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RESUMO: O trabalho busca tracar um panorama sobre a jurisdicao internacional em matéria
de propriedade intelectual. Ademais, visa-se a verificar se o acesso a justica ¢ garantido em
conflitos internacionais envolvendo propriedade intelectual. Primeiramente, sera definido o
conceito de jurisdigdo internacional, e os principios correlatos. Ademais, far-se-4& uma
explanagao sobre os direitos de propriedade intelectual, para depois se descrever os instrumentos
internacionais disciplinando regras de jurisdicdo acerca dos conflitos relacionados.
Posteriormente, analisar-se-do casos de outros paises e no Brasil. Por fim, concluir-se-4 no
sentido de que a inseguranga juridica acaba por si s6 sendo um impeditivo concreto do acesso a

justiga.
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PALAVRAS-CHAVE: Jurisdigdo internacional. Propriedade Intelectual. Acesso a justica.

ABSTRACT: This paper aims to provide an overview of international jurisdiction rules when
it comes to intellectual property. Moreover, it provides an analysis of whether access to justice
is guaranteed in international conflicts related to intellectual property. Firstly, the concept of
international jurisdiction and its related principles are defined. Secondly, an explanation of the
intellectual property rights is done in order to introduce the analysis of how international
instruments regulate these conflicts. International and national case law are also analyzed.
Lastly, it is concluded that legal uncertainty in this field can be itself an obstacle to access to

justice.
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I. INTRODUCAO

E inegavel que o mundo esta atualmente inteiramente conectado, seja pela internet, seja
pelo comércio internacional (que € também intensificado por aquela). Como consequéncia desse
fato, cada vez mais as relagoes estdo se internacionalizando, isto ¢, deixando de ser restritas aos
limites territoriais dos paises. Nesse contexto, podem-se destacar as consequéncias desse
fenomeno para a propriedade intelectual.

Embora a propriedade intelectual venha recebendo tratamento internacional desde o
século XIX, com a edi¢do das Convengdes de Berna e da Unido de Paris, os conflitos
internacionais sdo potencializados pelo crescente comércio internacional e pela internet.
Mercadorias infringindo patentes ou marcas podem ser objeto de vultosos contratos
internacionais, e até mesmo o download ilegal de musicas e filmes na rede demonstra o grande

numero de conflitos que podem envolver direitos de propriedade intelectual.
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Assim, ¢ importante verificar se hé instrumentos definindo a que jurisdi¢do cabera julgar
cada tipo de conflito. E, na auséncia desses, qual ¢ a tendéncia das cortes de outros paises na
defini¢cdo de sua jurisdi¢do para julgar os casos que lhes sdo submetidos. Finalmente, busca-se
também verificar se as tendéncias reveladas de alguma forma promovem ou limitam o acesso a

justica.

II. JURISDICAO INTERNACIONAL

Entende-se por jurisdicdo internacional a possibilidade de o Judiciario de um
determinado pais julgar causas que possuam elementos de internacionalidade. Em outras
palavras, tratam-se de casos em que algum dos elementos transborda as fronteiras do Estado
cujo Judiciario ira proferir uma decisdo. Assim, as regras de competéncia internacional de cada
pais serdo determinantes para definir o julgamento de tais causas.

A competéncia judicial podera ser direta, quando o Judicidrio do pais proferir uma
decisao de mérito sobre o caso, ou ainda indireta, quando se buscar somente a efetivagdo de uma
decisdo proferida em outro pais pela via de homologag¢ao de sentenga ou mecanismos analogos.
Nesse contexto, importante destacar a existéncia do principio da efetividade, segundo o qual
deve-se delimitar o espaco de atuagdo jurisdicional de um Estado na medida em que se possam
cumprir suas decisdes soberanamente.?

A competéncia pode ser classificada também como concorrente ou exclusiva. A
competéncia concorrente ocorre quando mais de uma jurisdi¢do ¢ competente para o julgamento
de uma causa. Os casos de competéncia internacional concorrente no Brasil sdo arrolados no
art. 88 do Codigo de Processo Civil ("CPC"), ocorrendo quando o Brasil for o domicilio do réu,
o local de cumprimento da obrigagdo ou o local do fato ou ato do qual a a¢do originar.

No Novo Cédigo de Processo Civil ("NCPC"), a matéria ¢ disciplinada pelos arts. 21 e
22 do diploma legal. Enquanto o primeiro reproduz o constante no c6digo ora vigente, o segundo
insere trés novas hipdteses de jurisdi¢do concorrente: (i) acdes de alimentos quando o credor

tiver domicilio ou residéncia no Brasil ou o réu mantiver vinculos no Brasil, tais como posse ou

2 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 1. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 146.
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propriedade de bens, recebimento de renda ou obten¢do de beneficios econdmicos; (ii) agdes
decorrentes de relagdes de consumo, quando o consumidor tiver domicilio ou residéncia no
Brasil e (iii) em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem a jurisdicao nacional.

Por outro lado, entende-se que uma jurisdicdo possui competéncia exclusiva sobre
determinada causa quando a decisdo proferida somente podera ser efetivada caso tenha sido
emanada de um orgdo jurisdicional daquele pais.’> As hipoteses de competéncia exclusiva da
autoridade judiciaria brasileira sdo arroladas no art. 89 do CPC, ocorrendo quando tratar a agao
de bem imovel situado no Brasil e de agdo de inventario e partilha de bens situados no pais.

Por sua vez, o NCPC, além de incluir a hipotese de confirmacao de testamento particular,
que nao constava no Coédigo de 1973, também agregou novo inciso, relacionado ao divorcio,
separacao judicial ou dissolu¢ao de unido estavel, em que caberd ao juiz brasileiro proceder a
partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha
domicilio fora do territorio nacional. Ou seja, ampliou-se o rol de atuagao exclusiva dos tribunais
patrios.

Ha trés principios norteadores da definigdo da competéncia internacional: (i) a
concorréncia dos foros como regra geral; (ii) a necessidade de razoabilidade para fixar a
competéncia de um foro e; (iii) o respeito aos direitos fundamentais vinculados a competéncia,
como as garantias de acesso a justica, ampla defesa e isonomia entre as partes.*

A concorréncia dos foros deve ser a regra, posto que a existéncia de foros exclusivos
acaba por diminuir a autonomia das partes, além de potencialmente constituir uma barreira ao
acesso a justica. Neste sentido, ¢ importante reconhecer que avangou o legislador ao reconhecer
no NCPC que cabera a autoridade judiciaria nacional processar e julgar agdes em que as partes
tenham expressa ou tacitamente concordado com o julgamento no Brasil. Esta uma prerrogativa
devera ser interpretada em conjunto com o art. 190, paragrafo unico, da nova Lei, que tem
aplicagdo aos contratos de adesao.

No entanto, ha casos em que a definicdo de foros exclusivos ¢ justificada, como, por

exemplo, nas questdes relativas a registros publicos, em que seria iloégico permitir que o

3 GRECO, Leonardo. Institui¢des de Processo Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 133.
4 ARROYO, Diego. Aspectos esenciales de la competencia judicial internacional en vistas de su reglamentacion
interamericana in XXXIII Curso de Derecho Internacional Privado. Washington: OEA, 2006, p. 298.
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Judiciario de outro pais pudesse determinar a validade de um direito reconhecido ou concedido
por outro Estado. Com relacao a necessidade de razoabilidade, deve-se entender que um caso
com elementos internacionais deve ser julgado por um juiz que tenha uma conexao razoavel
com a demanda.’

Quanto ao respeito aos direitos fundamentais, impende notar que vem se reconhecendo
que o exercicio da jurisdi¢do ndo € mais somente um direito de soberania dos Estados, ou mesmo
um dever dos Estados para com outros Estados advindo de tratados internacionais. Na verdade,
hoje se admite que o exercicio da jurisdicdo ¢ também um dever dos Estados devido a
individuos, que sdo progressivamente reconhecidos como sujeitos de direito no ambito do
Direito Internacional Publico.

Especialmente no que tange ao direito de acesso a justica, observa-se que embora ainda
existam controvérsias no nivel internacional, ha regras regionais que estabelecem nao s6 a
obrigatoriedade de observancia dos direitos individuais pelos Estados, mas também mecanismos
processuais pelos quais os individuos podem reclamar tais direitos. Exemplos de tal realidade
sdo as Cortes Europeia, Africana e Interamericana de Direitos Humanos, ainda que a maioria
imponha o esgotamento de recursos internos - quando efetivos - como condigdo de
admissibilidade do pleito perante a Corte internacional.” Domesticamente, deve ser ressaltado o
fato de que o acesso a justica foi positivado em nossa Constituicdo Federal como um direito
fundamental no art. 5°, XXXV.

O contetido da garantia de acesso a justica ¢ bastante extenso. Segundo Dinamarco, o
acesso a justica corresponde ndo s6 a ampla admissdo de pessoas € causas no processo, mas
também a garantia de que serd observado o devido processo legal, com a participagdo efetiva e
isondmica das partes.® Em outras palavras, ndo basta que se tenha acesso ao Judiciario, também

sendo necessario que o processo € a solugdo dele advinda sejam justos e efetivos.

5 ARAUJO, Nadia de. Direito Internacional Privado: teoria e pratica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.
207.

6 MILLS, Alex. Normative individualism and jurisdiction in Public and Private International Law: toward a
‘cosmopolitan sovereignty’? Inaugural Conference: Cambridge Journal of International and Comparative Law,
University of Cambridge, Maio de 2012, p. 15.

" Ibid, p. 15-16.

8 DINAMARCO, Candido; GRINOVER, Ada Pelegrini; CINTRA, Antonio Carlos de Aratijo. Teoria Geral do
Processo. Sao Paulo: Malheiros, 2008, p. 40.
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Bem se sabe também que a Emenda Constitucional 45 veio a incluir a celeridade como
forma de dar eficacia ao processo, uma vez que a concessao tardia da tutela postulada em juizo
equivaleria em muitos casos a ndo tutela. A Lei Federal 9.784/1999, ao regular o processo
administrativo no ambito da Administragdo Publica Federal, acompanhou, principalmente
através de seu artigo 49, esta tendéncia. Tal ponto sera ainda tutelado pelo NCPC, que em seu
art. 4° determina que: "as partes tém o direito de obter em prazo razoavel a solu¢do integral do
mérito, incluida a atividade satisfativa".

Camara, entretanto, aponta para o fato de que ha obstaculos de ordem econdmica para o
acesso a justi¢a’, fendmeno citado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth como combatido pela
chamada "primeira onda de acesso a justiga".!” Seria indcuo afirmar que todos sdo sujeitos do
direito de acesso a justi¢a, se houver barreiras econdmicas insuperaveis por alguns geradas pelos
custos e taxas em que se incorre ao buscar uma tutela jurisdicional. A prestacao jurisdicional
deve ser acessivel a todos, ndo s aqueles que podem pagar por ela.

No Brasil, s@o evidentes os obstaculos socioecondmicos do acesso a justica, pois, muitas
vezes, litigantes em potencial sequer possuem 0s meios necessarios para ir a um nucleo de
primeiro atendimento da Defensoria Publica ou a um juizado especial. Por sua vez, no plano
internacional, esse obstaculo pode ser ainda mais grave, considerando-se os vultosos custos
impostos pelos sistemas de alguns paises, somados aos altos valores muitas vezes dispendidos
em litigios internacionais.

Tracados os breves contornos acerca da jurisdi¢ao internacional e do acesso a justica,
passa-se agora a uma breve explicagdo dos direitos de propriedade intelectual, de forma a

possibilitar o pleno entendimento do objeto do trabalho.

III. PROPRIEDADE INTELECTUAL

9 CAMARA, Alexandre Freitas. Acesso a Justica no Plano dos Direitos Humanos. /n QUEIROZ, R. Acesso a
Justica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 3.

10 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso 4 justi¢a. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio
Antonio Fabris Editor, 1988.
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Os direitos de propriedade intelectual englobam aqueles direitos inerentes a atividade
intelectual dos dominios industrial, cientifico, literario e artistico.!' Entre eles se destacam os
direitos de propriedade industrial e os direitos de autor.

Segundo a Conveng¢do da Unido de Paris (CUP) de 1883, em seu art. 1°, § 2°, os direitos
de propriedade industrial englobam as patentes de inven¢do, os modelos de utilidade, os
desenhos ou modelos industriais, as marcas, nome comercial e as indicagdes de proveniéncia ou
denominagdes de origem, bem como a repressao da concorréncia desleal. Entretanto, essas nao
sdo as unicas formas de direitos de propriedade industrial, existindo ainda outras formas nos
sistemas nacionais de cada pais.'?

Entre os direitos de propriedade industrial, podem-se destacar as marcas e as patentes de
invengdo. As patentes de invengao representam um direito territorial de exclusividade conferido
pelo Estado a um inventor. A mera invengdo ndo garante o direito de exclusividade a seu
inventor, ja que em todos os sistemas modernos de patentes se requer a submissao de um pedido
de patente, que normalmente serd examinado por um 6rgdo competente. Ao final do exame,
caso se entenda que o objeto do pedido de patente atende aos requisitos de patenteabilidade
daquela jurisdi¢do, concede-se uma carta-patente, isto ¢, o titulo do direito de exclusividade,
com oponibilidade erga omnes. Essa exclusividade, limitada temporalmente, da-se como forma
de retribuir o ensinamento que o inventor divulga a sociedade.'3

Muito embora o art. 27(1) do Acordo TRIPS'#, um dos acordos da Organiza¢do Mundial
do Comércio, tenha determinado que uma invengao somente serd patenteavel se for nova, possua
atividade inventiva e tenha aplicagdo industrial, deve-se reconhecer que os membros da OMC
podem definir o contetdo de cada um desses requisitos em suas legislagdes domésticas. E nao

raramente se vé diferengas nos conceitos de tais requisitos em cada jurisdi¢ao. Por exemplo, os

"1 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdugéo a propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 10.
12 Ibid, p. 12.

13 CHOW, Daniel C. K.; LEE, Edward. International Intellectual Property. St Paul: West, 2012, p. 252.

14 Acordo TRIPS, art. 27(1): “Sem prejuizo do disposto nos pardgrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invengédo, de produto
ou de processo, em todos os setores tecnologicos, serd patenteavel, desde que seja nova, envolva um passo
inventivo e seja passivel de aplica¢do industrial. Sem prejuizo do disposto no paragrafo 4 do Artigo 65, no
paragrafo 8 do Artigo 70 e no pardgrafo 3 deste Artigo, as patentes serdo disponiveis e os direitos patentarios
serdo usufruiveis sem discriminagdo quanto ao local de invengdo, quanto a seu setor tecnologico e quanto ao fato
de os bens serem importados ou produzidos localmente.”

288



Revista Eletronica de Direito Processual — REDP. Volume 16. Julho a dezembro de 2015
Periodico Semestral da Pos-Graduagao Stricto Sensu em Direito Processual da UER]J
Patrono: José Carlos Barbosa Moreira. ISSN 1982-7636. pp. 282-304
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/index

EUA até recentemente adotavam um critério de novidade que possuia limitacdo geografica,
enquanto os sistemas europeu e brasileiro ndo possuem essa limitagdo.'> Assim, por conta de
diferencas nos sistemas domésticos de patentes, ¢ possivel que uma mesma invengao seja
patenteavel em um pais, mas ndo o seja em outro.

As chamadas patentes de selecdo e de segundo uso sdo também um claro exemplo dos
diferentes critérios estabelecidos por escritorios de patente ao redor do mundo. Ademais, por
restar reconhecido em diferentes sistemas legais que ndo sao patenteaveis invengdes capazes de
ferir a ordem publica, o que € um conceito aberto, diferentes interpretacdes com forte influéncia
cultural poderao ocorrer.

No que tange as marcas, signos distintivos que identificam servigos ou produtos'®,
importante notar que elas também geralmente!” requerem registro para que seja conferido o
direito de exclusividade sobre seu uso. No entanto, assim como as patentes, muito embora
existam requisitos minimos criados por normas internacionais, as condi¢des para o registro de
uma marca, que também ¢ um direito territorial, podem sofrer variagdes de acordo com o sistema
de cada pais.

O art. 15 do Acordo TRIPS'®, a0 mesmo tempo que determina que qualquer sinal, ou

combina¢do de sinais, capaz de distinguir bens e servicos de um empreendimento podera

15 CHOW, Daniel C. K., et al., op. cit., p. 355.

16 Ibid, p. 441.

17 Uma excegdo a esta regra é a do art. 6° bis (I) da CUP, que confere prote¢do as marcas notoriamente conhecidas
em seus ramos de atividade independentemente de registro prévio. Convencdo Unido de Paris, art. 6° bis (I): “Os
paises da Unido comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do pais o
permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fabrica ou de comércio que constitua
reprodugdo, imita¢do ou tradugdo, suscetiveis de estabelecer confusdo, de uma marca que a autoridade
competente do pais do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo ja marca de
uma pessoa amparada pela presente Convengdo, e utilizada para produtos idénticos ou similares. O mesmo
sucedera quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imita¢do suscetivel de estabelecer
confusdo com esta.”

18 Acordo TRIPS, art. 15: “I. Qualquer sinal, ou combinagdo de sinais, capaz de distinguir bens e servigos de um
empreendimento daqueles de outro empreendimento, podera constituir uma marca. Estes sinais, em particular
palavras, inclusive nomes proprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinag¢do de cores, bem como
qualquer combinagdo desses sinais, serdo registraveis como marcas. Quando os sinais ndo forem intrinsecamente
capazes de distinguir os bens e servigos pertinentes, os Membros poderdo condicionar a possibilidade do registro
ao cardter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderdo exigir, como condi¢do para
registro, que os sinais sejam visualmente perceptiveis. (...) 3. Os Membros poderdo condicionar a possibilidade
do registro ao uso da marca. Nao obstante, o uso efetivo de uma marca ndo constituira condi¢do para a
apresentagdo de pedido de registro. Uma solicita¢do de registro ndo serd indeferida apenas com base no fato de
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constituir uma marca, também permite que os membros da OMC condicionem o registro da
marca a seu uso ou ao fato de que sejam visualmente perceptiveis. Nesse sentido, fica claro que
ndo ha uma total uniformizagdo entre os sistemas nacionais de marcas. Os EUA, por exemplo,
onde o rugido do ledo dos estiidios da MGM ¢ registrado!®, admitem o registro de sons como
marcas?’, enquanto o Brasil exige que as marcas sejam visualmente perceptiveis?'. O mesmo
ocorre com cheiros de lojas, por exemplo, que sdo registraveis na Australia, mas impassiveis de
protecdo pelo ordenamento brasileiro.??

Assim, fica claro que a concessdo de um direito de exclusividade por meio de registro
de um direito de propriedade industrial sera limitada ao territério daquela jurisdicdo que o
confere. Este ¢ o chamado principio da territorialidade da propriedade industrial.

Os direitos de autor, por outro lado, sdo a protecdo conferida a trabalhos literarios e
artisticos, abrangendo todas as produ¢des dos dominios literario, artistico e cientifico, conforme
preceitua o art. 2(1) da Convengao de Berna de 1886. O Acordo TRIPS adiciona ainda a tal rol
os programas de computador, além de gravagdes sonoras.??

Tais direitos garantem aos autores das obras o direito de uso, exploragdo — direitos
patrimoniais — mas também lhes conferem direitos morais sobre suas obras, conforme
reconhecido pelo art. 6° bis (1) da Convengao de Berna. Os direitos morais garantem ao autor a
possibilidade de reivindicar a autoria da obra, bem como de preserva-la contra mutilagdes ou
alteracdes que lhe retirem ou alterem seu significado original.

Diferentemente dos direitos de propriedade industrial, a constituicao do direito de autor
geralmente prescinde de registro. Isso porque o art. 5(2) da Convencao de Berna proibe que seus
membros imponham formalidades para a aquisi¢do de direito de autor por estrangeiros. Dessa

forma, como a maioria dos paises ndo impora a seus nacionais encargos maiores do que a

que seu uso pretendido ndo tenha ocorrido antes de expirado um prazo de trés anos, contados a partir da data da
solicitagdo.”

19 United States Patent and Trademark Office, US Registration Number 1395550.

20 GINSBURG, Jane. et al. Trademark and Unfair Competition Law. New York: Foundation Press, 2007, p. 75-76.
2 BRASIL, Lei Federal n° 9.279/1996, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade
industrial. “Art. 122. Sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptiveis, ndo
compreendidos nas proibigoes legais.”

22 MEZULANIK, Eleni. The Status of Scents as Trademarks: An International Perspective. Palmer Biggs Legal:
Horsham, INTA Bulletin, Volume 67, Numero 1, 2012.

23 Acordo TRIPS, arts. 10 e 14.
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estrangeiros, geralmente ¢ dispensado o registro de obras para a aquisi¢do de direito de autor,

sendo ele obtido automaticamente pela materializagdo da obra.?*

IV.  INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS

Nos acordos e convengdes mencionados no capitulo anterior — adotados por todos os
membros da OMC — ndo ha qualquer norma dispondo sobre a competéncia para o julgamento
de litigios envolvendo direitos de propriedade intelectual. Em verdade, ndo ha um instrumento
internacional que vincule um grande niimero de paises a adogao de regras gerais de competéncia
para tais casos.

A Convencao de Haia de Direito Internacional Privado possui projeto de convengao
sobre Competéncia e Julgamentos Estrangeiros em matéria Civil e Comercial?. O projeto ainda
estd em discussdo e ndo ha previsdo para sua finalizagdo. O art. 12(4) do projeto define que o
julgamento de causas tendo por objeto a discussdo quanto a validade ou nulidade registros de
propriedade industrial serd de competéncia exclusiva do pais que concedeu o registro®.
Entretanto, a norma expressamente afasta a competéncia exclusiva quando se tratar de direitos
de autor. O relatorio da comissdo especial para projeto explica que os direitos de autor foram
excluidos da regra porque eles nem sempre estio sujeitos a registro, pelo que a sua inclusao no
rol de competéncias exclusivas poderia gerar dificuldades aos litigantes?’.

Ademais, o art. 12(5) determina que casos discutindo infragdo de patentes nao serdo de

competéncia exclusiva do pais que conceder o registro®®. O relatorio da comissdo especial para

24 CHOW, Daniel C. K. et al., op. cit., p. 102.

25 Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted
by the Special Commission. Disponivel em <http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmpd11.pdf>.

26 Ibid, artigo 12(4): “In proceedings which have as their object the registration, validity, [or] nullity[, or
revocation or infringement,] of patents, trade marks, designs or other similar rights required to be deposited or
registered, the courts of the Contracting State in which the deposit or registration has been applied for, has taken
place or, under the terms of an international convention, is deemed to have taken place, have exclusive jurisdiction.
This shall not apply to copyright or any neighbouring rights, even though registration or deposit of such rights is
possible.”

27 Ibid, p. 69.

28 Jbid, artigo 12(5): “In relation to proceedings which have as their object the infringement of patents, the
preceding paragraph does not exclude the jurisdiction of any other court under the Convention or under the
national law of a Contracting State.”
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projeto enfatizou que a competéncia exclusiva somente seria desejavel quando a decisdo dali
advinda pudesse produzir efeitos erga omnes. Nos casos em que se discute a infracdo de
patentes, marcas ou outros direitos de propriedade industrial, ainda que a validade do registro
possa ser discutida, ela sera alegada como matéria de defesa, ou seja, sera uma questio
incidental. Assim, por possuir somente efeito inter partes, entende-se que a possibilidade de
discussao acerca da validade do registro que funda a alegagao de infragdo nao serviria de base
para a determinacdo de competéncia exclusiva do pais concedente do registro.?® 3°

Nesse sentido, em se tratando de casos de infracdo de direitos de propriedade industrial
ou de casos envolvendo direitos de autor, aplicar-se-iam as regras gerais de competéncia
previstas na convengao.

Dreyfuss e Ginsburg, no entanto, ndo acreditam que a conveng¢do de Haia sera concluida
e acreditam que a matéria seria melhor tratada em um acordo especifico para a propriedade
intelectual. Assim, as autoras propuseram uma Convencao sobre Jurisdigdo ¢ Reconhecimento
de Julgamentos de Assuntos de Propriedade Intelectual, a ser elaborado sob a égide da
Organizag¢do Mundial da Propriedade Intelectual ou da Organizagdo Mundial do Comércio.?!

A regra geral de competéncia estabelecida pelo projeto ¢ a da residéncia habitual do
réu.3? Para causas envolvendo infra¢do de direitos de propriedade intelectual, de acordo com o
art. 6 da proposta, a competéncia podera ser do Judiciario do local onde ocorreu a infragdo, o

local onde se buscou cometer a infracdo ou qualquer lugar em que a infragdo tenha

2 Ibid, p. 69.

30 F interessante notar, porém, que a jurisprudéncia patria vem se posicionando pela impossibilidade de se declarar
a nulidade incidental de uma patente em agao de infragdo, em que pese o expresso no artigo 56, § 1°, da LPI. Neste
sentido, vide GUSMAO, José Roberto d’Affonseca; EID PHILIPP, Fernando. A declaracdo incidental de nulidade
de patente - interpretagao do art. 56, § 1° da Lei N°9.279/1996. Rio de Janeiro: Revista da ABPI. Edi¢ao 134. Més
Janeiro/Fevereiro, 2015.

3 DREYFUSS, Rochelle; GINSBURG, Jane. Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in
Intellectual Property Matters. 77 Chicago-Kent Law Review, 2002, 1065-1066.

32 Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters: “Article 3 - 1.
Subject to the provisions of the Convention, a defendant may be sued in the courts of the State where that defendant
is habitually resident. 2. For the purposes of the Convention, an entity or person other than a natural person shall
be considered to be habitually resident in the State - a. where it has its statutory seat, b. under whose law it was
incorporated or formed, c. where it has its central administration, or d. where it has its principal place of business.”
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presumidamente ocorrido. Entretanto, em se tratando de agdes discutindo a validade ou nulidade
de registros de patentes, a proposta define como foro exclusivo o pais concedente do registro.*3

Como ja dito anteriormente, nenhuma dessas convengoes estd em vigor, sendo somente
uma demonstracao da tendéncia de que se adotem foros exclusivos para litigios envolvendo a
discussao sobre validade de registros de propriedade industrial, havendo foros concorrentes para
a discussao das demais questoes.

A Unido Europeia, por sua vez, no Regulamento 44/200134, estabelece a competéncia
exclusiva do Membro que concede o registro de propriedade industrial para o julgamento de
causas discutindo sua inscrigdo ou validade.’> Novamente, ndo ha regra de competéncia
exclusiva com relacdo a direitos de autor, mas a ado¢do do foro exclusivo para litigios de
validade de registros de propriedade industrial confirma a tendéncia verificada nas propostas de

convengdes internacionais.

V. A PRATICA EM OUTRAS JURISDICOES

Diante da inexisténcia de regras internacionais definindo a competéncia para o
julgamento de litigios de propriedade intelectual, importante analisar a jurisprudéncia de outros
paises, de forma a verificar seu entendimento acerca da matéria.

Nos EUA, verifica-se a existéncia de jurisdi¢do por meio da anélise de dois aspectos: (i)

se a corte possui jurisdigao sobre o réu; e (ii) se a corte possui jurisdi¢ao para julgar os pedidos

33 [bid. “Article 8 - 1. Actions for a declaration of rights may be brought on the same terms as an action seeking
substantive relief. 2. However, in proceedings which have as their object the obtaining of declaration of the
invalidity or nullity of a registration of patents, the courts of the Contracting State in which the deposit or
registration has been applied for, has taken place, or, under the terms of an international convention, is deemed to
have taken place, have exclusive jurisdiction. The issue of invalidity of a patent granted under the laws of another
country may be adjudicated in an infringement action brought pursuant to the rules of this Convention.”

3% As normas da Convengdo de Bruxelas relativa a competéncia judicidria e 4 execugio de decisdes em matéria
civil e comercial de 1968 e da Convengdo de Lugano relativa a competéncia judiciaria e a execucdo de decisdes
em matéria civil e comercial de 1991 foram quase inteiramente substituidas pelo regulamento agora em vigor.

35 UNIAO EUROPEIA, Regulamento/CE 44/2001: “Art. 22 - Tém competéncia exclusiva, qualquer que seja o
domicilio: (...) 4. Em matéria de inscri¢do ou de validade de patentes, marcas, desenhos e modelos, e outros
direitos andlogos sujeitos a depdsito ou a registro, os tribunais do Estado-Membro em cujo territorio o depdsito
ou o registro tiver sido requerido, efectuado ou considerado efectuado nos termos de um instrumento comunitdrio
ou de uma convengdo internacional.”
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ou a matéria que envolve o conflito. 3¢ Para que se entenda que uma corte tem jurisdi¢do sobre
o réu, primeiramente os requisitos da Due Process Clause da Constituicdo americana devem ser
atendidos, caso o réu possua um contato minimo com a corte®’.

O contato casual seria suficiente para garantir a jurisdi¢do da corte sobre o réu em casos
que envolvessem contratos celebrados ou que produzissem efeitos naquele Estado, enquanto um
contato sistematico e continuo conferiria jurisdi¢@o a corte sobre o réu com relagdo ao contrato
e a pedidos nao relacionados. Embora tal regra se refira a direito interno, as cortes americanas
utilizam o mesmo critério do contato minimo para estabelecer sua jurisdi¢do sobre empresas
estrangeiras.’® No que tange aos pedidos/matéria, geralmente as cortes americanas entendem
que ndo possuem jurisdicdo se o direito violado tiver sido concedido em outro pais e se a
infragdo tiver ocorrido fora de seu territorio.”

No caso Voda v. Cordis Corp, a Corte Federal de Recursos entendeu que uma corte
federal americana ndo teria jurisdigdo sobre casos que envolvessem patentes concedidas por
outros paises. No caso, Voda era um médico que havia inventado um cateter e patenteado sua
invencdo em diversos paises, entre eles os EUA. De forma a evitar os custos de diversos
processos pelo mundo, Voda ajuizou uma a¢do nos EUA buscando a cessacdo da infracdo de
sua patente, que ocorria em diversos paises. A corte federal de primeira instancia se entendeu
competente para julgar os pedidos de Voda, decisdo posteriormente revogada pela segunda
instancia.*

No entanto, em disputas envolvendo diretos sobre marcas, ha precedentes nos EUA
admitindo que atos de infracao ocorridos no exterior, mas que gerem efeitos substanciais no seu
territorio, podem ser submetidos as cortes nacionais. No caso Steele v. Bulova Watch Co.,

entendeu-se que o Lanham Act confere as cortes federais jurisdigdo sobre casos de infracao de

36 CHOW, Daniel C. K. et al., op. cit., p. 728.

37 Esse principio foi estabelecido em 1945 no caso International Shoe Co. v. Estado de Washington, definindo-se
que uma corte teria jurisdicdo sobre um determinado réu caso ele tivesse um contato casual ou sistematico e
continuo com o Estado sobre o qual a corte tivesse jurisdi¢do. 326 U.S. 310, International Shoe v. State of
Washington (N. 107), decidido em 03 de dezembro de 1945.

3% CHOW, Daniel C. K. et al., op. cit., p. 728.

39 Ibid, p. 729.

40 Estados Unidos, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 476 F 3d 887, Voda v. Cordis Corp. (No. 38),
2007.
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marca e concorréncia desleal ocorridos no estrangeiro, desde que ambas as partes sejam
nacionais ou residentes nos EUA. Especificamente no caso, um americano produzia relogios
contrafeitos no México e os vendia a turistas americanos, que os traziam ao pais, prejudicando
a reputacdo dos titulares da marca em questdo.*' Diferentemente de Voda, os efeitos da infragdo
cometida em outro pais surtiam efeitos nos EUA.

Nas causas envolvendo direito de autor, percebe-se que as cortes americanas sao mais
propensas a entenderem que possuem jurisdicdo sobre casos envolvendo conflitos
internacionais. No caso London Film v. Intercontinental Communications, uma corporagao
britanica alegava que teve os direitos de autor que possuia sobre alguns filmes violados por uma
empresa baseada em Nova York, ja que a ultima teria distribuido copia de tais filmes sem sua
autorizagao em paises da América do Sul. A corte entendeu que possuia jurisdi¢ao sobre a ré na
acdo, e como nenhuma das partes teria demonstrado uma maior conveniéncia em se adotar outro
foro, entendeu-se competente para julgar a disputa, aplicando as leis britinicas pertinentes.*?

O Codigo Processual Civil japonés, por sua vez, ndo possui qualquer regra especifica
sobre jurisdigdo internacional®’. No caso Malaysia Arlines, a Corte Suprema do Japdo definiu
que, diante da auséncia de regras sobre jurisdi¢cdo internacional, devem ser aplicadas as regras
que definem a jurisdicdo interna, a luz do principio de jéri, que significa justica e
razoabilidade.** A jurisprudéncia japonesa evoluiu desde entdo para determinar que as cortes
japonesas podem ter jurisdi¢do sobre casos que possuam alguma relagdo com o Japao, ainda que
o réu na a¢do nio seja residente no pais.®

No caso Coral Sand, uma empresa japonesa ajuizou acao declaratoria de ndo-infragao,
referente a uma patente americana, contra outra empresa incorporada no Japao. Os atos de
infracdo a que a demanda se relacionava teriam ocorrido no territério dos EUA, mesmo pais que

havia concedido a patente que garantia a empresa ré seu direito de exclusividade.

41 Estados Unidos, U.S. Supreme Court, 344 U.S. 280, Steele v. Bulova Watch Co., Inc. (N. 38), 1952.

42 Bstados Unidos, U.S. District Court for the Southern District of New York, 580 F. Supp. 47, London Film
Productions Limited v. Intercontinental Communications, 1984.

4 JURCYS, Paulius. International Jurisdiction in Intellectual Property Disputes: CLIP, ALI Principles and other
Legislative Proposals in a Comparative Perspective, 3 (2012) JIPITEC 3, p. 182.

4 Idem.

4 Ibid, p. 183.
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A Corte do Distrito de Toquio entendeu possuir competéncia para julgar o caso, pois o
réu na acao era residente no pais. Com relagdo a alegacao da ré de que dever-se-ia respeitar o
principio da territorialidade das patentes, a corte entendeu que tal assunto seria referente ao
mérito da agdo, e ndo quanto a definicdo da competéncia da corte para julgar o caso. A corte
também rechagou a alegacao de que as cortes americanas teriam jurisdi¢do exclusiva para julgar
0 caso, ja que a decisdo ali proferida somente teria eficacia inter partes, nao sendo assim passivel
de anular ou invalidar o registro concedido nos EUA.#

Ja a Corte de Justica Europeia decidiu recentemente o caso Coty v. First Note
Perfumes*’, em que foi discutido o alcance da jurisdi¢do alema sobre infragdo de marca ocorrida
fora de seu territério. A empresa alemd Coty produz perfumes, possuindo um registro
comunitario da marca “Davidoff Cool Water Woman”. A autora alegava que a empresa belga
First Note Perfumes infringia sua marca ao utilizad-la em seus produtos, que eram vendidos a
terceiro na Bélgica e posteriormente exportados pelo ultimo a Alemanha.

As cortes alemas de primeira instdncia e de apelagdo entenderam ndo possuirem
jurisdigdo sobre a ré, e, ao ser submetido ao Tribunal Federal Alemao, (Bundesgerichtshof) este
elaborou consulta a CJE a respeito das regras comunitarias. A CJE entendeu que as cortes alemas
nao teriam jurisdi¢do para julgar o pedido relativo a cessagdo de infracdo de marca, quando esta
infragdo imputada a ré ocorre fora de seu territério. No entanto, a CJE decidiu que as cortes
alemas tém jurisdigdo para julgar o pedido referente a danos por ato ilicito ocorrido em territdrio
de outro Estado-Membro.*®

Outra decisdo da CJE merece destaque. No caso Pinckney v. Mediatech?®, o autor,
francés e residente na Franga, havia composto musicas que foram gravadas em CD pela empresa
ré na Bélgica, e posteriormente vendidos & uma empresa na Gra-Bretanha, que disponibilizou

os arquivos na internet. O autor assim ingressou com a¢ao de reparacao de danos sofridos pela

46 ONO, Nahoko. Cross-border patent enforcement: Coral Powder case, where Japan Court applies the U.S. Law,
2005, p. 3-4.

47 UNIAO EUROPEIA, Corte de Justica Europeia, Caso C-360/12, Coty Germany GmbH v First Note Perfumes
NV., 2014.

48 Idem. No passado, diferentes cortes nacionais e regionais também se manifestaram esse sentido, como em Focus
Veilig v. Lincoln Electric, IEPT19891124, HR; Renault v. Reynolds, BenGH, IEPT19940613.

4 UNTAO EUROPEIA, Corte de Justi¢a Europeia, Caso C-170/12, Peter Pinckney v. KDG Mediatech AG, 2013.
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infracdo de seus direitos de autor perante a corte de Toulouse, na Franga. A corte entendeu
possuir jurisdi¢do, ja que haveria uma conexao substancial da demanda com a Franga, pois seria
possivel comprar o CD online por um computador situado no pais. A corte de apelacao,
entretanto, entendeu que a Franca ndo teria jurisdigdo sobre o caso, ja que a infragdo teria
ocorrido alhures, além de a empresa ré estar situada fora de seu territorio.

Com a interposicao de recurso perante a Corte de Cassacao, foi feita consulta a CJE. A
decisdo da CJE foi no sentido de que a Franga teria jurisdi¢cdo para julgar o caso, ja que o direito
de autor era protegido em seu territério e haveria, em tese, ocorrido dano. No entanto, a
jurisdigdo foi limitada a determinagdo dos danos causados no territorio francés.>®

Em um caso que ndo envolvia direito comunitario, o Tribunal de Grande Instancia de
Paris entendeu nao possuir jurisdigdo sobre infracdes cometidas pela internet fora de seu
territorio. No caso’!, camisetas estampando a foto iconica “Guerrilheiro Heroico” de Che
Guevara, de autoria de Alberto Korda, eram oferecidas por um site hospedados nos EUA, sem
possuirem a autorizacdo da detentora dos direitos autorais. A corte francesa entendeu que sua
jurisdi¢do dependeria de uma ligagao suficiente, substancial ou significativa entre o ato ilicito e
o mercado nacional francés. Como o sife que oferecia as mercadorias estava no idioma inglés,
e exibia precos exclusivamente em ddlares americanos, a corte entendeu que tal elo ndo estava
presente, pois a venda das mercadorias estaria destinada a consumidores americanos.

Vale ainda ressaltar as conclusdes de Van Engelen, ao constatar que cortes holandesas
estavam mais propensas a conceder tutelas proibitivas em casos relacionados a infragdo de
patentes.>? Segundo o autor, isto se dava ndo s6 porque em ambito europeu os requisitos de
validade de uma patente sdo bastante unificados, mas também porque a tecnologia envolvida
em uma patente costuma ser vista de forma similar em diferentes mercados, ainda que estes
possuam linguas diversas. O mesmo nao ocorre com casos de infragdo de marcas e direitos

autorais, quando caberia a corte holandesa, além de aplicar a lei nacional do lugar da infragao -

30 Idem.

S FRANCA, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3¢éme chambre, 2éme section, Legende Global, Diana D. ¢/
Onion, 2011. Decisdo disponivel em: <http://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/14301987.pdf>.

52 VAN ENGELEN, T.C.J.A, Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property, Electronic
Journal of Comparative Law, Volume 14.3, Dezembro de 2010, p. 3.
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por for¢a do principio lex loci delicti - verdadeiramente imergir na cultura local ao decidir a
tutela. Uma miss@o, como deve-se imaginar, que requer uma analise mais robusta, repleta de

dificuldades.

VI. CASOS NO BRASIL

A competéncia internacional da justica brasileira, conforme ja explanado no primeiro
capitulo, ¢ atualmente determinada pelos artigos 88 e 89 do CPC. Em regra, havera competéncia
quando o réu for domiciliado no pais, quando a obrigacao tiver de ser cumprida no pais ou ainda
quando a causa se originar em fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.

Assim, em tese, caso o infrator de direito de propriedade intelectual seja domiciliado no
Brasil, o judiciario brasileiro teria jurisdicao para julgar a causa, independentemente de o ato de
infragdo ter sido cometido no territorio nacional. Por outro lado, caso o dano ocorra no Brasil,
em tese a autoridade judiciaria brasileira também tera jurisdi¢ao para julgar a causa, ainda que
o réu ndo seja aqui domiciliado. No entanto, a questdo ainda ndo foi diretamente enfrentada
pelos tribunais brasileiros.

Outrossim, a possibilidade de o judiciario brasileiro decidir sobre a validade de registro
de marcas ou patentes estrangeiras também nao foi discutida perante os tribunais. Embora nao
exista impedimento legal para que uma corte brasileira julgue uma agdo de nulidade de registro
concedido por outro pais — o que em tese poderia ser feito por meio da aplicacdo do direito
estrangeiro — tal decisdo dificilmente seria homologada no pais concedente do registro, pelo que
ela somente teria eficacia parcial, pois somente produziria efeitos no Brasil.

Sobre a possibilidade de invalidagdo de registros de propriedade industrial estrangeiros
no Brasil, impende notar ainda que o principio do forum non conveniens”?, embora reconhecido,

ndo ¢é previsto pelo ordenamento juridico brasileiro’*. Assim, a extingdo de uma agdo baseada

33 GUERRA, Marcel Vinicius Magalhdes e.; MOSCHEN, Valesca Raizer Borges. Processo Civil Transnacional,
2009, p. 4807: “Forum non conveniens ¢ o nome com qual se denomina a doutrina que permite a uma Corte
declinar sua competéncia por considerar que os interesses da parte e da justi¢a estariam melhores atendidos em
outro foro. Trata-se de uma técnica processual cujo proposito é fornecer subsidios para o julgador decidir, dentre
as cortes competentes, qual deve resolver uma  controvérsia.”  2009. Disponivel em:
<http://www.conpedi.org.br/anais/36/09 _1442.pdf>

34 BRASIL, STJ, MC 15.398, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23/4/2009: “Em que pese ndo haver mengdo expressa
no acorddo recorrido, TJ/RJ aplicou a espécie dois principios, pouco aplicados no Brasil, mas amplamente
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na existéncia de um foro mais conveniente para a resolugdo do litigio possivelmente nao
ocorreria.

Em que pese ndo haver casos discutindo a competéncia direta da autoridade judiciaria
brasileira em questdes de propriedade intelectual, ha precedente referente a competéncia
indireta. No caso em questdo®, a empresa Lilly buscava homologar sentenga inglesa que
invalidou a patente inglesa que cobria o medicamento Viagra. A homologagdo da sentenca
possuia o fim de constituir uma decisao declaratdria para possibilitar a invalidacdo da patente
brasileira correspondente, que havia sido concedida no sistema de patentes pipeline®.

A Corte Especial do STJ entendeu, por maioria, que haveria interesse em homologar a
decisdao inglesa no Brasil, justamente pelos efeitos declaratorios que ela poderia gerar. No
entanto, o Min. José Delgado apresentou voto divergente, sustentando que nao haveria o que se
executar no pais diante da homologacao de tal decisdo. O argumento, porém, foi rechagado pelos
demais ministros, que entenderam que a declaracdo de invalidade da patente que deu origem a
patente pipeline brasileira seria motivo suficiente para a homologagao da decisdo estrangeira. A
patente correspondente brasileira foi anulada por sentenca da JFSP, nos autos do processo
0010308-07.2003.4.03.6100.

Cabe também tecer alguns comentarios acerca das violagdes ocorridas no ambito da
internet. Violagdes a direitos autorais sdo recorrentes na rede, seja por meio de download ilegal
de musicas e filmes, seja pela disponibilizagdo de livros, sem o consentimento de seus autores.
Ademais, a oferta de mercadorias contrafeitas — violando patentes e marcas concedidas — ¢ farta
na rede.

No entanto, seria a autoridade judiciaria brasileira competente para julgar acdes de

infracdo ocorridas em outros territorios, embora tal infracdo surta efeitos contra o detentor de

reconhecidos no direto estrangeiro, notadamente nos paises que adotam o sistema da common law: Trata-se (sic)
dos principios do forum shopping e do forum non conveniens. (...)Em que pesem os argumentos utilizados pelo
TJ/RJ e a racionalidade dos principios supracitados, porém, é importante observar que eles ndo encontram
previsdo expressa no ordenamento juridico brasileiro.”

55 BRASIL, STJ, SEC 911, Rel. Min. Francisco Martins, DJ 13/8/2007.

36 A patente pipeline é uma patente denominada de patente de revalidacdo, regida pelo art. 230 da Lei de
Propriedade Industrial. As patentes do ramo farmacéutico, antes ndo permitidas no pais, puderam ser depositadas
no Brasil até um ano apds a publicacdo da lei. Diante a comprovag@o da concessdo no pais de origem, a patente
correspondente brasileira seria concedida tal e qual, ndo havendo assim exame quanto aos requisitos de
patenteabilidade, desde que respeitados os arts. 10 e 18 da Lei n® 9.279/1996.
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tal direito de propriedade intelectual no Brasil? As cortes brasileiras ainda ndo enfrentaram a
questdo, no entanto, ha precedente que pode apontar uma tendéncia das cortes brasileiras.

O STJ julgou recurso especial’’ em que se discutiu se o Brasil possuia jurisdi¢do para
julgar acdo indenizatéria de danos morais e materiais por uso indevido de imagem por site
hospedado na Espanha, intentada por autora domiciliada no Brasil. O STJ entendeu que o Brasil
possuiria jurisdi¢do para julgar o caso, ja que a ré na acdo possuia filial — ainda que irregular —
no pais, determinando a competéncia na forma do art. 100, V, a do CPC, ou seja, no local em
que ocorreu o dano. Ademais, o tribunal considerou que o fato de que as fotografias foram
tiradas fora do territorio brasileiro ¢ irrelevante, pois elas estariam acessiveis por meio do
website, produzindo efeitos no territorio nacional.>®

Nesse sentido, pode-se considerar que, caso o réu da agdo de infragdo possua domicilio
no Brasil, e se o sife onde a violagdo ocorre for acessivel no Brasil, ¢ possivel que as cortes
brasileiras entendam que possuem jurisdig¢@o para julgar o caso, de acordo com a logica esposada
no precedente citado.

Finalmente, impende ressaltar que o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) criou,
em seu art. 19, a regra geral de que os provedores de internet somente serdao responsabilizados
civilmente por danos decorrentes de contetido gerado por terceiros se nao tomarem as
providéncias devidas apo6s ordem judicial especifica. No entanto, a norma prevista no paragrafo
segundo do artigo ressalvou a aplicacao desta regra geral a casos envolvendo direitos de autor

ou direitos conexos, ja que determinou que para tanto devera haver previsdo legal especifica™.

37 BRASIL, STJ, REsp 1.68.547, Rel. Min. Luis Felipe Salomio, DJ 7/2/2011.

38 [bid: “Certamente, a legitimidade de usudrios da internet em buscar as medidas judiciais protetivas nos tribunais
locais, além de concretizar jurisdi¢do do domicilio dos usudrios, coincide com o local em que os possiveis prejuizos
decorrentes da violacdo tenham sido sentidos com maior intensidade.”

3 BRASIL, Lei Federal n° 12.965/2014 de 23 de abril de 2014. Estabelece principios, garantias, direitos e deveres
para o uso da Internet no Brasil. “Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressdo e impedir a censura,
o provedor de aplicagdes de internet somente podera ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de
conteudo gerado por terceiros se, apos ordem judicial especifica, ndo tomar as providéncias para, no ambito e
nos limites técnicos do seu servigo e dentro do prazo assinalado, tornar indisponivel o conteudo apontado como
infringente, ressalvadas as disposigoes legais em contrario.

$ 1o A ordem judicial de que trata o caput devera conter, sob pena de nulidade, identificagcdo clara e especifica
do contetido apontado como infringente, que permita a localizagdo inequivoca do material.

§ 20 A aplicagdo do disposto neste artigo para infragoes a direitos de autor ou a direitos conexos depende de
previsdo legal especifica, que devera respeitar a liberdade de expressdo e demais garantias previstas no art. 50
da Constituicdo Federal.
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VII. CONCLUSAO

Viu-se que embora existam projetos de instrumentos internacionais para a definicao de
regras de jurisdi¢cdo internacional em matéria de propriedade intelectual, a sua adogao ndo parece
estar perto de se tornar realidade. No entanto, as tendéncias reveladas por esses projetos, quais
sejam, a existéncia de foros exclusivos somente para questdes relativas a validade de registros
de propriedade industrial e concorréncia de foros para as demais questdes, demonstram que se
privilegia o acesso a justi¢a. Isso porque ndo se impde restri¢des indevidas que limitem a
possibilidade de as partes discutirem eventual conflito perante o Judiciario.

Ademais, a jurisprudéncia colacionada demonstrou que ndo ha critérios bem definidos
acerca da questdo da jurisdicdo internacional em matéria de propriedade intelectual -
internacionalmente ou domesticamente. Tampouco ha sinais claros que isto mudard com o
NCPC, que entrard em vigor em 2016, uma vez que este ndo apresentou mudancas substanciais
em artigos afetos a matéria. A existéncia de jurisdi¢ao parece ser definida de acordo com o caso
concreto. Entretanto, sempre que se verificou uma conexao substancial entre o litigio e o pais a
cujo Judicidrio se submeteu a questdo, entendeu-se pela existéncia de jurisdi¢do. E viu-se
rejeitada a alegagdo de que o pais concedente do registro teria jurisdicao exclusiva para julgar
casos relacionados a infragdo, conforme o caso Coral Sand.®°

Portanto, verifica-se a tendéncia de privilegiar o acesso a justi¢a, restringindo-se a
existéncia de foros exclusivos aos casos que discutem validade de registros. Contudo, a auséncia
de critérios bem definidos quanto a jurisdi¢do internacional nos casos envolvendo propriedade
intelectual leva a uma certa inseguranca juridica aos detentores de tais direitos. Isto também
reflete em uma propria limitagdo do acesso a justica, uma vez que, na davida acerca do
cabimento da agdo, muitos individuos, potencialmente, ap6s fazer uma analise dos custos em
que incorreriam para propor a agdo, poderiam optar por ndo ajuiza-la, tendo em vista a

possibilidade de ter seu pleito extinto antes mesmo de uma analise meritoria.

$ 30 As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteudos disponibilizados na internet
relacionados a honra, a reputagdo ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibiliza¢do desses
conteudos por provedores de aplicagdes de internet, poderdo ser apresentadas perante os juizados especiais.”

% ONO, Nahoko. op. cit., p. 3-4.
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Nesse sentido, a criagdo de regras internacionais determinando os foros aplicaveis em
que cada questdo, seja ela relacionada a validade do registro, a infragdo de direitos, ou até
mesmo relativa a questdes contratuais, demonstra-se necessaria e extremamente benéfica aos

jurisdicionados.
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