That excludes time and damages that may be 

awarded. Costs in Europe can also be high with the UK being the highest I 

believe. The mere threat of such expenditure can bring reason or fear to the 

defendant. (149) 

 

 

FOOTNOTE: 

 
Footnote 149: ORANGE, John R. S. Costs ï an Issue for Whom? Disponível em: <http://www.invention-

ifia.ch/Costs_orange.pdf>. 

 



 

ü Artigo 46 

 

Alexandre Marques da Silva Martins 

 

IA.  Texto do Artig o em Inglês 
 

Article 46 

Other Remedies 
 

In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the authority 

to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, 

disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the 

right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed. The 

judicial authorities shall also have the authority to order that materials and implements the 

predominant use of which has been in the creation of the infringing goods be, without compensation of 

any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of 

further infringements. In considering such requests, the need for proportionality between the 

seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third parties shall 

be taken into account. In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark 

unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the 

goods into the channels of commerce. 

 

IB. Texto do Artigo em Português 
 

Artigo 46 

Outros Remédios 
 

A fim de estabelecer um elemento de dissuasão eficaz contra violações, as autoridades judiciais terão o 

poder de determinar que bens, que se tenha determinado sejam bens que violem direitos de 

propriedade intelectual, sejam objeto de disposição fora dos canais comerciais, sem qualquer forma de 

compensação, de tal maneira a evitar qualquer prejuízo ao titular do direito, ou, quando esse 

procedimento for contrário a requisitos constitucionais em vigor, que esses bens sejam destruídos. As 

autoridades judiciais terão também o poder de determinar que materiais e implementos cujo uso 

predominante tenha sido o de elaborar os bens que violam direitos de propriedade intelectual sejam 

objeto de disposição fora dos canais comerciais, sem qualquer forma de compensação, de maneira a 

minimizar os riscos de violações adicionais. Na consideração desses, pedidos será levada em conta a 

necessidade de proporcionalidade entre a gravidade da violação e os remédios determinados, bem 

como os interesses de terceiras partes. Com relação a bens com marca contrafeita, a simples remoção 

da marca ilicitamente afixada não será suficiente para permitir a liberação dos bens nos canais de 

comércio, a não ser em casos excepcionais. 

 

IC. Comentários sobre a Tradução 

 

Na expressão ñna consideração desses, pedidosò, observa-se que o uso da vírgula está equivocado, 

pois deveria estar localizada após a palavra ñpedidosò. 

 

II.  Interpretação e aplicação do Artigo 46 

 

O Artigo 46 foi citado nos pedidos de consultas nas disputas DS82, DS115 e DS362. O litígio DS362 

teve manifestação do Painel. Os casos DS82 e DS115 resultaram em solução mutuamente acordada. 

 

a) ñPessoas abarcadas pela incidência do Artigo 46ò 

 

Relatório do Painel no litígio China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of 

Intellectual Property Rights (China - Intellectual Property Rights), Demandante: EUA, 

WT/DS362/R, para. 7.384 



 

O Artigo 46 aplica-se não somente ao importador, mas também a outras partes, confrme ficou 

assentado pelo Painel no litígio China - Intellectual Property Rights: 

 

Para. 7.384. ñThe Panel sees no reference to the original infringer in the relevant obligation or in the 

objective set out in Article 46. There is no reason to suppose that the text is aimed at deterring 

infringement by the importer only and not by other parties, such as purchasers at auction. The use of 

the word ñreleaseò into the channels of commerce does not imply such a limitation as the sentence 

reads ñrelease into the channels of commerceò not ñrelease to the importerò.ò (nota de rodapé omitida) 

 

b) ñInteligência da expressão ófora dos canais comerciais [...] de tal maneira a evitar qualquer 

prejuízo ao titular do direitoôò 

 

Relatório do Painel no litígio China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of 

Intellectual Property Rights (China - Intellectual Property Rights), WT/DS362/R, paras. 7.281-

7.282 
 

A forma de disposição dos bens que violem direitos de propriedade intelectual fora dos canais 

comerciais, conforme inserido na primeira sentença do Artigo 46, deve ser estabelecida a fim de evitar 

qualquer dano ao titular de direito. A respeito desse assunto, o Painel do litígio China - Intellectual 

Property Rights estipulou que: 

 

Para. 7.281. ñThe principle is that the manner of disposal shall ñavoidò harm. China argues that this is 

an obligation to ñpay due regard toò. However, the Panel notes that the ordinary meaning of ñavoidò 

can be defined as ñkeep off, prevent; obviateò. Further, the principle is that the manner shall avoid 

ñanyò harm caused to the right holder, not just ñharmò or ñsomeò harm. Therefore, the manner of 

disposal must be designed in such a way as to prevent any harm occurring to the right holder.ò 

 

Para. 7.282. ñIt must be recalled that disposal of infringing goods outside the channels of commerce, 

in context, is an alternative to destruction of the goods. In the Panel's view, this implies that any 

inherent risk of harm due simply to the fact that the goods have not been completely destroyed is 

insufficient to disqualify a disposal method, as it would nullify the choice between disposal and 

destruction. However, more specific concerns linked to harm caused to the right holder by a particular 

manner of disposal are relevant in assessing conformity with the principle that disposal outside the 

channels of commerce be ñin such a manner as to avoid any harm caused to the right holderò.ò (notas 

de rodapé omitidas) 

 

c) ñóMateriais e implementosô e óbens que violem os direitos de propriedade intelectualôò 

 

Relatório do Painel no litígio China - Measures Affecting the Protection and Enforcement of 

Intellectual Property Rights (China - Intellectual Property Rights), WT/DS362/R, paras. 7.260-

7.262 
 

A terceira sentença do Artigo 46 faz menção ao requisito da proporcionalidade e ao resguardo dos 

interesses de terceiras partes. Entretanto, fica certa margem de interpretação quanto ao alcance do teor 

desse Artigo. No caso China - Intellectual Property Rights, o Painel asseverou que não só os 

ñmateriais e implementosò, cujo uso predominante tenha sido o de elaborar os bens que afrontam os 

direitos de propriedade intelectual, mas também os próprios bens são abarcados pelo dispositivo: 
 

Paras. 7.260-7.262. ñThe third sentence of Article 46 refers to ñsuch requestsò although the previous 

sentences do not refer expressly to any requests. The content of the third sentence clearly relates to 

materials and implements as addressed in the second sentence but it could equally relate to infringing 

goods as addressed in the first sentence. The text is ambiguous on this point. This ambiguity can be 

resolved by reference to the records of the negotiation of the TRIPS Agreement. 
 

The TRIPS Agreement was negotiated during the Uruguay Round in the Negotiating Group on Trade-




