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RESUMO

Nas ultimas décadas, a importancia da normalizacdo técnica para comércio internacional
aumentou consideravelmente. Segundo dados da OCDE, estima-se que um total de 80%
do comércio global na atualidade seja afetado por normas e regulamentos técnicos. Esse
cenario justifica a preocupacdo dos Membros da OMC em incentivar o estabelecimento
de padrdes tecnologicos comuns nos diversos paises, como um instrumento para evitar o
incremento das barreiras técnicas e promover a facilitacdo do fluxo internacional de bens,
servigos, investimentos e tecnologias. Contudo, o crescente envolvimento de direitos de
propriedade intelectual nas normas técnicas internacionais tem preocupado algumas
nacdes, principalmente em decorréncia dos elevados custos, tensdes e conflitos que
resultam dessa situacdo, impactando de forma negativa o comércio. Sob a perspectiva do
ordenamento juridico do comércio internacional, o conflito revela-se no conjunto de
obrigacBes que os Membros assumem no ambito da OMC. Se os paises devem
obrigatoriamente utilizar como base as normas técnicas internacionais para estabelecer
suas normas e regulamentos domésticos, e aquelas se encontram revestidas de direitos
exclusivos privados, sua efetiva aplicacdo no plano doméstico depende da licenca dos
titulares desses direitos, nos termos e condi¢des por eles impostos. No entanto, uma vez
que eles ndo estejam dispostos a conceder licencas em termos razoaveis e nao
discriminatorios, ou se recusem a conferir a autorizacdo, os paises encontram dificuldades
ou, ainda, ficam impossibilitados de implementar de forma plena as obrigacdes assumidas
na OMC. A partir dessa hipotese, o presente estudo tem como objetivo analisar como se
encontra regulada a relacdo entre a normalizacdo técnica e a propriedade intelectual no
ordenamento juridico do comércio internacional. Esta tese confirma que as tensdes
inerentes a relacdo entre propriedade intelectual e normalizacdo técnica alimentam um
conflito sob a perspectiva do ordenamento juridico do comércio internacional, que nao
possui regras especificas para regular a questdo. Este conflito se traduz na dificuldade que
0s paises tém na implementacdo plena das obrigacdes assumidas na OMC. Para a
mitigacdo dos problemas que emergem desse conflito, observa-se que se destacam duas
tendéncias seguidas pelos Membros da Organizagcdo. Uma delas consiste em incrementar
as flexibilidades do Acordo TRIPS, como se verifica nos Estados Unidos, Unido
Europeia e India. Outra opcdo observada é o afastamento das normas técnicas

internacionais em prol da adocdo de normas e regulamentos técnicos domesticos



10

baseados em tecnologias nacionais ou ndo proprietarias — com fundamento nas
flexibilidades dos acordos TBT, SPS e GATS. Casos nesse sentido sdo identificados em
paises como China. Em certas circunstancias, a preferéncia pelo estabelecimento de
normas e regulamentos técnicos baseados essencialmente em tecnologias nacionais
protegidas por direitos de propriedade intelectual pode robustecer as barreiras técnicas ao
comércio. Diante disso, com 0 propoésito de assegurar a efetividade dos acordos
multilaterais de comércio e garantir seguranca juridica, entende-se necessario a ado¢édo de
medidas claras e adequadas, que busquem eliminar ou reduzir as tensdes e conflito, e
garantir a previsibilidade do Sistema Multilateral de Comercio. Importa, ainda, que tais
medidas sejam estabelecidas de forma a facilitar o comércio internacional e promover a
concorréncia leal, a inovacdo, a transferéncia da tecnologia e o desenvolvimento das

nacoes.

Palavras-Chave: Propriedade intelectual. Normalizac&o técnica. Direito do Comércio
Internacional. Sistema Multilateral do Comércio. Organizacdo Mundial do Comércio -
OMC.
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RESUMEN

En las ultimas decadas, la importancia de las normas técnicas para el comercio
internacional ha aumentado considerablemente. Segun datos de la OCDE, se estima que
el 80% del comercio mundial se ve afectado por normas y reglamentos técnicos. Ese
escenario justifica la preocupacion de los Miembros de la OMC en fomentar el
establecimiento de padrones comunes de tecnologia en diferentes paises como una
herramienta para evitar la ampliacion de los obstaculos técnicos y promover la
facilitacion de los flujos internacionales de bienes, servicios, inversion y tecnologia. Sin
embargo, la creciente incorporacion de derechos de propiedad intelectual en las normas
técnicas internacionales ha preocupado algunas naciones, principalmente debido a los
altos costos, tensiones y conflictos que se derivan de esta situacion, y que impactan de
manera negativa el comercio. Desde la perspectiva del derecho del comercio
internacional, el conflicto se revela en el conjunto de obligaciones que los Estados han
asumido en la OMC. Si los paises deben utilizar las normas internacionales como base
para establecer normas y reglamentos técnicos nacionales, y aquellas son cubiertas con
los derechos exclusivos privados, su aplicacion efectiva a nivel nacional depende de la
aprobacion de los titulares de los derechos, con base en los términos y condiciones
impuestas por ellos. En los casos en que los titulares de derechos no estan dispuestos a
conceder licencias en condiciones razonables y no discriminatorias, 0 se niegan a
conceder la autorizacion, a los paises les resulta dificil o incluso imposible cumplir
plenamente sus obligaciones en la OMC. A partir de esta hipotesis, este estudio tiene
como objetivo analizar como estd reglada la relacion entre normalizacion técnica y
propiedad intelectual en el orden juridico del comercio internacional. Esta tesis confirma
que las tensiones inherentes a la relacién entre propiedad intelectual y las normas técnicas
alimentan un conflicto desde la perspectiva del derecho del comercio internacional, el
cual no tiene normas especificas para regular esta cuestion. Este conflicto se refleja en la
dificultad que tienen los paises en la aplicacion plena de las obligaciones asumidas en
OMC. Con el fin de mitigar los problemas que surgen de este conflicto, se observa que
hay dos tendencias seguidas por los miembros de la Organizacién. Una de ellas es
utilizarse de las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC, como es el caso en los
Estados Unidos, la Union Europea y la India. Otra opcion es la desviacion de las normas

internacionales en favor de la adopcion de las normas y reglamentos técnicos basados en
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tecnologias nacionales o no propietarias — con base en las flexibilidades del Acuerdo
OTC, MSF y AGCS. Casos asi son identificados en paises como China. En algunas
circunstancias, la preferencia por la creacion de normas y reglamentaciones técnicas
basadas principalmente en tecnologias nacionales protegidas por derechos de propiedad
intelectual pueden reforzar las barreras técnicas al comercio. Por lo tanto, con el fin de
garantizar la eficacia de los acuerdos comerciales multilaterales, es necesario establecer
medidas claras y apropiadas, que traten de eliminar o reducir las tensiones y conflicto, y
asegurar la previsibilidad del sistema multilateral de comercio. También es importante
que estas medidas sean establecidas con el propdsito de facilitar el comercio internacional
y promover la competencia leal, la innovacion, la transferencia de tecnologia y desarrollo

de las naciones.

Palabras-clave: Propiedad intelectual. Normalizacion técnica. Derecho del Comercio
Internacional. Sistema Multilateral del Comercio. Organizacion Mundial del Comercio -
OMC.
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ABSTRACT

In recents decades, the importance of technical standards for international trade has
increased substantially. According to OECD data, it is estimated that around 80% of
global trade is affected by standards and technical regulations. This scenario justifies the
concerns of WTO Members to encourage the settlement of common technological
standards in different countries, as a tool to prevent the rise of technical barriers and
promote the facilitation of the international flow of goods, services, investment and
technology. However, the increasing involvement of intellectual property rights in
international standards has concerned some nations, mainly due to high costs, tensions
and conflicts that result from this situation, adversely impacting trade. From the
perspective of international trade law, the conflict is revealed in the set of obligations that
States assumed in the WTO. If countries must use international standards as a basis to
establish technical regulations and norms, and those are covered by private exclusive
rights, its effective implementation at the domestic level depends on the approval of
rights holders, according the terms and conditions imposed by them. However, since the
rights holders are not willing to grant licenses on reasonable and non-discriminatory
conditions, or refuse to grant the licenses, countries may find difficult or even remain
unable to fully implement their obligations in the WTO. From this hypothesis, this study
aims to analyze as it is regulated the relationship between technical standards and
intellectual property in international trade law. This thesis confirms that the tensions
inherent in the relationship between intellectual property and technical standardization
feed a conflict from the perspective of international trade law, which has no specific rules
to regulate this question. This conflict is reflected in the difficulty countries have in the
full implementation of the obligations assumed in WTO. In order to mitigate the
problems that emerge from this conflict, it is observed that there are two trends followed
by the Members of the Organization. One is to enhance the flexibilities of the TRIPS
Agreement, as is the case in the United States, European Union and India. Another option
is the deviation of international standards in favor of domestic standards and technical
regulations based on national or non proprietary technologies — founded on the
flexibilities of TBT, SPS and GATS. Such cases are identified in countries like China. In
some circumstances, the preference for the creation of standards and technical regulations

based mainly on national technologies protected by intellectual property rights can



14

strengthen the technical barriers to trade. Therefore, in order to ensure the effectiveness
of multilateral trade agreements, it is necessary to establish clear and appropriate
measures, which seek to eliminate or reduce tensions and conflict, and ensure the
predictability of the multilateral trading system. It is also important that such measures
are established to facilitate international trade and promote fair competition, innovation,
technology transfer and development of nations.

Keywords: Intellectual Property. Technical Standards. International Trade Law.

International Trade System. World Trade Organization - WTO.
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RESUME

Dans les dernieres décennies, I'importance des normes techniques pour le commerce
international a augmenté sensiblement. Selon les donnés de I'OCDE, il est estimé que
80% du commerce mondial est affecté par des normes et réglement techniques. Ce
scénario justifie la préoccupation des Membres de 'OMC afin d'encourager I'adoption des
standards technologiques communes dans différents pays comme un outil pour prévenir
l'augmentation des obstacles techniques et & promouvoir la facilitation de la circulation
internationale des marchandises, des services, de l'investissement et de la technologie.
Toutefois, I'incorporation croissante des droits de propriété intellectuelle dans les normes
techniques internationales a inquiété certaines nations, principalement en raison des codts
élevés, les tensions et les conflits qui résultent de cette situation, impactant négativement
le commerce. Du point de vue de 1’ordre juridique du commercial international, le conflit
se révele dans I'ensemble des obligations que les Membres prennent a 'OMC. Si les Etats
doivent utilizer obligatoirement des norme internationales comment base pour établir ses
norms et réglementations techniques nationales, et ceux qui sont revétus de droits
exclusifs privés, son application effective au niveau national depend de I'approbation des
détenteurs des droits, dans les termes et conditions imposées par les. Cependant, puisque
les détenteurs des droits ne sont pas disposés a accorder des licences sur les conditions
raisonnables et non discriminatoires, ou ils refusent d'accorder l'autorisation, les pays
éprouvent des difficultés ou méme sont incapables de mettre pleinement en ceuvre leurs
obligations devant 'OMC. A partir de cette hypothese, cette étude vise a analyser
comment est réglementée la relation entre les normes techniques et la propriété
intellectuelle dans 1’ordre juridique commerce international. Cette these confirme que les
tensions inhérentes a la relation entre propriété intellectuelle et la normalisation technique
font la promotion d'un conflit du point de vue de l’ordre juridique du commercial
international, qui n'a pas de régles spécifiques pour réglementer cette question. Ce conflit
se reflete dans la difficulté des pays ont dans la mise en ceuvre intégrale des obligations
contractées dans ’OMC. Afin d'atténuer les problemes qui émergent de ce conflit, on
observe deux tendances suivies par les Membres de I'Organisation. La premiere consiste
a augmenter la flexibilité de I'Accord sur les ADPIC, comme c'est le cas aux Etats-Unis,
Union Européenne et 1'Inde. Un autre option est ’enlévement des normes internationales

en faveur de l'adoption de las normes et les réglement techniques basées sur des
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technologies nationales ou non-propriétaires — a la base de le flexibilités prévues dans les
accords OTC, SPS et 'AGCS. De tels cas sont identifiés dans des pays comme la Chine.
Dans certains circonstances, la préférence pour la création de normes et réglement
techniques basées principalement sur les technologies domestiques protégés par des
droits de propriété intellectuelle peuvent renforcer les obstacles techniques au commerce.
Par conséquent, afin d'assurer l'efficacité des accords commerciaux multilatéraux et de
garantir la sécurité juridique, il est nécessaire établir des mesures claires et appropriées,
qui visent a éliminer ou a réduire les tensions et conflits, et assurer la prévisibilité du
systéme commercial multilatéral. 1l est aussi important que de telles mesures sont mise en
place pour faciliter le commerce international et de promouvoir une concurrence loyale,

I'innovation, le transfert de technologie et le développement des nations.

Mots-clés: Propriété Intellectuelle. Normalisation technique. Droit commercial
international. Systeme Commercial Multilatéral. Organisation Mondiale du Commerce -
OMC.
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INTRODUCAO

Nas ultimas décadas, a importadncia da normalizagdo técnica para comeércio
internacional aumentou substancialmente. Atualmente, segundo dados da Organizacéo
para Cooperacdo e Desenvolvimento Econémico (OCDE), estima-se que 80% do
comércio global sio afetados por normas e regulamentos técnicos.* Esse cenério justifica
a preocupacdo dos Membros da OMC em estimular a adocdo de padrBes tecnoldgicos
comuns nos diversos paises, como um instrumento para evitar o incremento das barreiras
técnicas ao comércio e promover a facilitacdo do fluxo internacional de bens, servicos,

investimentos e tecnologias.

Considerando que as nagdes diferem em termos de nivel de desenvolvimento,
cultura, tecnologia, preferéncias e condicbes ambientais, € natural que os padrbes
técnicos sejam distintos de pais para pais. Entretanto, a grande divergéncia em termos de
normas técnicas nacionais pode ter um impacto negativo sobre o comércio internacional.
Mesmo que as normas tenham sido estabelecidas para ajudar certos mercados a operar
com mais eficiéncia, elas imp&em custos desproporcionados aos produtores estrangeiros.
Na medida em que as normas nacionais incrementarem 0S CuSt0S para as empresas
estrangeiras, relativamente mais do que para as empresas nacionais, ha uma reducdo da

capacidade de um produtor ter acesso a um mercado estrangeiro.

Nesse sentido, sob a perspectiva do comércio internacional, a harmonizacéo das
normas técnicas em escala global pode beneficiar a todos, uma vez que as diferengas para
adequar os produtos para os distintos mercados sdo minimizadas. Diante disso, no cenério
multilateral, reconhecendo a expressiva contribuicdo das normas técnicas internacionais
para a transferéncia de tecnologia e principalmente para a facilitagdo do comércio, 0s
Membros da Organizacdo Mundial do Comércio (OMC) adotaram como critério nos
acordos firmados no seio da Organizacdo que as normas técnicas domésticas devem se
basear em normas internacionais, para que ndo se transformarem em barreiras ao

comércio.

! ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Trade Directorate
Trade Committee. Working Party of the Trade Committee. TD/TC/WP(98)36/FINAL. Regulatory Reform
and International Standardisation. 29 Janeiro 1999. Disponivel em: <http://www.oecd.org>. Acesso em: 10
jan. 2010.
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Esse critério objetiva fundalmentalmente incentivar a adogdo de padrBes
tecnoldgicos comuns em escala global. Contudo, também ha certos custos e outras
dificuldades que podem afetar a adocdo das normas internacionais, tanto pelos paises em
desenvolvimento como pelos paises desenvolvidos, tais como 0s custos associados aos
direitos de propriedade intelectual revestidos nas normas. Dentre outros, esse fator muitas
vezes leva os paises a optar pela ndo adogdo dessas normas.

Segundo o Relatorio sobre o Comércio Mundial publicado pela Organizacéo
Mundial do Comércio (OMC) em 2005, a adesdo as normas internacionais por alguns
paises é muito reduzida. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, esse relatério aponta
que até dezembro de 2002, o pais tinha adotado 839 normas internacionais, enquanto a
adesdo da China superava 8.930 normas.? Essa situacdo revela que ainda ha grande
disparidade no cenério internacional em termos de harmonizagdo das normas técnicas.
Ela indica também que a situacdo chinesa coloca o pais em lugar de destaque neste

cenario.

Desde que ingressou na OMC, em 2001, a China tem realizado diversas mudancas
em suas politicas domésticas, buscando o alinhamento de suas politicas domésticas as
regras internacionais do comércio. Nesse sentido, uma das iniciativas chinesas foi a

revisao e adequacdo das politicas de propriedade intelectual e normalizacéo técnica.

Como resultado dessa iniciativa, a China — que é caracterizada como um dos
maiores mercados de consumo de tecnologias sujeitas a normalizacdo e um dos maiores
adeptos as normas técnicas internacionais — identificou sua elevada dependéncia de
tecnologias estrangeiras, que passou a ser vista internamente como tendo atingido um
nivel de dependéncia inaceitavel, especialmente quando os produtores chineses
identificaram que estavam sendo obrigados a pagar montantes elevados de royalties para
obter os direitos de usar as tecnologias essenciais para 0 cumprimento de suas normas e
regulamentos técnicos. A preocupacdo tornou-se ainda maior quando se percebeu o
controle estrangeiro da propriedade intelectual concernente as tecnologias de seguranca

da informacéo.

Diante disso, levando em consideracdo os elevados custos e as dificuldades para

2 WORLD TRADE ORGANIZATION. World Trade Report 2005: Exploring the links between trade,
standards and the WTO. Geneva: WTO, 2005, pp. 123-127.
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manter sua elevada adesdo as normas técnicas internacionais, somada a dificuldade de
obter a efetiva transferéncia de tecnologia, a China estabeleceu uma politica de

normalizacdo, dando preferéncia a adocdo de normas baseadas em tecnologias nacionais.

Esse movimento consiste em um reflexo das tensdes inerentes a relacdo entre
propriedade intelectual e normalizacdo técnica, as quais alimentam um conflito sob a
perspectiva do ordenamento juridico do comércio internacional. O conflito revela-se no
conjunto de obrigacdes que os Membros assumem no ambito da OMC. Se os paises
devem obrigatoriamente utilizar como base as normas técnicas internacionais para
estabelecer suas normas e regulamentos domésticos, e aquelas se encontram revestidas de
direitos proprietarios, sua efetiva aplicacdo no plano doméstico depende da autorizacao
dos titulares das tecnologias, nos termos e condi¢Ges por eles impostos. No entanto, uma
vez que os titulares de direitos ndo estejam dispostos a conceder licengas em termos
razodveis e ndo discriminatorios, ou se recusem a conferir a autorizagdo, 0s paises
encontram dificuldades ou, ainda, ficam impossibilitados de implementar de forma plena

as obrigac6es assumidas na OMC.

A partir dessa situacdo problematica, que se revela como um dos grandes desafios
da globalidade no Direito Internacional Puablico contemporaneo, o presente estudo tem
como objetivo geral analisar como se encontra regulada a relacdo entre a normalizacéo
técnica e a propriedade intelectual do ordenamento juridico do comércio internacional,
particularmente na Organizacdo Mundial do Comércio, de maneira a eliminar ou reduzir

as tensoes e conflitos a ela inerentes.

Por meio de uma pesquisa basica, que tem como base l6gica operacional o método
hipotético-dedutivo e a abordagem qualitativa, o estudo parte da hipotese da existéncia de
um conflito no ambito do Sistema Multilateral do Comércio, que € resultado da auséncia
de regras que busquem mitigar ou eliminar as tensGes inerentes a relacdo entre

normalizacg&o técnicas e propriedade intelectual.

Diante desse contexto, o desenvolvimento desta é realizado em trés partes. com o
intuito de compreender e avaliar a relagdo entre normalizacdo técnica e propriedade
intelectual, a primeira parte do trabalho é dedicada a sua analise sob a perspectiva do
comeércio. Essa parte busca evidenciar as complementaridades e tensdes que caracterizam

essa relagdo. Partindo de um resgate historico que serve de base para compreender a
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evolucdo da relagdo entre os dois regimes no primeiro capitulo, os capitulos que seguem
se dedicam, respectivamente, a tratar do quadro de referencia conceitual da normalizagéo
técnica na atualialidade e das tensbes geradas pela propriedade intelectual no processo de

normalizacdo técnica, e seus efeitos sobre 0 comercio.

A andlise desenvolvida na parte inicial subsdia 0 exame da relagdo no ambito do
ordenamento juridico do comércio internacional, na segunda parte da pesquisa. Partindo
do estudo da formacao do Sistema Multilateral do Comércio e da confluéncia dos regimes
da normalizacdo técnica e da propriedade intelectual para o seio da OMC, este parte

culmina com a andlise do conflito que afeta o Sistema.

Examinado o conflito, as alternativas para mitiga-lo sdo abordadas na terceira
parte. Nesse sentido, destacam-se as principais medidas encontradas no marco juridico do
Sistema Multilateral do Comeércio, tanto em matéria de propriedade intelectual como no

que diz respeito a normalizacdo técnica.

Como instrumento para a realizacdo do processo investigatorio, utiliza-se a
técnica documental e a bibliografica, com suporte em instrumentos normativos
internacionais e legislacbes nacionais, e fontes bibliograficas, como livros de leitura
corrente, publicacfes e periddicos. Jurisprudéncia, pareceres e contratos também serdo
usados para o desenvolvimento deste estudo. Ademais, livros de referéncia ou de
consulta, informativa, bases de dados e documentos que ndo receberam nenhum
tratamento analitico e documentos ja analisados de alguma forma, como relatérios de

pesquisa, também sdo consultados.

A presente proposta de estudo tem seu ineditismo e originalidade justificado pela
escassez de trabalhos realizados neste tema no Brasil e no exterior. No exterior, ainda que
seja farta a literatura sobre o tema desde a perspectiva do Direito Antitruste, poucos sao
as pesquisa que apresentam como proposito uma abordagem profunda e consistente do
assunto sob a perspectiva do Direito Internacional. Assim, a partir desse panorama, que
demonstra a atualidade e relevancia do assunto, vislumbra-se a importancia de
desenvolver esta pesquisa de forma sistematizada e consistente sob o enfoque do Direito
Internacional Publico. Tendo em vista que o assunto tem ensejado importantes e
complexas discussdes no ambito académico, assim como em foros nacionais e

internacionais, considera-se de grande relevancia o desenvolvimento desta pesquisa com



o intuito de proporcionar uma contribuigdo original a ciéncia juridica.
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Capitulo 1

NORMALIZACAO TECNICA E PROPRIEDADE INTELECTUAL
NA DINAMICA DO COMERCIO: COMPLEMENTARIDADES AO
LONGO DA HISTORIA

Do primeiro machado as tecnologias de informacdo e comunicacdo de ultima
geragdo, nas palavras de Newton SILVEIRA, verifica-se “o mesmo e unico fendmeno de
subjugacao da natureza pelo homem, compondo todo o universo de instrumentos que o
homem colocou a sua disposicdo em decorréncia da aplicacdo de sua capacidade criativa

ao campo da técnica”.?

A técnica esta na base de toda atividade econdmica. No entanto, entre a criacao de
uma nova técnica e sua aplicacdo na industria ou no comércio, existe um caminho a ser
percorrido e que perpassa 0 campo do Direito. Nesse campo, destacam-se dois regimes
juridicos: a normalizacdo técnica e a propriedade intelectual. Em sentido amplo, ambos

regulam o uso da técnica no ambito do mercado.

Na atualidade, enquanto a normalizagdo técnica confere os contornos técnicos nos
limites dos quais se permite o exercicio de uma atividade econdmica por meio do
estabelecimento de normas técnicas relacionadas a produtos, processos e Servigos, a
propriedade intelectual estabelece os limites da exclusividade de uso de determinada
técnica no exercicio de uma atividade econdémica. Revela-se, portanto, uma relagdo que
apresenta certas complementaridades e possiveis tensdes, as quais para entendé-las e

avalia-las de forma clara exigem a compreensao de suas origens.

CASsELLA afirma que o Direito se insere “como produto do tempo historico, e do
contexto cultural [...] como parte de construgdo humana, entre historia e cultura”. Nesse

sentido, “a reavaliacdo do legado e a releitura das ligoes do passado” revelam-se valiosas

3 “Muito antes de o homem ter alcangado a possibilidade de planejar a economia e multiplicar os produtos
necessarios a satisfacdo de suas necessidades, ele j& vem exercendo intenso didlogo com a natureza e
desenvolvendo o aproveitamento desta em seu beneficio, podendo essa atividade ser genericamente
designada pelo termo técnica” (SILVEIRA, Newton. Direito de Autor no Desenho Industrial. 2. ed. Séo
Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, pp. 19-20).
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- . . . . . 4
“na constru¢do do arcabouco institucional e normativo que possa ser levado adiante”.

Com a inspiracdo nessas palavras, na busca de um ponto de partida para a compreenséo
da relagcdo entre normalizacdo técnica e propriedade intelectual, optou-se pelo resgate
historico de sua formacdo na Europa, a partir do periodo medieval. Essa analise encerra-
se na “era das revolugdes”, que se estende de 1789 a 1848, conforme propde

HoBSBAWN.®

O resgate das origens medievais da relacdo entre normalizacdo técnica e
propriedade intelectual remonta & Idade Média, periodo que a literatura aponta como fase

de formacdo de ambos os regimes, nos moldes em que hoje se consolidam.

Nessa época, dominava a tradicdo corporativista que preservava e defendia os
interesses das associacOes de artesdos e mercadores. Com o apoio das autoridades
publicas, as corporacdes exerciam o controle da atividade econémica a partir dos
regulamentos que determinavam as regras atinentes a producdo e ao comércio.® Os
regulamentos das corporagdes medievais sdo considerados o antecedente mais proximo
das normas técnicas conhecidas na atualidade, especialmente, tendo em conta seu
contetdo técnico — estabeleciam prescri¢cBes técnicas sobre um produto ou atividade
profissional.” Nesses regulamentos, surgem também os primeiros elementos de
apropriacdo de conhecimentos e reputacdo que deram origem, pouco mais tarde, as

estruturas precursoras da propriedade intelectual ®

* CASELLA, Paulo Borba. Fundamentos do Direito Internacional Pés-Moderno. S&o Paulo: Quartier Latin
do Brasil, 2008, p. 66.

® Segundo o autor, “a grande revolugdo de 1789-1848 foi o triunfo ndo da ‘industria’ como tal, mas da
indUstria capitalista; ndo da liberdade e da igualdade em geral, mas da classe média ou da sociedade
‘burguesa’ liberal; ndo da ‘economia moderna’ ou do ‘Estado moderno’, mas das economias e Estados em
uma determinada regido geografica do mundo (parte da Europa e alguns trechos da América do Norte), cujo
centro eram os Estados rivais e vizinhos da Gra-Bretanha e Franga. A transformacdo de 1789-1848 é
essencialmente o levante gémeo que se deu naqueles dois paises e que dali se propagou por todo o mundo”
(HOBSBAWN, Eric. A era das revolucfes 1789-1848. 25. ed. S&o Paulo: Terra e Paz, 2010, pp. 20-21).

® CARVALHO, Nuno Pires de. A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas — Passado, Presente e
Futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp. 164-165. Essa obra serve como uma referéncia fundamental
neste capitulo. A riqueza dos detalhes e informacfes compiladas pelo autor nesse livro possibilitou,
juntamente com as demais obras aqui referidas, uma analise fundamentada da relacdo entre as normas
técnicas e os direitos de propriedade intelectual a partir da Idade Média até o periodo contemporaneo.

" TARRES VIVES, Marc. Normas Técnicas y Ordenamiento Juridico. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, p.
3.

8 Conforme observa Nuno Pires de Carvalho, nesse periodo se identificam as primeiras iniciativas “duraveis
e coordenadas” no que se refere a adog@o de regras de propriedade intelectual, tais como concebidas hoje
(CARVALHO, 2009, p. 48). “A utilizagdo da propriedade industrial como elemento de organizagdo da
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Os modelos estabelecidos no decorrer da ldade Média mantém-se até o periodo
contemporaneo, embora com algumas alteracGes. Somente apds as revolucdes industrial e
francesa € que a propriedade intelectual e a normalizacdo técnica assumem novos
contornos no seio de sociedades baseadas na liberdade de iniciativa, que, segundo Paula
FORGIONI, “corporifica o ideal de libertagdo dos ligames das corporagdes medievais,
abrindo espaco para o sistema de mercado que entdo comegava a se impor”.’

Assim, neste capitulo, sdo analisadas as principais transformacdes que a
normalizagdo técnica e a propriedade intelectual sofreram ao longo do periodo, as quais
afetam as esséncias de ambos os regimes e de sua relacdo atual. Para o desenvolvimento
dessa analise, este capitulo subdivide-se em trés partes. A primeira versa a respeito das
normas técnicas e patentes, ocasido em que se trata do direito de industria e comércio a
exclusividade de exploragdo industrial e comercial. Com a abordagem das normas
técnicas e signos distintivos, a segunda enfoca a evolugdo da obrigacdo a exclusividade
do uso de signos distintivos. Na terceira parte, a atencéo é conferida as normas técnicas e
direitos autorais, por meio do exame da evolucédo do direito de reproduzir a exclusividade

de reproducdo, particularmente no que se refere das obras literarias de contetido técnico.

1.1 NORMAS TECNICAS E PATENTES: DO DIREITO DE INDUSTRIA E
COMERCIO A EXCLUSIVIDADE DE EXPLORACAO ECONOMICA

Durante parte da ldade Meédia, a Europa Ocidental apresentava-se como uma
economia de subsisténcia assente na terra, baseada principalmente na economia agraria

ou rural. Organizada a partir de um sistema feudal, as povoagGes do ocidente fecharam-se

sociedade, com vistas a promover a indUstria e 0 comércio, s6 ocorreu de uma norma sistematica na Europa
a partir da Idade Média, e, de uma forma parcial, no Império Romano, como resposta (natural, espontanea)
ao enorme desenvolvimento das redes comerciais. [...] Mas desde muito cedo a propriedade industrial fez
parte do tecido social, seja com um sentido estritamente pragmatico, instrumental, de promover certos
elementos de politica comercial ou industrial, seja como valor ético e moral de afirmacdo de valores de
honestidade.” (CARVALHO, 2009, p. 52).

% FORGIONI, Paula A. A evolugéo do Direito Comercial Brasileiro: Da mercancia ao mercado. S&o Paulo:
Revista dos Tribunais, 2009, pp. 187 e seguintes.
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nas fronteiras de cada senhorio.'°

Nessa época surgem as corporacdes medievais — designadas também guildas,
oficios, grémios, hansas, confrarias, artes, métiers, jurandes, handwerk ou Innung — cuja
origem precisa é desconhecida. Elas transformaram o modelo de organizacao do trabalho
e, sobretudo, a estrutura juridica e politica de toda a economia por um longo periodo:

aproximadamente do século X1 ao século XVI11.1

Num primeiro momento, na economia urbana da Baixa ldade Média, o
associativismo voluntario, que estava na base da constituicdo das corporagfes, ndo tinha
poder de garantir monopolios ou estabelecer uma disciplina exclusivista, de modo que as
cidades se beneficiaram de uma atividade econdmica relativamente livre. Contudo, na
medida em que as corporagdes tornavam-se mais fortes, juntamente com as autoridades
publicas (primeiro local, depois real), adotavam medidas protecionistas com o propdsito
de tutelar os interesses dos oficios e dos consumidores, principalmente, no combate a
fraude e a falsificacdo. A salvaguarda de interesses mutuos de forma organizada

desenvolveu-se e fez surgir os privilégios concedidos pelo monarca.™?

Concedidos por meio das chamadas “cartas patentes”,*> os privilégios davam as

corporages o direito de monopolizar a producdo e o comércio nas cidades. As primeiras

10 CARVALHO, 2009. p. 154. Todavia, ha relatos de que, na Europa Oriental, existia uma vida urbana
intensa e um trafico mercantil significativo, indicios de uma atividade comercial organizada (ALMEIDA,
Aberto Ribeiro de. A autonomia juridica da denominagdo de origem: uma perspectiva transnacional. Uma
garantia de qualidade. Coimbra: Wolters Kluwer, 2010, p. 40).

1A Antiguidade conheceu formas corporativas de organizacdo do comércio e da indUstria que se
projetaram no Império Bizantino. Porém ndo se identifica, na literatura dos historiadores, continuidade
entre os collegia da época romana e as corporagdes da Baixa Idade Média (ALMEIDA, 2010, pp. 46-47).
As corporacBes romanas ndo tinham o mesmo prestigio social que vieram a ter as corporac@es de artesGes
medievais, a ponto de estabelecerem o direito de exclusividade sobre a manufatura e a venda local de suas
especialidades. Segundo Nuno Pires de Carvalho, esse desprestigio estava associado ao tipo de trabalho:
“em Roma, privilegiavam-se a agricultura e o servigo militar; qualquer outro trabalho que exigisse esforgo
fisico era dado aos escravos. A ideia de trabalho artesanal, portanto, era associada a uma situacdo de
escravatura” (CARVALHO, 2009. pp. 143-144 e 150). Foi o reconhecimento da dignidade do trabalho
humano — doutrina da igreja, formulada por Santo Agostinho — que fez com que os trabalhadores
emergissem durante o periodo medieval como dignos atores da atividade econbmica, capazes de se
organizarem e de pressionarem os senhores de modo a obterem atencdo e protecdo. Assim, 0s artesdos
conseguiram, a partir dos séculos XI e XII, estabelecer as suas préprias regras de organizacéao e de trabalho
por meio do estabelecimento das corporagdes ou guildas (CARVALHO, 2009, p. 157).

2 ALMEIDA, 2010, pp. 47-51. Segundo LADAS, as corporagdes, originalmente, foram constituidas por
uma medida de policia, com o proposito de pdr fim as fraudes que acometiam os consumidores (LADAS,
Stéphane P. La Protection Internationale de la Propriété Industrielle. Paris: E. de Boccard, 1933, p. 9). Ver
ainda BELSON, Jeffrey. Certification Marks. Special Report. London: Sweet & Maxwell, 2002.

13 CARVALHO, 2009, pp. 164-165. Ver ainda ALMEIDA, 2010, p. 57; TARRES VIVES, 2003. p. 57.
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a obterem cartas de privilégio, ja no século XI, foram as guildas de comerciantes. Com a
ascensdo da classe de artesdos, a crescente divisdo de trabalho e a especializacdo

profissional, criaram-se as corporacdes de fabricantes.™

Assim, com o reconhecimento e 0 amparo da autoridade publica, o controle da
producdo e do comércio foi absorvido e regulado pelas corporagdes, suprimindo-se a
liberdade de acesso ao mercado e limitando-se a concorréncia nas cidades. Deixou de
haver, portanto, liberdade de exercicio de uma atividade econémica destinada ao

mercado, tanto em termos de producdo como de intermediaco.*

As corporagbes que, inicialmente, ambicionavam impulsionar e defender
interesses comuns — com base em uma mentalidade econdmica, estruturada pelo principio
da liberdade subordinado ao bem comum, a prevaléncia da qualidade dos produtos e da
lealdade da concorréncia — pouco a pouco assumem o controle do mercado. Nesse
ambito, a pertenca a uma corporagao que, inicialmente, era voluntaria tornou-se condicao
obrigatéria para os profissionais acederem a diversas profissdes® e colocarem
determinados produtos no mercado local. Desse modo, restringiu-se a liberdade de

iniciativa individual e de concorréncia.

Com o propésito de garantir padrdes de qualidade, assegurar seu prestigio e

reputacdo’’ e defender plena igualdade entre todos os seus membros — uma igualdade

“negadora da concorréncia”,'® conforme observa Ribeiro de ALMEIDA —, as corporacées

1 Como, por exemplo, o regulamento da fabrica de panos de Chalons, da cidade de Chalons-en-
Champagne, datado de 1244. Mais detalhes em CARVALHO, 2009, pp. 164-169.

15 ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Barcelona: Bosch, 1980, p.
15; TARRES VIVES, 2003, p. 31; FORGIONI, 2009, pp. 206-207.

6 ALMEIDA, 2010, pp. 51-54. “A escolastica medieval reprovou a regulamentacio e as normas das
corporagOes que, contrariando o ideal social da Igreja, provocavam comportamentos monopolisticos,
limitavam o acesso a profissdo (negando a liberdade de trabalho) ou impunham um conjunto de restri¢cBes
ndo justificadas por aquele ideal social ou pelo bem comum” (ALMEIDA, 2010. p. 50). No periodo
medieval, ndo havia um direito ao trabalho. Os profissionais que ndo houvessem recebido uma autorizagdo
prévia para exercer a manufatura ou o comércio necessitavam de uma autorizacdo especial. Em geral, 0s
artesdos que trabalhavam dentro das estruturas corporativas tinham autorizagdo, pois as corporacgdes, por
forca de reconhecimento governamental, estavam autorizadas a fabricar e vender seus produtos
(CARVALHO, 2009, pp. 78-79).

7 «A garantia de qualidade gerava reputagio, e a reputacio era o melhor (senio o inico) meio de induzir os
pais a oferecerem seus filhos ao aprendizado das corporagdes (e de incitar os filhos dos mestres a seguir o
oficio de seus pais)” (CARVALHO, 2009, p. 166).

'8 Contudo, conforme observa Nuno Pires de Carvalho, “a concorréncia ndo era de todo proibida”. Como
exemplo, ele destaca que, “em 1285, Edward I, rei da Inglaterra, permitiu que os habitantes de Abeville
‘fabricassem tecidos em suas casas’ e os vendessem no mercado das segundas-feiras de cada semana em
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juntamente com as autoridades publicas,

[...] impunham que as transaccBes se realizassem no mercado e a certas
horas (de modo a poderem controlar o comércio), fiscalizavam a
qualidade dos produtos (com vista, designadamente, a assegurar 0
prestigio da corporagdo), usando inclusive selos de garantia,
regulamentavam os precos, criavam taxas, disciplinavam os salérios,
fixavam as horas de trabalho, estabeleciam o nimero de ferramentas e
de pessoas que poderiam existir em cada oficina, regulavam a
publicidade (proibindo-a, por vezes, de modo a garantir igualdade de
“armas” na concorréncia), proibiam o segredo da invencdo ou da
descoberta (para garantir a lealdade entre todos os membros), proibiam
a falsificacdo de marcas e denominacBes de origem, regulavam
rigidamente as vendas a crédito, controlavam o fornecimento e
armazenamento das matérias-primas, limitavam a capacidade de
producdo, determinavam 0s processos e a técnica a utilizar
rigorosamente por todos os membros, etc.'®

Portanto, a producdo e o comércio eram amplamente regulados. As corporagdes
definiam desde as matérias-primas a serem utilizadas, as técnicas de manufatura, a forma
e as dimensdes do produto final e as condi¢des para a realizacdo do comércio no mercado
local.?® As prescricdes técnicas relacionadas aos produtos e processos de produco e as
condicdes de comercializacdo previstas nos regulamentos eram impostas com rigor pelas

corporagdes a todos os seus membros.?

Com o objetivo de assegurar a manutencdo da qualidade, os artesdos eram
obrigados a vender seus proprios produtos.?> Era comum proibir-se que um artesdo que
tivesse iniciado a fabricacdo de uma peca a transferisse para acabamento a um

companheiro, para que ndo houvesse diluicdo de responsabilidade. Portanto, a

concorréncia com os mercadores vindos de fora. [...] O que estes artesdos de fora nao podiam fazer, claro,
era vender seus produtos a uma janela dentro da cidade de Abeville (como faziam os artesdos locais nos
outros dias, excluidos os domingos e as segundas-feiras)” (CARVALHO, 2009, p. 169).

¥ ALMEIDA, 2010, pp. 51-53.

20 «Com efeito, os fabricantes de panos estavam, mediante os estatutos das corporagdes, obrigados a seguir
estritos preceitos técnicos quanto a fabricacdo: largura e comprimento dos panos, quantidade de pontos,
qualidade do material, entre outros” (CARVALHO, 2009, p. 544). Ainda, “proibia-se (com rigor) também
gue 0S mestres se associassem para aumentar precos de maneira coordenada ou para adquirir todas as
matérias-primas disponiveis. Esta proibicdo destinava-se a proteger os consumidores (a razoabilidade dos
precos era um dos elementos presentes na ética do comércio ditada pela corporagdo)” (CARVALHO, 2009,
p. 168). Ver TARRES VIVES, 2003, p. 46.

I CARVALHO, 2009, pp. 166-168; TARRES VIVES, 2003, p. 38.

22«0 mestre de oficio era também um comerciante — ele vendia a sua propria producéo a janela da sua
oficina (muitas vezes localizada no andar térreo da habitacdo em que ele morava com a sua familia)”
(CARVALHO, 2009, p. 168).
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especializacdo era limitada e individualizada.”® As sanc@es, nesses casos, podiam ser

muito severas®*,

Outra maneira de as corporacGes manterem a qualidade dos produtos e evitarem a
concorréncia desleal entre seus membros era a de se oporem ao desenvolvimento técnico
exogeno. N&o eram aceitas as inovagdes que nao partissem de dentro e que ndo fossem
adotadas pela maioria dos mestres. O segredo das invencOes, aperfeicoamentos e
descobertas no ambito das corporacdes era proibido. Ademais, se um artesao produzisse
mercadorias claramente superiores as dos padres estabelecidos pela corporagdo, a
consequéncia, geralmente, seria um processo de contrafagdo e o confisco das mercadorias
de melhor qualidade.®® Noutros casos, 0s mestres mais tradicionais reclamavam das
mudancas e chegavam a obter cartas reais proibindo as praticas, mas, em algumas
situacdes, o rei acabava por aceita-las e intercedia na alteracdo das prescri¢bes técnicas

previstas nos regulamentos.?®

Com isso, observa-se que as corporacdes ndo eram inteiramente fechadas aos
aperfeicoamentos e realizavam melhorias técnicas em seus produtos e processos de
producdo, porém, de forma espontanea, sem um plano deliberado.?” Contudo, buscavam

resguardar os segredos intercorporagoes.?®

2 CARVALHO, 2009, p. 167. Ver ainda TARRES VIVES, 2003, p. 42.
% CARVALHO, 2009, p. 167.
% CARVALHO, 2009, pp. 169-170.

%6 Como exemplo dessa situagdo, destaca-se 0 caso dos calcdes relatado por Nuno Pires de Carvalho. Os
calgBes eram uma peca de vestuario comum na ldade Média, que cobriam desde a cintura até os joelhos.
Inicialmente, eram presos ao corpo por um simples corddo, que os amarrava a cintura. No final do século
X1V, tornou-se moda prendé-los a uma camisola interior por meio de alfinetes. Diante disso, muitos
fabricantes de cal¢bes comecaram a vendé-los munidos de alfinetes. Os mestres mais tradicionais
reclamaram dessa mudanca e chegaram a obter cartas reais proibindo essa pratica. No entanto, nesse caso, a
preferéncia dos consumidores triunfou e varios fabricantes continuaram produzindo calgdes com alfinetes,
sujeitando-se as multas, até que o rei acabou por aceitar que o estatuto dos fabricantes fosse alterado
(CARVALHO, 2009, p. 170).

%" Segundo James M. Murray, a s pesquisas dos ultimos anos mostram que “as guildas de artesdos podem
ter sido uma forga favoravel a inovagdo e 4 mudanga economica” (MURRAY, James M. Empreendedores e
empreendedorismo na Europa medieval. In: LANDES, David S. MOKYR, Joel; BAUMOL, William J. A
origem das corporagdes: uma histéria do empreendedorismo da mesopotdmia aos dias atuais. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010, p. 118).

%8 CARVALHO, 2009, p. 174. Uma das consequéncias dessa situacéo, segundo CARVALHO, é que quase
ndo se encontram patentes concedidas nessa época para aperfeicoamentos de produtos existentes, tendo em
vista que as guildas ndo necessitavam de (novas) patentes para proteger aperfeicoamentos, pois ja
dispunham de autorizacéo para o exercicio da atividade por meio da carta que Ihes havia reconhecido seu
estatuto (CARVALHO, 2009, p. 179). “Outro tipo de clausula estatutaria que apontava a preocupagdo com
a apropriagdo dos conhecimentos dizia respeito as restrices quanto a produgdo por artesdos que ndo
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O cumprimento dos regulamentos pelos membros era monitorado pelas
corporagfes. Para garantir a observancia das exigéncias técnicas, elas fiscalizavam a
producdo e a qualidade dos produtos, usando, inclusive, selos de garantia. A falsificacéo
de selos, marcas e denominagfes de origem eram fortemente punidas. O incumprimento
da disciplina da corporagdo quanto a qualidade dos produtos equivalia a uma “trai¢cdo aos

e . . . 29
colegas” (concorréncia desleal), cujo autor poderia ser punido.

Ja o exercicio do privilégio pelas corporacGes era controlado pelas autoridades
publicas. Além da cobranca de tributos, a autoridade municipal fiscalizava as
corporag0es, cuja disciplina regulamentadora imposta deveria ser estritamente observada,
sob pena de arduas sancdes. Pela perspectiva da técnica, para aferir o cumprimento das
prescricdes contidas nos regulamentos corporativos, as autoridades recorriam ainda aos
padrdes de pesos e medidas estabelecidos pelo governante.*® Segundo Nuno Pires de
CARVALHO, “ndo ¢ tanto o consumidor que se protege, nem o artesdo que se controla —
apesar de esses dois aspectos estarem presentes —, mas é a economia manufatureira que se

estrutura dentro de padrdes pré-estabelecidos”.®*

No século XIII, além dos privilégios conferidos as corporacdes, 0s reis e senhores
comecgaram a conceder “cartas patentes” para novas industrias que viessem a Se instalar
em seus dominios. Em 1236, o rei inglés Henry Ill outorgou uma das primeiras cartas

patentes desse tipo de que se tem conhecimento.®” Nesse caso, foi conferida a um cidadao

estivessem afiliados a corporacdo, mesmo que eI«;s fossem qualificados (Estatuto dos Alfaiates de Hull, de
1680)” (CARVALHO, 2009, p. 174). Ver TARRES VIVES, 2003, pp. 40-41.

» Na pratica, “os artesdos de uma mesma corporag@o se concentravam numa rua ou num bairro especifico
da cidade para facilitar a visita dos magistrados ou dos visitadores de cada corporagao”. Ocorria que essa
proximidade acabava por gerar certa concorréncia, ainda que mitigada (CARVALHO, 2009, p. 168).

% No contexto politico, os pesos e medidas atuavam como fatores determinantes de poder para a
autoridade, que se manifestava de trés maneiras diferentes: era o detentor dos padrdes de pesos e medidas;
detinha o poder de controlar as cépias existentes; e tinha o poder de punir as falsificagdes (SILVA, Irineu
da. Histdria dos Pesos e Medidas. Sao Carlos: Ed. UFSCar, 2004, pp. 29-31).

31 ALMEIDA, 2010, p. 50; CARVALHO, 2009, p. 166. “As san¢des podiam ser impostas com muito rigor.
Por exemplo, o artesdo infrator podia ser condenado a ficar preso no pelourinho, para seu vexame publico.
E, nalguns casos, junto com o contrafator eram também expostas as pecas irregulares — para que 0S
consumidores aprendessem a distinguir essas pec¢as das legitimas. [...] Geralmente, as penas eram de
natureza pecunidria, além da apreensdo das mercadorias contrafeitas. Mas podia haver também punicoes
corporais, como o chicoteamento”. “Em 1266, uma lei aprovada pelo rei Henry II, dispunha que nas trés
primeiras vezes que um padeiro fosse condenado por violar as normas relativas ao peso do péo, se a
infracdo ndo fosse além de um determinado peso (uma onga e um quarto), ele seria multado. Mas se ele
voltasse a descumprir as normas ou se 0 descumprimento fosse além daquele peso, independentemente de
ele ser reincidente ou nédo, esse padeiro seria levado ao pelourinho” (CARVALHO, 2009, pp. 167-168).

%2 Essa carta patente confirmou outra anterior, dada pelo prefeito e pelos jurados de Bordeaux, em 1234, a
Bonafusus de Sancta Columba, cidaddo daquela cidade. O privilégio ndo era sé industrial, tinha também
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de Bordeaux, Bonafusus de Sancta Columba, uma patente para fabricar panos coloridos a
maneira dos flamengos, dos franceses ou dos ingleses, durante um periodo de quinze

anos, com exclusividade.

Inicialmente, o objetivo principal dessas patentes, era expandir a base da producao
e, por efeito, ampliar a base tributaria. N&o consistia propriamente em privilegiar

invencdes ou o avanco técnico como tal nas indstrias ja instaladas.®

A instalagdo de novas unidades produtivas comumente era autorizada de forma a
ndo oferecer perigo de interferir com atividades produtivas em curso — condicdo
fundamental para ndo ofender os privilégios das corporacdes.®* Essas patentes conferiam
essencialmente autorizacdes de uso de uma nova técnica de manufatura, em alguns casos,

com exclusividade, ndo coberta pelos privilégios de exclusividade das corporacdes.®

Os artesdos que obtinham tais privilégios ndo ficavam submetidos as corporagdes.
Eventualmente, membros de corpora¢Ges também pediam patentes, porém, em muitos
casos, enfrentavam forte resisténcia de seus mestres. Embora as corporagdes néo fossem
totalmente avessas as invencdes — desde que enddgenas e que ndo ameagassem 0S
padrdes técnicos estabelecidos —, elas se opunham ao avanco do regime das patentes, pois
viam nele uma ameaca ao sistema de favores e de protecdo que garantiam sua

sobrevivéncia.*

Um século depois, foi agregada uma nova feicdo as patentes: a de um instrumento

de incentivo a transferéncia de tecnologia e inovacao as industrias nacionais. Conforme

natureza comercial, pois Bonafusus recebera também o privilégio exclusivo de comprar qualquer colorante
ou equipamento para fabricar tecidos coloridos. Contudo, quaisquer mulheres podiam fiar e preparar I1a de
qualquer outra maneira sem ter que lhes pedir licenca (CARVALHO, 2009, p. 176).

%3 CARVALHO, 2009, p. 176. As corporagdes, que “ndo hesitavam em defender sua posigdo de privilégio
com relacdo a especializagdes manufatureiras que elas entendiam interferir com suas éareas reservadas de
trabalho, muito mais resisténcia ofereceriam contra novas tecnologias e estrangeiros que reduzissem as suas
vendas” (CARVALHO, 2009, p. 176).

% CARVALHO, 2009, pp. 196 e 230.

% CARVALHO, 2009, p. 176. Além do direito de usar uma técnica especifica, a carta patente dava ao
artesdo o direito de excluir terceiros. O principal motivo da concessdo dessa exclusividade estava na
necessidade de colocar o artesdo sem vinculo corporativo em igualdade de condigdes com as corporagdes.
Sem tal exclusividade, essas poderiam incorporar a técnica coberta pelas patentes em sua linha de
producdo, prejudicando o artesdo independente. Desse modo, as patentes passaram a se constituir em um
mecanismo de protecdo dos artesdos contra a concorréncia (CARVALHO, 2009, p. 196). Ver ainda,
TARRES VIVES, 2003, p. 56.

% CARVALHO, 2009, p. 310.
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relata Nuno Pires de CARVALHO, durante o século XIII, a Inglaterra buscou estabelecer

uma industria manufatureira de 13 de qualidade, mas n&o teve sucesso. Ele salienta que:

Uma grande quantidade de 14 era efetivamente industrializada e
transformada em tecidos em Inglaterra, mas a qualidade desses tecidos
era baixa e ndo era exportavel. Os tecidos mais finos, utilizados pelas
classes mais altas, eram, sobretudo, produzidos na Flandres e nas
provincias do Reno. Por vérias vezes, como meio de incentivar o
refinamento da industria nacional, o parlamento inglés proibiu a
exportacdo da 1a bruta. [....] Os objetivos eram dificultar a producgdo no
exterior, pela reducdo da matéria-prima, e baixar os pre¢os da I no
mercado interno, em razao do aumento da oferta. Mas estas medidas
tinham validade temporéria e a falta de éxito em aumentar a qualidade
da inddstria nacional serviu para deixar claro que o problema nao estava
na oferta da matéria-prima e sim na falta de tecnologia.*’
Diante disso, a solucdo encontrada no século seguinte foi a de atrair artesaos
flamengos para o pais. Desse modo, o rei inglés Edward 111 recorreu as cartas patentes de
contetido técnico — instrumento juridico que serviu de inspiragdo também para outros reis

europeus.®

Por meio dessas patentes, aos artesdos estrangeiros assegurava-se o direito de
explorar seus conhecimentos em territério nacional e, conforme o caso, junto com outros
beneficios, dentre os quais a exclusividade temporaria na exploragdo.*® Adicional ou
alternativamente ao direito de excluir, também podiam ser conferidos beneficios fiscais,
remuneracado, tanto para compensar pelo custo do desenvolvimento da invengdo quanto
para premiar o introdutor da nova técnica, além do direito de residéncia e a
naturalizacdo.”® Em contrapartida, exigia-se deles o estabelecimento de uma indstria no

pais, por meio da qual eles deveriam transferir a tecnologia* pelo aprendizado aos

¥ CARVALHO, 2009, p. 178.

% Nota-se que, na Italia, “em 1310, 900 familias foram retiradas de Luca, das quais 31 foram para Veneza e
se ofereceram para introduzir ali a producdo de seda. Sua oferta foi aceita, muitos privilégios lhes foram
concedidos e, assim, deram inicio a produ¢do com 300 operarios” (SMITH, Adam. A Riqueza das Nacdes:
uma investigacao sobre a natureza e as causas da riqueza das na¢des. Sdo Paulo: Madras, 2009, p. 311).

% CARVALHO, 2009, p. 178.
0 CARVALHO, 2009, p. 79.

*1 Em certas situacdes, no entanto, o segredo era resguardado. Diversas cartas patentes outorgadas durante a
Guerra dos Cem Anos, entre os anos 1337 a 1453, por Edward 11, Richard 1l e Henry 1V, estabeleciam
instrugcBes para a protecdo de segredos, principalmente de segredos de Estado relacionados a seguranga
nacional (CARVALHO, 2009, p. 184). Na Franca, também, embora de forma excepcional, vérias patentes
foram concedidas sem que o inventor fosse obrigado a comunicar seu segredo, sob a condicdo de que, se
concorrentes descobrissem o segredo de fabricagdo, eles também teriam direito de produzir o produto
cobertos pelo privilégio (CARVALHO, 2009, p. 303).
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mestres locais.*?

Considerando que muitos artesbes ndo possuiam privilégios especiais em seus
paises de origem,*® esse instrumento serviu de forte atrativo aos estrangeiros. Diversos
foram os artesdos flamengos, incluindo-se tecelGes e tintureiros de Bruges, Brabante,
Ghent e Ypres, que se instalaram na Inglaterra nessas condi¢ées. Em 1336, por exemplo,
dois teceldes de Brabante instalaram-se em York com beneficios concedidos por carta

patente.**

Diante disso, as patentes para novas industrias — patentes de conteudo técnico -
que, inicialmente, serviam para a expansao da base da producdo e incremento da base
tributaria, assumiram também a funcdo de incentivar a transferéncia de tecnologia e a
inovacdo no pais. Ademais, as patentes individuais que, originariamente, tinham como
conteido principal permitir o exercicio de uma atividade econdmica, secundariamente,
reconheciam o direito de exclusividade de exercicio de determinada atividade

econdmica.*®

Nesse mesmo sentido, como forma de politica econdmica, em 1474, em Veneza,
introduziu-se um dos primeiros regimes juridicos a regular a concessao de cartas patentes
de conteddo técnico de forma sistematica. Um dos aspectos mais importantes do
conteido dos privilégios venezianos era que, além de permitir o exercicio da atividade

econdmica com exclusividade, determinava a obrigac&o de explorar os inventos.“.

*2 A transferéncia de tecnologia pelo aprendizado que, inicialmente, ocorria por meio do contato direto com
o0 inventor, mais tarde passou a ser feita por meio de protétipos e da publicacdo do contetdo da patente
descrito pelo inventor. Essa logica explica, em parte, 0 motivo dos prazos de duragdo das patentes na
Inglaterra, séculos mais tarde, com o Estatuto dos Monopolios, de 1624: “Na Inglaterra, as patentes
durariam 14 anos, ou seja, o periodo normal de aprendizado dentro de uma corporag¢do multiplicado por
dois, eventualmente por se considerar que, em se tratando de uma nova industria, haveria necessidade de
mais tempo para que os aprendizes absorvessem a nova técnica” (CARVALHO, 2009, pp. 178-180 e 233.
Ver ainda SMITH, 2009, p. 311).

8 Segundo Nuno Pires de Carvalho, essa iniciativa contemplava o objetivo de cada um dos imigrantes:
“ganhar mais do que ganhava em sua terra” (CARVALHO, 2009, p. 178).

# «A protegdo foi dada tendo em vista a intengdo do artesdo de instruir e informar aqueles que quisessem
aprender a sua técnica. Em segundo lugar, contém uma promessa de que prote¢do idéntica serd dada a
outros artesdos. Com efeito, cartas semelhantes foram depois enviadas a outros artesdos”. Mais exemplos e
medidas adotadas pelo rei inglés podem ser consultados em CARVALHO, 2009, pp. 179-183.

** CARVALHO, 2009, p. 79.

* CARVALHO, 2009, p. 197. Entre 1474 e 1788, 0 Senado de Veneza concedeu 1904 patentes, de modo
gue 200 delas foram outorgadas a artesdos vindos de fora da peninsula italica. Carvalho, ao referir-se a
patentes venezianas, cita Braudel: “Em Veneza, as patentes de invengdo, sérias ou ndo, anotadas nas folhas
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Desse modo, no cenério europeu, entre os seculos XV e XVII, gradativamente,
ampliou-se 0 nimero de cartas patentes concedidas e, por conseguinte, o ingresso de
artesdos individuais no mercado, fora do controle e da regulamentacao das corporacdes —

s 1 47
os chamados “artesdos livres”.

Na Inglaterra, entretanto, a concessdo de privilégios exclusivos acentuou-se
exponencialmente, porém de maneira abusiva.*® Com o propésito de expandir a base
tributaria,*® as cartas patentes ndo eram sé concedidas a inventores genufnos, mas
também aos protegidos da coroa para exercerem atividades comerciais em carater de
monopolio. Em muitos casos eram privilégios sem qualquer contetdo técnico e em troca

dos quais a coroa recebia uma participaco, ou uma quantia fixa, do monopolista.>®

Esse protecionismo, associado ao abuso na concessdo de patentes, ensejou
inimeras disputas politicas e judiciais. Tanto o Parlamento como o a Justica inglesa
consideravam muitos dos monopdlios ilegais. Nesse sentido manifestou-se a corte
inglesa, em 1603, no famoso caso Darcy v. Allen. A decisdo da corte nessa disputa —

conhecida como o “Caso dos Monopdlios” — foi emblematica por estabelecer os limites

de registros e arquivos do Senado, respondem, nove vezes em cada dez, aos problemas da cidade: tomar
navegaveis 0s cursos de gua que convergem para a lagoa; escavar canais; elevar a dgua; secar os terrenos
pantanosos; fazer mover os moinhos sem recurso, claro, neste universo de dguas mortas, a forca hidraulica;
impulsionar as serras, as més, os martelos que reduzem a pd o tanino ou as matérias-primas a partir das
quais se fabrica o vidro” (CARVALHO, 2009, pp. 206-207).

" ALMEIDA, 2010, pp. 55-56.

*8 A coroa parecia ter certo cuidado apenas em conceder privilégios que n&o afetassem alguns os interesses
gerais da coletividade, sobretudo, no que dizia respeito a eliminacdo de postos de trabalho. Assim, negava a
concessdo de privilégios para inventos que reduzissem a necessidade de méao-de-obra. Elizabeth havia
adotado uma politica de fomento do emprego e ndo tolerava medidas que contrariassem essa politica. Em
seu reinado adotou leis como a que determinou que os desempregados trabalhassem (1575-1576) bem
como a lei dos pobres (1601). O caso mais conhecido foi o de William Lee que pediu uma patente (negada)
para um tear mecanico inventado em 1589 (CARVALHO, 2009, pp. 219-220). A resisténcia a esse tipo de
patente persistiu durante varios séculos. Somente a partir da Ultima década do século XVIII é que parece,
finalmente, ter desaparecido, quando a Inglaterra se encontrava em plena Revolugdo Industrial. Essa
situacdo ndo chegou a ocorrer na Franca (CARVALHO, 2009, p. 310). Conforme David Ricardo, “a
substituicdo de trabalho humano por maquinaria é frequentemente muito prejudicial aos interesses da classe
dos trabalhadores”, mas ele considera o uso de nova maquinaria que nao deve deixar de ser incentivada
(RICARDO, David. Principios de Economia Politica e Tributac&o. 3. ed. Sdo Paulo: Nova Cultural, 1988,
pp. 211-216). J& Jean-Baptiste Say diz que “seria loucura, entretanto, recusar melhoramentos que, a partir
de entdo, favorecerdo sempre & humanidade por causa dos inconvenientes que poderiam apresentar na
origem”. Ele ndo ignora que a substitui¢do do trabalho humano era um desses inconvenientes e justifica sua
posicdo a partir de relevantes exemplos (SAY, Jean-Baptiste. Tratado de Economia Politica (Traducédo de
Balthazar Barbosa Filho). Sdo Paulo: Abril Cultural, 1983, pp. 92-95).

* “Este objetivo de ganho gerou também uma quase industria de privilégios ou patentes, pois em muitos
casos as patentes eram concedidas em troca do pagamento de uma retribuicdo, a qual era recolhida aos
cofres publicos” (CARVALHO, 2009, p. 195).

0 CARVALHO, 2009, pp. 219-222.
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da concessdo de privilégios de conteido néo técnico pela coroa.>

Poucos anos mais tarde, aprovou-se o Estatuto dos Monopdlios, que foi
transformado em lei, em 1624.%? Segundo LADAS, esse documento consistiu na grande

carta de direitos do inventor e de liberdade de comércio.>

Por meio dele, foram abolidos os monopdlios que consistiam em privilégios
individuais concedidos abusivamente pela coroa, resguardando-se apenas os privilégios
de invencdo (direito do inventor) e os concedidos as corpora¢des. Com a abolicdo dos
monopolios, a liberdade de comércio (e de industria) se instaurou na Inglaterra.

Ainda, de forma sistematica, o Estatuto estabeleceu as condi¢fes necessarias para
a concessdo de patentes e a duragdo dos privilégios de exclusividade, suprimindo a
arbitrariedade. As invenc¢des seriam protegidas nos limites técnicos reivindicados, mesmo

quando se destinassem a substituir técnicas existentes.>*

Com o desenvolvimento da aplicacdo dos privilégios, o sistema inglés de patentes
evoluiu de um regime medieval, integrado no corporativismo econémico, para um regime

competitivo baseado na liberdade individual.>

Embora o Estatuto dos Monopolios tenha resguardado os privilégios das
corporacdes, seu poder e influéncia foram gradualmente sendo diluidos. Com a tendéncia
cada vez mais acentuada a especializacdo e a divisdo do trabalho, uma forte frente de

disputa para as corporacgoes era a defesa de sua exclusividade de trabalho no campo de

1 0 caso versou sobre um privilégio exclusivo para fabricar, importar e vender cartas de jogar na
Inglaterra. O tribunal entendeu que o monopolio de Darcy violava a common law em quatro instancias: (a)
o0 monopolio ofendia a liberdade de trabalho dos stditos ingleses, e ja havia precedente jurisprudencial
nesse sentido; (b) todos os monopdlios sdo prejudiciais a sociedade pois eles ndo preservam sendo 0s
ganhos particulares dos seus beneficiados; (¢) 0 monopélio ndo podia ser concedido para afetar o trabalho
dos que ja estdo instalados na profissdo; e (d) ndo havia justificativa em conceder um monopélio por vinte e
um anos para um cidaddo que ndo possuia qualquer habilidade técnica especial na fabricacdo de cartas.
(CARVALHO, 2009, pp. 101 e 220-222). Sobre o caso Darcy v. Allen julgado pela corte inglesa, King’s
Bench, e o Estatuto dos Monopolios de 1624, ver LADAS, Stéphane P. La Protection Internationale de la
Propriété Industrielle. Paris: E. de Boccard, 1933, pp. 10 e seguintes.

52 CARVALHO, 2009, pp. 224-227. Outro privilégio concedido por James | que, em especial, irritou uma

grande parte da populagdo foi o privilégio de “visitar” os panos e sela-los, para cobrar impostos
(CARVALHO, 2009, p. 229).

3 LADAS, 1933, pp. 10 e seguintes.
% CARVALHO, 2009, p. 310.
% Ver CARVALHO, 2009, p. 310.
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sua especializacéo.”®

Como em certos setores da industria havia limites poucos nitidos entre as
especialidades, os artesdos de uma corporacdo acabavam por produzir e comercializar
mercadorias, em principio, reservadas a outra. Esse era o caso, sobretudo, da industria
téxtil, na qual a evolugdo tecnoldgica e a complexidade dos processos de produgdo

levaram ao surgimento de diversas especialidades, umas muito proximas das outras.>’

Destarte, com a desarticulagdo das corporagdes e 0 incremento do comércio além
dos limites das cidades, a figura do comerciante profissional ganhou destaque. O espirito
capitalista e liberal da emergente classe burguesa — que fugia as regulamentacbes
corporativas dos oficios e autoridades municipais —, progressivamente, conseguiu

confrontar e diminuir o papel econémico das corporagdes.™

A inddstria téxtil, por exemplo, a cadeia produtiva do tecido de I& encontrava-se
segmentada em muitas fases de producdo, e cada qual correspondia a uma corporacao
diferente. A falta de cooperacdo entre elas — que, muitas vezes, entravam em disputas
judiciais ou mesmo fisicas, para defender sua exclusividade — levou os comerciantes a
coordenarem a relacdo produtiva entre as corporacdes. Assim, eles acumulavam ganhos e

os utilizavam para encomendar mercadorias.>

Dessa maneira, a producdo manteve-se centralizada nas corporacGes, porém
passou a depender, em boa parte, das encomendas feitas pelos comerciantes. Conforme

descreve CARVALHO:

As guildas ja ndo determinavam o seu proprio ritmo de producgdo e de
comercio, pois de forma crescente elas atendiam a encomendas feitas
pelos comerciantes, 0s quais por vezes lhes entregavam a matéria-prima
para que elas produzissem nas quantidades e nos moldes solicitados.®

%6 VVer CARVALHO, 2009, p. 174.
5 CARVALHO, 2009, p. 174. Ver ainda ALMEIDA, 2010, pp. 55-56.

8 ALMEIDA, 2010, pp. 40-42. Ver ainda BELSON, Jeffrey. Certification Marks. Special Report. London:
Sweet & Maxwell, 2002, p. 7.

¥ CARVALHO, 2009, p. 561.

% Essa figura do comerciante-capitalista surgiu, inicialmente, no setor téxtil e teve uma importancia
elevada no desenvolvimento econdmico dessa época. “Os primeiros comerciantes-capitalistas surgiram na
Holanda, mas, depois, 0 aumento da producdo e a disponibilidade de quantidades de produtos além da
necessaria para o consumo imediato dos clientes locais permitiram o aparecimento desta nova classe de
trabalhadores na Inglaterra, na Franga e por toda a Europa” (CARVALHO, 2009, p. 193).
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Assim, o artesdo deixou de exercer a atividade mercantil, dedicando-se,
predominantemente, a atividade produtiva. O comércio passou a ser exercido, sobretudo,
por profissionais.®* Com isso, na Inglaterra, o sistema corporativo de producéo foi sendo

desestruturado e substituido,®* culminando com a descorporativizacdo no século XV111.%®

O modelo preconizado pelo Estatuto de Monopdlios foi, em parte, seguido por
outros paises europeus, como a Franca, a Espanha e Portugal. Na América, as coldnias
inglesas foram as primeiras a adota-lo, dentre as quais Massachusetts, em 1641, e

Carolina do Sul, em 1691.%*

Com especial atencdo a Franca, cabe observar que esse movimento ocorreu
somente um século depois e de forma diferenciada. No pais, no século XVII, os
privilégios exclusivos eram subdivididos em: monopdlios, dados a empresarios e
investidores que os solicitavam para se estabelecerem num dado ramo de inddstria ou

comeércio; privilégios de invencao; e os privilégios das corporac@es de oficio.

Quanto aos privilégios de invencdo, os titulares recebiam o direito de explorar
determinada técnica nova, somado ao direito de excluir qualquer concorrente de produzir
e comercializar ndo apenas a invengdo, mas também qualquer produto que lhe fizesse

concorréncia, ainda que fosse tecnicamente diferente.®

Com efeitos anticoncorrenciais “perversos sobre a economia”,®® essa politica de

Henri IV foi mantida por Luis XIII, por inspiracdo de Richelieu, e, posteriormente, por

Luis X1V, sob a orientacdo de Jean-Baptiste Colbert, seu ministro das finangas entre 1665

1 CARVALHO, 2009, p. 561.
82 CARVALHO, 2009, p. 154; ALMEIDA, 2010, pp. 43-44.

% TARRES VIVES, 2003, p. 108. Segundo Marc Tarrés Vives, “en lo politico ya se ha dado alli una
revolucién (la Gloriosa de 1688), y en 10 econémico las corta pisas gremiales han practicamente
desaparecido, propiciando un marco favorable al progreso técnico” (TARRES VIVES, 2003, p. 65). O
desaparecimento das corporagcdes significa também a do artesdo. O elemento humano cede,
definitivamente, & maquina (TARRES VIVES, 2003, p. 75). No campo das patentes, esta fase de
industrializacdo, sob a coordenagdo de capitalistas, levou & introducdo de modificacdes e de ajustes nos
regimes entdo existentes. A maior mudanga ocorreu em razdo da liberalizagdo geral da economia. Na
Inglaterra, essa liberalizagdo resultou da perda progressiva de poder da coroa e dos ganhos sociais das
classes produtivas — a Revolucdo Industrial nunca poderia ter ocorrido num sistema de economia dirigida,
pois ela teve como motor as iniciativas de alguns empresarios de génio em busca de ganhos individuais
(CARVALHO, 2009, pp. 276-277).

8 CARVALHO, 2009, pp. 194-196.
% Ver CARVALHO, 2009, pp. 252-254; TARRES VIVES, 2003, pp. 62-64.
% CARVALHO, 2009, p. 254.
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e 1683. Contudo, até certo ponto, avesso a concessdo de tais privilégios, Colbert acabou

por estabelecer novas bases na politica industrial e comercial francesa.

Dentre outros aspectos, ele impds certa sistematizacao e 0 exame para a Concessao
de privilégios de invencdo — muitos deles eram, até entdo, concedidos de forma
irregular.’” A ideia de Colbert era a de que as inddstrias mereciam apoio para nascerem e
se firmarem, mas que os privilégios ndo deviam ser permanentes, sob pena de se

converterem em monop6lios.®®

Em relacdo as corporagdes, Colbert buscou transforma-las em um instrumento
fundamental de governo e de organizacdo econdmica da nacdo, por meio de estimulos e
de uma disciplina rigorosa. Contudo, elas se afastaram progressivamente da evolucao
econdmica dominante e ndo subsistiram & Revolugdo Francesa de 1789, quando foram

extintas.®®

A abolicdo dos privilégios das corporacdes de oficio ocorreu por meio do Decreto
d’Allarde, de margo de 1791, no qual se proclamou também a liberdade de indUstria e
comércio.” Poucos meses depois foi adotada a Lei Le Chapelier, que impediu o retorno
das corporacdes e de quaisquer formas de associacdes e agremiacbes profissionais que
pudessem obstar a liberdade preconizada. Nesse mesmo sentido, concluiu-se um acordo

do Constituinte, em 27 de setembro daquele ano.™

Essa liberdade sup6s ndo apenas a supressdo das corporagdes, sendo também a de

toda regulamentacdo técnica e sistemas de controle sobre a indlstria e o comércio. Essa

%7 Colbert, até certo ponto, avesso a concesséo de privilégios para técnicas ja disponiveis na Franca ou para
industrias ja existentes, formulou a sua politica em matéria de privilégios numa carta enderecada ao senhor
Dalliez, diretor da Companhia do Levante, nos seguintes termos: “Examinarei as propostas que vos me
fazeis com relagdo a fabricacdo de crepe; mas como eu acompanho a situagao dessa industria ja ha algum
tempo, estou quase convencido que ela se mantera dando liberdade ao publico para a exercer e revogando o
privilégio do senhor Dupuy. VVés podeis estar certos de que sempre que eu achar mais vantajoso, ou diante
de vantagens iguais, ndo hesitarei em eliminar todos os privilégios, ainda mais quando se nota que o do
senhor Dupuy ndo produziu resultados” (CARVALHO, 2009, p. 254).

% CARVALHO, 2009, pp. 252-254. Ver ainda TARRES VIVES, 2003, pp. 62-64.
% ALMEIDA, 2010, pp. 57-58.

" O Decreto D’Allarde, de 1971, que anunciou o principio da liberdade de iniciativa, nunca chegou a ser
expressamente derrogado e serve ainda de apoio ao Conselho de Estado francés para sancionar o
reconhecimento das liberdades de indistria e comércio (SERENS, Manuel Couceiro Nogueira. A
Monopolizagdo da concorréncia e a (re-)emergéncia da tutela da marca. Coimbra: Almedina, 2007). “O
principio da liberdade de iniciativa econdmica é originalmente posto no édito de Turgot, de 1776, e
reafirmado plenamente no Decreto d’Allarde, de 17917 (FORGIONI, 2009, p. 206).

"M TARRES VIVES, 2003, pp. 86-87. Ver SERENS, 2007; FORGIONI, 2009, p. 206.
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situacdo resultou em um vazio institucional que nédo tardou em ser denunciado pelos
proprios fabricantes e comerciantes. Os riscos industriais e 0s danos em que se
materializaram fizeram com que o governo tomasse consciéncia da necessidade de certa

intervengdo com o propésito de garantir a seguranca das pessoas. '

Nesse cenério, o Estado revelou-se como a Unica instancia legitimada para
estabelecer o adequado marco normativo que exigiam 0s novos sistemas de producéo e
comércio. Portanto, passou a adotar normas e regulamentos técnicos, cuja vigilancia,
inicialmente, era de responsabilidade dos corpos de engenheiros integrados a
Administracdo estatal. Tratava-se de um paradoxo, uma vez que imperavam 0s principios

liberais que o obrigavam a manter uma posicao absentista.”®

De outra parte, com a proclamacdo da liberdade de industria e de comércio, em
1789, além da extingdo das corporacdes, os monopolios e os privilégios de invencéao
também desapareceram. Contudo, ndo demorou a se afirmarem os direitos de inventor.
Por meio de lei de janeiro de 1791, regulada em maio do mesmo ano e, posteriormente,
na Constituicdo Francesa, foi reconhecido o direito de propriedade exclusiva do inventor
sobre suas criacdes, limitado a um periodo de 15 anos.”™

A Lei de patentes de 1791 declarou que o direito do inventor sobre sua criagao
consistia em direito exclusivo de “propriedade”, baseado nos “Direitos do Homem”.”
Essa situacdo gerou uma mudanca radical no sistema de patentes, pois elas deixaram de
ser regulamentos administrativos sobre a producdo, ou concessdes administrativas de

exploragdo de indUstrias,”® para se tornarem direitos privados.

O direito de exercicio de atividade econdmica — de indUstria e comércio — foi

2 TARRES VIVES, 2003, p.119.

" TARRES VIVES, 2003, pp. 30 e 88. A abstencéo das estruturas centrais do Estado que, inicialmente, se
traduziu na auséncia de regulamentos na escala nacional, era relativa nos niveis administrativos inferiores
(TARRES VIVES, 2003, pp. 86-88). Essa situagdo mudou parcialmente com o ressurgimento das
agremiacdes profissionais décadas depois e, posteriormente, com a criacdo de organizaces de
normalizagdo, que passaram a estabelecer normas técnicas aplicaveis a inddstria, ao comércio e outros
campos de atuagdo.

™ Esse direito também era limitado por disposicBes de interesse plblico e continha a obrigagdo de
exploragéo do invento patenteado (ROUBIER, Paul. Le Droit de la Propriété Industrielle. Paris; Editions
du Recueil Sirey, 1954, pp. 25-27). Ver CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da propriedade intelectual.
Vol. I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, p. 341.

> LADAS, 1933, pp. 11-12.
® SAY, 1983, pp. 149-179.
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eliminado do contetdo da patente. Desse modo, o direito de uso de determinada técnica
deixou de ser concedido por meio de carta patente. Supostamente, perdeu seu significado,
uma vez que passou a imperar a liberdade de iniciativa.”” Tal autorizagdo ja estaria dada a
priori, em consonancia com o regime de liberdade econdmica estabelecido pela

Revolucgo.”

As patentes assumiram, assim, 0s contornos contemporaneos de um titulo que
outorga ao titular o direito de exclusividade de uso da técnica, que lhe confere a
faculdade de proibir terceiros de usar sua invencdo.”” Esse modelo se espalhou para
outros paises que passaram a adotar suas respectivas leis de patentes: Brasil (1809),
Rassia (1812), Prassia (1815), Beélgica e Holanda (1817), Espanha (1820), Bavéria
(1825), Sardenha (1826), Estado do Vaticano (1833), Suécia (1834), Wurtemberg (1836),
Portugal (1837), Saxonia (1843).

Nos Estados Unidos, onde os preceitos liberais foram proclamados juntamente
com sua independéncia da Inglaterra, 0os contornos conferidos as patentes assumiram as
mesmas fei¢des. O sistema de patentes norte-americano, estabelecido por lei em 1790, foi
estruturado com base na Constituicdo de 1787, que deu poderes ao Congresso para
“promover o progresso da ciéncia e das técnicas, assegurando por tempo limitado aos

. . . . . . ~ 80
autores e inventores o direito exclusivo aos seus respectivos escritos e invengoes”.

" CARVALHO, 2009, p. 277. A legislacdo ndo continha qualquer dispositivo dizendo que o inventor tinha
o “direito de usar a invengdao”, apenas o “direito de proibir terceiros de usa-la” — um direito de
exclusividade de uso.

® Apesar de conter alguns dispositivos anacronicos, de sabor vaga ou concretamente medieval, a lei
francesa de 1791 teve uma importancia definitiva ao caracterizar, pela primeira vez, de maneira inequivoca,
as invencdes patenteadas como ativos intangiveis, elementos fundamentais do fundo de comércio das
empresas. “Esta integracdo institucional da patente no sistema capitalista foi obtida por meio de dois
dispositivos. Em primeiro lugar, os Artigos 7° e 12 definem o conteido do direito do titular como sendo o
da “propriedade e gozo temporario de sua inven¢do” (Artigo 7°) bem como o de gozar privadamente [ou
seja, de modo exclusivo], do exercicio e dos frutos da descoberta, da invengdo ou do aperfeigoamento
(Artigo 12). O Artigo 12, além disso, assegura ao inventor o direito de exercer essa exclusividade contra 0s
contrafatores, por meio de penhora, desde que deposite uma caugdo. Ainda, o Artigo 14 dispunha que
“Todo o proprietario de patente terd direito de formar estabelecimentos em toda a extensdo do reino, e
mesmo autorizar outros particulares a aplicar e fazer uso desses meios e processos; e em todos 0s casos ele
podera dispor da sua patente como uma propriedade movel” (CARVALHO, 2009, p. 304).

¥ Ver CARVALHO, 2009, p. 277; ASCARELLLI, 1980, pp. 40-41.

80 «Section 8 - Powers of Congress. [...] To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing
for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and
Discoveries” (UNITED STATES OF AMERICA. The United States Constitution. Adopted on September
17, 1787. us: us House, 2004. Disponivel em:
<http://www.house.gov/house/Constitution/Constitution.html>. Acesso em: 10 jan. 2010).
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Fundado em preceitos liberais, o direito conferido pelas patentes restringiu-se a
exclusividade, sem conceder ao seu titular o direito de uso da patente ou, ainda, o direito

de exercicio de atividade econdémica.

Quase cem anos depois, contudo, esse direito foi evocado nos Estados Unidos no
caso Patterson v. State of Kentucky. Essa disputa versou sobre uma proibigéo, fundada
em normas técnicas, imposta por lei pelo Estado de Kentucky, a venda de éleo de
iluminacdo pelo titular de uma patente. Em decisdo de 1878, o Supremo Tribunal
confirmou que o direito conferido pela patente ao seu titular néo era o de usar, mas sim e
tdo somente o direito de excluir. Embora tenha reconhecido a validade da patente, a Corte
Suprema entendeu que a composicdo patenteada do 6leo em questdo ndo cumpria as
normas técnicas de seguranca impostas pelo Estado. Portanto, foi considerado impréprio
para fins de iluminagéo, de acordo com avaliagdo de um inspetor autorizado. Diante

disso, a comercializacéo do 6leo ficou impossibilitada.®*

Se, por um lado, a Suprema Corte corroborou que a patente confere um direito de
exclusividade de uso, por outro, também deixou claro que ndo confere o direito de uso —
ou, ainda, o direito de exercicio de determinada atividade econdémica —, o qual pode estar

atrelado ao cumprimento de normas técnicas.

Diante desse cenario, & possivel inferir que, na atualidade, as patentes
caracterizam-se como mecanismos distintos das normas técnicas, ainda que se
complementem ao afetar o uso de determinada técnica no exercicio de uma atividade
econbmica. Dentro desse contexto, uma vez que ndo se cumpram as normas técnicas,
especialmente quando seu cumprimento se revele mandatério, o exercicio do direito
conferido pela patente torna-se invidvel — situacdo que ocorreu no caso Patterson v. State
of Kentucky. Por outro aspecto, se a patente abarcar o contetdo técnico de uma norma,
seu titular terd a exclusividade de uso da técnica protegida, impedindo terceiros de usa-la
e, por conseguinte, inviabilizando a possibilidade de terceiros cumprirem a norma sem a

prévia e expressa autorizacdo do titular da patente.

Observa-se que antes da transformacéo do sistema de patentes, patentes e normas

81 UNITED STATES SUPREME COURT. Patterson v. State of Kentucky, 97 U.S. 501. 1878. Disponivel
em: <http://supreme.justia.com/us/97/501/case.html>. Acesso em: 10 jan. 2010. Ver ainda CARVALHO,
2009, p. 329.
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técnicas confundiam-se. Por meio das patentes além da exclusividade que podia (ou nao)
ser atribuida ao uso da técnica, era reconhecido o direito de uso da técnica no exercicio da
atividade econdmica — feicdo que na atualidade se atribui ao sistema de normalizacao

técnica, conforme se analisa no segundo capitulo deste trabalho.

Cumpre destacar que, no inicio do século XIX, inclusive a literatura econdmica,
em particular Jean-Baptiste Say, em sua obra publicada originariamente em 1803, tratava
as patentes de invencdo — ndo como direitos privados, mas — como regulamentos
administrativos que tinham por objetivo influir sobre a producdo, notadamente, de

regulamentos que determinam o modo de produg&o.®

Destarte, com a Revolucdo Industrial Inglesa e com a Revolug¢do Francesa, no
cenario europeu — e, posteriormente, em outros continentes — o principio de liberdade de
exercicio das atividades industriais e comerciais deu novos contornos ao sistema de

patentes — até entdo caracteristicamente protecionista e monopélico.®®

Com fundamento nos preceitos liberais que afloraram nesse periodo
revolucionario, o Estado colocou-se em uma posicao absenteista, deixando de intervir nas
forcas de livre mercado. Contudo, sob a perspectiva da técnica, os individuos
incorporaram esse papel e passaram a interferir e restringir a producéo e o comércio por
meio do controle do uso da técnica, de distintas formas, dentre elas por meio da
normalizacdo técnica e de contratos de direitos de patentes — nesse caso, alicercados no
principio da liberdade de contratar. Assim, ndo raras vezes, tornaram a substituir

efetivamente as barreiras governamentais e corporativistas repugnadas pelos liberais.®*

Histdrico semelhante ao das patentes ocorreu com as marcas e, na sequencia, com
os direitos de autor, os quais inclusive tiveram suas origens medievais a partir do sistema
de patentes, porém com algumas particularidades que lhes sdo proprias, conforme se

analisa a seguir.

82 SAY, 1983, p. 149-179. Na atualidade, sdo as normas e os regulamentos técnicos os principais
mecanismos que regulam o modo de producéo, sendo as patentes consideradas direitos privados.

8 Ver ASCARELLI, 1980, p. 15; ROUBIER, 1954, pp. 25 e seguintes.
8 A respeito da liberdade de contratar, ver FORGIONI, 2009, pp. 210-218.
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1.2 NORMAS TECNICAS E MARCAS: DA OBRIGACAO A EXCLUSIVIDADE
DE USO DE SIGNOS DISTINTIVOS

Caracterizados como verdadeiras assinaturas aplicadas as coisas, 0S signos
identificadores da titularidade ou da posse correspondem, concomitantemente, a
certificados de genuinidade e de procedéncia. Um animal marcado quando alienado é
separado de seu grupo e de seu dono, com isso, 0 signo muda de sentido. Ele deixa de
identificar o proprietario e passa a indicar a procedéncia. Essa mudanca de significado
dos signos, observada nas operacfes de troca, pouco a pouco, ganhou acentuada

importancia.®®

Com o incremento do comércio, o distanciamento entre os produtores e 0s
consumidores, levou ao surgimento das marcas diferenciadoras. Os signos distintivos
pressupdem um esse distanciamento, conforme se manifesta Nuno Pires de CARVALHO ao
relatar as origens e evolugdo das marcas.®® Segundo ele, sua importancia repousa na

figura do intermediario: o comerciante.®’

No inicio da ldade Média, quando a Europa se fechou e os centros de producao
assumiam, ao mesmo tempo, o papel de centros de consumo, as marcas praticamente
desapareceram. Isso porque deixou de haver comércio a distancia. O artesdo vendia
diretamente ao consumidor, o qual, de certo modo, dispensava a marca, pois a informacao
sobre o produto — sua origem e qualidade, por exemplo — ele obtinha do conhecimento

pessoal do vendedor-produtor.®®

No entanto, com o surgimento das corporacfes medievais, as marcas assumiram

% ALMEIDA, 2010, pp. 61-62.

8 As marcas se caracterizam como um tipo de signo distintivo. Sobre a diferenciagdo no uso dos termos
“signo” e “sinal”, ver COPETTI, Michele. O direito de marcas: a afinidade como exce¢éo ao principio da
especialidade. 2008. Dissertacdo (Mestrado em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina, Curso de
Pés-Graduacao em Direito — CPGD. Floriandpolis, 2008. 275 p.

8 CARVALHO, 2009, pp. 464-465. Ver ainda BRUCH, Kelly Lissandra. Signos Distintivos de Origem:
entre o velho e 0 novo mundo vitivinicola. 2011. Tese (doutorado), Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Programa de Pds-Graduacao em Direito — PPGD, Porto Alegre, 2011.

8 \Ver CARVALHO, 2009, pp. 464-465.
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uma funcdo especial na indastria, atrelada, principalmente, ao cumprimento dos
regulamentos corporativos da produgdo. Diante disso, na maioria dos casos, era
obrigatdrio o uso de marcas, selos de garantia e outros sinais nos produtos, servindo para
facilitar a fiscalizacdo da qualidade. A aposicdo indevida de uma marca ou a apropriacdo
de uma marca de outrem era qualificada como crime. Contudo, nesse periodo, ndo havia

um direito de exclusividade de uso da marca.®

Quando os artesdos passaram a enviar seus produtos para venda nas feiras no
exterior, por meio de mercadores profissionais, praticavam o comércio além dos muros
das cidades, as marcas de comércio reapareceram.”® Elas eram usadas pelo comerciante
para designar produtos de terceiros, podendo apenas adicionar-se as marcas de industria

ou substitui-las.®*

Particularmente no que se refere as marcas de industria e comércio, Nuno
CARVALHO identifica trés tipos de signos comumente usados no periodo medieval: (a)
marcas das corporacées; (b) marcas individuais dos artesdos; e (c) marcas de visita ou de

exame.*

a) Marcas das corporacoes

Com um carater coletivo, as marcas das corporagdes eram atribuidas por meio de
cartas patentes, mediante as quais se homologavam os regulamentos, que também
determinavam as suas condic¢des de uso. Exemplo disso sdo as cartas patentes expedidas,

em 1376, pelo rei francés Charles V, regulamentando o uso da marca e a venda de panos

8 CARVALHO, 2009, pp. 168 e 605. De modo geral, essas marcas eram obrigatérias e supunham o
cumprimento das prescricbes técnicas contidas nos regulamentos das corporagdes, que geralmente
determinavam as condicBes de fabricacdo de um produto em vistas de obter uma qualidade suficiente
(ROUBIER, 1954, p. 511). Ver ainda CERQUEIRA, 1946, p. 340.

% CARVALHO, 2009, pp. 464-465.

%L A protecdio conferida as marcas ndo era dada aos signos distintivos em si, mas a0 comerciante, em
pessoa. “A maior preocupacgéo destes [comerciantes] era com sua seguranga, nas estradas perigosas. Em
segundo lugar, a ameaca vinha dos tributos e dos pedagios. E, em terceiro lugar, sempre havia o risco da
inadimpléncia no momento de fazer as transagdes. Estas preocupagdes eram resolvidas por meio de salvo-
condutos outorgados pelas autoridades competentes — o rei, o senhor feudal — aos comerciantes viajantes ou
aqueles que estabeleciam entrepostos avangados em outros paises” (CARVALHO, 2009, p. 625).

% CARVALHO, 2009, pp. 549-556. VVer ainda BELSON, 2002.
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produzidos em Montpellier.*®

Na pratica, esse tipo de marca era usado pela corporacdo para chancelar os
produtos elaborados por seus membros com a aposi¢cdo de um selo ou sinal. Geralmente,
eram colocadas por oficiais eleitos pelos membros da corporacdo, depois que
constatassem que o0s padrbes técnicos estabelecidos no regulamento haviam sido

cumpridos.®*.

N&o se tratava de uma marca usada pela propria corporacdo, mas por seus
membros, dado que aquela ndo desenvolvia uma atividade de producdo ou de
comercializacdo. Ela servia para distinguir os produtos dos membros da corporacdo e
como marca de garantia ou de certificacdo. Portanto, a marca corporativa assegurava aos
consumidores e concorrentes que o produto era “leal”. Segundo ALMEIDA, a marca
“testemunhava a filiagdo do artesdo (marca coletiva) e atestava a conformidade dos
produtos com o regulamento (marca de certificacdo), gerando responsabilidade comum

dos membros da corporagdo” — um sinal de sua solidariedade.*

b) Marcas individuais dos artesaos

No periodo medieval, em algumas situacdes, além da marca da corporacdo (signo
coletivo), os regulamentos das corporacdes estabeleciam que os produtos de seus
membros devessem ser selados ou marcados com a marca individual do produtor ou

artesdo (signo privado).*®

De modo geral, as marcas individuais dos artesdos eram de propriedade das
corporagdes, sendo, em alguns casos, outorgadas aos artesdos e, noutros, por eles

escolhidas. Em geral, ainda que existissem algumas marcas facultativas a marca

% CARVALHO, 2009, pp. 549-550.

% CARVALHO, 2009, pp. 512-513; ALMEIDA, 2010, pp. 61-62. Ver ainda SERENS, 2007, pp. 632 e
seguintes.

% ALMEIDA, 2010, pp. 61-62. Ver ainda CARVALHO, 2009, pp. 512-513.

% ALMEIDA, 2010, pp. 61-62 ROUBIER, 1954, pp. 645-647. Ver ainda LAGO GIL, Rita. Las marcas
colectivas y las marcas de garantia. 2. ed. Navarra: Civitas, 2006.
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individual com a qual o artesdo assinalava seu trabalho era obrigatéria.®’

Exemplo disso pode ser encontrado nas instrucdes sobre o pdo (Assizes of Bread)
estabelecidas pelo rei Henry 111, em 1267. Seu teor determinava o seguinte: “cada padeiro
deve ter seu selo e selar o seu pdo, de modo a que se possa saber de quem é o péo e se ele

. ) : , .1 5 98
ndo o tiver feito ele sera severamente punido”.

Outro exemplo pode ser extraido do estatuto da corporacdo dos ferreiros de
Amiens, aprovado em 1374. Esse documento estipulava que o ferreiro que fabricasse
pecas de aco, branco ou negro, deveria ter marca diferente da de outros ferreiros, “com a
qual ele marcara a obra que tiver feito, a fim de que, se defeito grave ou leve for

. A . 99
encontrado, se possa saber por quem foi feita, para impor a multa”.

Portanto, a marca individual desempenhava as funcdes de identificacdo e de
atribuicdo de responsabilidade pessoal do artesdo. Na pratica, por um aspecto, servia
como um instrumento de reconhecimento do produtor do artigo, de controle do
cumprimento do regulamento e de garantia da qualidade dos produtos.'® Por outro, era
destinada a atribuicdo de responsabilidade pelo descumprimento das prescrigcdes técnicas

contidas nos regulamentos das corporagdes.'®

Ainda, em certos casos, quando um determinado artesdo distinguia-se por sua
capacidade técnica fora do comum, a marca individual servia para induzir as vendas.
Assim, poderia ter também a funcdo de servir como elemento de distin¢do. No entanto,
casos assim eram excepcionais, tendo em vista que as corporagfes ndo promoviam a
concorréncia entre seus membros. Geralmente ocorria quando os produtos locais eram
vendidos nos mercados e feiras fora das cidades com sinais de determinados artesdos que

gozassem de reputacio.®

% Ver CARVALHO, 2009, p. 557; SERENS, 2007, pp. 643-644.

% CARVALHO, 2009, p. 550.

% CARVALHO, 2009, pp. 549-550.

100 ALMEIDA, 2010, pp. 58-59. Ver ainda CARVALHO, 2009, p. 550.
101 CARVALHO, 2009, p. 557. Ver ainda TARRES VIVES, 2003, p. 43.

192 CARVALHO, 2009, pp. 512-513 e 557. Observa-se que, em principio, ndo havia a liberdade de se
negociar esse ativo. A excecdo dos artesdos livres e comerciantes ndo filiados as corporagdes, que podiam
fazer esse uso das marcas, 0s membros das corporagGes somente poderiam negocid-lo quando as regras
contidas nos regulamentos fossem suficientemente flexiveis para isso (ver CARVALHO, 2009, p. 575).
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c) Marcas de visita ou de exame

Distintamente das marcas das corporacdes e das marcas individuais dos artesaos e
comerciantes, havia ainda as marcas de visita ou de exame que apresentavam outras
finalidades. Elas eram associadas principalmente ao controle realizado por parte das
autoridades publicas. Uma funcdo era a certificacdo feita por visitadores ou magistrados
municipais. Outra correspondia a comprovagao do pagamento dos tributos. Ademais, tais
marcas também possuiam uma funcdo de distingdo. As marcas de visita, geralmente,
eram formadas por um simbolo da cidade, onde a corporacdo estava sediada. Nas feiras e
em outros mercados locais, ela servia como elemento de distin¢do de artigos originarios

de outros centros de producao.’®

Como exemplo, tém-se os regulamentos da industria da 1& de Amiens, de 1362,
que proibiam qualquer teceldo de vender os panos sem que fossem “examinados pelos
visitadores e selados em chumbo e em cera com o selo de Amiens” e que,
independentemente da quantidade vendida pelo retalhista, determinavam que ele sempre
guardasse para vender por Gltimo o pedaco onde esta colocado o selo, sob pena da
mencionada multa."*

O descumprimento das normas relativas a confeccdo de panos era levado a sério
pelas autoridades municipais. O controle ndo era apenas sobre o produto final, mas
também as oficinas estavam sujeitas a fiscalizacdo e a supervisdo do publico, a medida
que os artesdos tinham que trabalhar “a vista do povo”.'®> Esse controle dirigia-se
especialmente as atividades que forneciam os bens essenciais a populacéo, tais como péo,
farinha e bebidas, que produziam bens que envolviam pesos e medidas, como garrafas,
barris e cascos, ou outras que implicavam a utilizacdo de metais preciosos, como ouro e

prata.'®

103 A expressdo francesa droit de marque significa, entre outros sentidos possiveis, 0s impostos devidos
sobre a manufatura de um produto e a comprovacdo do pagamento pela aposicdo de um sinal
(CARVALHO, 2009, pp. 512-513).

194 ALMEIDA, 2010, pp. 62-64. CARVALHO, 2009, pp. 544-546.
15 ALMEIDA, 2010, pp. 62-64. CARVALHO, 2009, pp. 544-546.
106 ALMEIDA, 2010, p. 64.



50

Diante desse cenario, no periodo medieval, deu-se origem a utilizagdo
generalizada e consistente de signos distintivos em produtos e estabelecimentos
comerciais. O sistema de marcas estabelecido nessa época, no entanto, passa por

importantes transformacdes durante a Idade Moderna.'%’

Nessa nova fase, a influéncia das corporag¢fes encontrava-se em declinio e seu
poder se transferia para incipiente Estado moderno. Com especial atencdo as marcas, 0
Estado estabeleceu novas regras. Nesse sentido, criou os registros publicos de marcas e
formalizou o principio da distinguibilidade, o qual, até entdo, era repudiado pelo sistema
corporativo em prol da “ndo concorréncia”.*®

Cumpre notar, contudo, que as novas regras aplicaveis as marcas, estabelecidas
pelo Estado, ndo consistiam propriamente em legislacdo de marcas, mas em regulamentos
técnicos. Essa logica imperava tendo em conta que os governos utilizavam as marcas,
predominantemente, com o propdsito de certificar o cumprimento de normas técnicas,

como ocorria no periodo medieval em relacéo as corporacdes. %

Nesse sentido, por exemplo, foi estabelecido o Regimento dos Panos de Portugal,
compilacdo normativa aprovada por D. Pedro I, em 1690, que continha normas técnicas
atinentes a varios tipos de panos e dispunha sobre as respectivas marcas. Além de
estabelecer um sistema de registros publicos das marcas, no se refere ao principio da
distinguibilidade, o regimento deixava evidente que a diferenciacdo entre 0s signos se
destinava a separar os panos de melhor qualidade dos de qualidade inferior. Para os
varios tipos de panos e especialidades profissionais, como pisoeiros, tintureiros, dentre
outros, o regimento impunha a colocagcdo dos mesmos signos distintivos e de certificagéo,

variando apenas a letra e os riscos identificadores do tipo de pano.'*°

Com a diferenciacdo dos signos apostos nos produtos de distintos profissionais,

afetos a questdo da qualidade, a reputagdo passou a agregar valor as mercadorias e a

197 CARVALHO, 2009, p. 167.
18 CARVALHO, 2009, pp. 570-571; TARRES VIVES, 2003, p. 44; BELSON, 2002, p. 9.
109 BELSON, 2002, p. 9.

19 Havia punigdo caso os panos de um teceldo levassem a marca de outro teceldo (CARVALHO, 2009, pp.
569-570).
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revelar que os consumidores as reconheciam por meio da marca.*** Houve, dessa forma,
valorizagéo e reconhecimento da reputacdo dos artesaos e comerciantes individualizados,
afastando-os, de certo modo, da identidade das corporacfes. A nova funcdo conferida as
marcas — a de distingdo — foi, assim, gradativamente incorporada a vida econdmica desde

o0 comego da Revolugdo Industrial. 2

Tal situacdo aponta que o sistema de marcas, conforme observa Nuno CARVALHO,
“ja tinha crescido para fora do regime corporativo ¢ o seu USO Se tinha generalizado como
forma de garantir a diferenciacdo de produtos e de internalizar as vantagens competitivas

11
de uns sobre os outros”.!*?

Particularmente na Franca, com a Revolucdo, que trouxe consigo a abolicdo das
corporagdes, suprimiu-se tudo o que estivesse relacionado com o regime corporativo,
incluindo-se as regras de protecdo as marcas.'** Por efeito, na auséncia de mecanismo de

protecdo das marcas, a contrafacdo generalizada tomou conta do territorio francés.

Frente a essa situacéo, foi editada a Lei do 22 Germinal,"> Ano XI, em 12 de abril
de 1803, que tratou de regular, dentre outros assuntos, as “marcas particulares”. Ela
instituiu o direito a marca pelo uso, mas determinou gque 0 registro era necessario para

que o direito pudesse ser exercido contra terceiros.'*® Observa-se que, nesse momento,

1 Em 1779, as vésperas da revolugdo, o governo francés intensificou o controle sobre a qualidade dos
panos e ampliou o sistema de marcas. Em 19 de maio desse ano, Luiz XVI aprovou o regulamento das
fabricas, o qual consistiu, essencialmente, num conjunto de normas sobre padrdes técnicos e o0 uso das
respectivas marcas. Esse mesmo regulamento reconhecia aquelas marcas ja tornadas notérias, com mais de
60 anos de uso, e dispensava-as da visita técnica. A mesma dispensa era dada aos mestres que tivessem
herdado a marca de seus pais (CARVALHO, 2009, p. 585).

112 CARVALHO, 2009, pp. 585-587.

113 CARVALHO, 2009, pp. 585-587.

4 BRUCH, 2011.

15 “Germinal” significa o sétimo més do calendario republicano francés.

118 Esta lei tratava da organizacdo da industria, da protecdo dos trabalhadores, do contrato de aprendizado e
das “marcas particulares”. Caracterizava-se como um “esbogo de uma lei de marcas” (CARVALHO, 2009,
pp. 587-588). Ver ainda ROUBIER, 1954, pp. 499-501. Apdés a Lei do 22 Germinal, de 1803, e a Lei do 25
Germinal, também de 1803, o Cddigo Penal de Napoledo, de 1810, estabeleceu puni¢do criminal para a
contrafacdo de marcas. (BRUCH, 2011, p. 54) Na sequéncia, “um decreto de 9 de fevereiro de 1810
regulamentou as marcas das cartas de jogar. Decretos de 1811 e 1812 estabeleceram regras sobre as marcas
dos sabdes (o ultimo tratou de uma marca especifica para os sab8es de Marselha). Leis de 1816 e 1819
cuidaram das marcas dos panos de 13 e de algoddo. Uma lei de 1824 estendeu as san¢bes do Artigo 423 do
Cadigo Penal de 1810 (relativo a repressdo da contrafacdo do ouro e da prata bem como de pesos e
medidas) aos atos de alteracdo e substituicdo fraudulentas dos nomes comerciais e dos nomes dos lugares
de fabricagdo sobre objetos fabricados e suas embalagens. E uma portaria de 1846 continha normas sobre as
marcas utilizadas pelos farmacéuticos, as quais eram de uso obrigatdrio nas substincias venenosas”
(CARVALHO, 2009, p. 588).
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ndo se considerava a possibilidade de protecdo de marcas de carater coletivo (marcas
coletivas ou de certificagcdo), uma vez que toda forma de associacdo profissional havia

sido proibida pela legislacdo de 1791.

Em termos legais, a protecdo conferida as marcas ocorria por meio da repressdo a
concorréncia desleal, da repressdo ao uso da falsa indicacdo de procedéncia e, ainda, da
protecdo ao consumidor. Nao se tratava de um direito exclusivo de uso da marca do

produtor.

Na Europa, esse tipo de protecdo das marcas somente foi conferido a partir do
século XIX."" Na Inglaterra, por exemplo, o reconhecimento da exclusividade do uso de
signos distintivos evidenciou-se, efetivamente, em decisfes das cortes inglesas, durante
esse periodo, quando j& havia ocorrido a descorporativizacdo no pais. Antes disso, as

questdes relativas as marcas eram comumente decididas no interior das corporages.*'®

Um dos primeiros casos em que, de forma indireta, foi assegurada a protegédo da
exclusividade de uso de uma marca foi decidido em 1816, pelo Court of Chancery. Trata-
se da disputa Day v. Day, em que o réu foi acusado de usar rotulos em artigos
metaldrgicos, imitando os do autor. Nesse embate, o tribunal concedeu um interdito para
proibir a infragdo da marca. Em outro caso ocorrido em 1821, intitulado Edmonds v.
Benbow, a Corte decidiu de forma direta a questdo. O autor, proprietario do jornal The
Real John Bull, pediu e obteve o interdito contra a publicacdo, por um concorrente, de um

jornal com o titulo semelhante, The Old Real John Bull.*°

O reconhecimento legal do direito de excluir terceiros na Inglaterra ocorreu
apenas em 1875, quando se adotou a primeira lei nacional de marcas.*® Com o
incremento da rivalidade entre produtores e entre comerciantes, 0s produtos comecam a

ter especificidades diferenciaveis, seja em relacdo as materias-primas ou as técnicas

1T CARVALHO, 2009, p. 584.

18 As primeiras disputas que transcenderam as corporacdes e que levaram as instancias decisérias a
resolver conflitos entre comerciantes diziam respeito aos nomes de cidades, 0s quais serviam para
distinguir mercadorias postas em concorréncia nas feiras regionais ou internacionais. Em relagdo as marcas
dos artesdos, somente apareceram 0s casos judiciais na ocasido em que as corporagdes desapareceram e as
marcas comegaram a ter um papel maior no comércio de longa distancia (CARVALHO, 2009, p. 592).

19 CARVALHO, 2009, p. 588-593.

120 poucos anos antes de a Convencdo de Paris estabelecer regras harmonizadoras dos vérios sistemas
nacionais, em 1883.
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empregadas. Assim, as marcas individuais, de industria e comércio, desenvolveram-se
com o intuito de promover tal diferenciacdo e, por conseguinte, a concorréncia,

assumindo os contornos atuais atribuidos as marcas de produtos e servicos.**

Posteriormente, com o retorno das associagdes profissionais e agremiacGes, em
um primeiro momento, e com 0 surgimento das organizacGes de normalizagdo, mais
tarde, as marcas coletivas e de certificacdo sdo retomadas e passam a ter as carateristicas

contemporaneas, reaproximando a normalizacdo técnica da propriedade intelectual.

As particularidades concernentes aos sistemas de marcas e de patentes as
distinguem daquelas encontradas no sistema de direitos de autor, cuja analise se realiza a

seguir, com especial atencdo as obras de contetdo técnico.

1.3 NORMAS TECNICAS E DIREITOS DE AUTOR: DO DIREITO DE
REPRODUZIR A EXCLUSIVIDADE DE REPRODUCAO

H& muitos séculos apareceram obras literarias e artisticas com contetdo técnico,
especialmente revelando avangos tecnoldgicos. Evidéncias podem ser encontradas ainda
na Antiguidade. Apds o fim do Império Romano do Ocidente, ocasido em que a Europa
ressurgiu de uma prolongada crise econdmica e tecnoldgica, alguns obras destinadas a

divulgaco das técnicas podem ser dentificadas.'?

121 \Jer CARVALHO, 2009, pp. 466 e 508 e. A lei inglesa de marcas algumas décadas depois, em 1905, na
secdo 62, admitiu expressamente a possibilidade de registrar marcas especiais sob a forma de “marcas de
padronizagdo”, quando uma associagdo ou pessoa se encarregasse de controlar os produtos de outros, em
respeito a sua origem, material, modo de fabricagdo, qualidade, entre outras caracteristicas, o que
certificava com a aplicacdo da marca sobre 0s produtos, uma vez realizado o controle sobre eles (BELSON,
2002, p. 15; UZCATEGUI ANGULO, Astrid Coromoto. As Marcas de Certificagdo. 2006. Tese
(Doutorado em Direito), Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciéncias Juridicas — CCJ,
Floriandpolis, 2006).

122 No fim do século I1I a.C, “Philon de Bizéncio, que por algum tempo integrou a equipe de pesquisadores
e inventores do Museu de Alexandria, deixou varias obras nas quais descrevia criagbes de um dos maiores
inventores da Humanidade, Ctesibius, bem como algumas de suas proprias criagdes. Mais tarde, no século |
d.C., Hero de Alexandria, produziu alguns manuais, entre os quais ‘Pneumatica’ e o ‘Tratado dos
Automatos’, em que descreveu muitos de seus inventos. Ainda no século I a.c., Vitruvio escreveu ‘De
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No século XIII, um notével exemplo ¢ atribuido ao arquiteto itinerante Villard de
Honnecourt, que deixou importantes esquemas relativos as técnicas de construcdo de
catedrais e maquinas utilizadas para tal fim. Na Renascenca, o fenémeno da divulgacéo
tecnoldgica intensificou-se. Nesse periodo destacam-se os trabalhos de Georgius
Agricola, Leonardo da Vinci, Tacolla, Brunelleschi, Besson e Ramelli, cujo contetdo
técnico se encontra mais nos desenhos do que nas explicagdes escritas. Com o passar do
tempo, também as cartas patentes passaram a se caracterizar como fontes de conteido
técnico, por meio da divulgacdo das descrigcdes das técnicas elaboradas pelas corporacées

e pelos inventores.'?®

No periodo medieval, embora tenham surgido os primeiros esbocos de livros e de
manuais técnicos, a sociedade ainda ndo se revelava plenamente capaz de aprender a
abstrair conceitos técnicos que permitissem a sua descri¢do de maneira a dissemina-los a
distancia. Tal situacdo, aliada a falta de meios técnicos de impresséo e ao elevado preco
do papel, fazia com que a transferéncia formal da tecnologia se desse de maneira aleatoria
e bastante lenta, principalmente por meio de uma relacdo pessoal mestre-aprendiz

(aprendizado) ou de outras formas, como a imitagdo e a emulacéo.'**

Conforme observa Nuno Pires de CARVALHO, “o fendmeno da intensificacdo das
obras sobre tecnologia decorreu, por uma dessas ironias de que a Historia é prolifica, da
invencdo (ou reinvencéo) por Gutemberg, dos tipos méveis de impressdo”. **> Com sua
invencdo — a prensa mével —, o custo para a impressdo de cdpias de livros ficou reduzido.
Diante disso, inventores podiam extrair renda de suas invencdes e conhecimentos

técnicos de outro modo que ndo a sua exploracao industrial direta. Um desses métodos

Architectura’, obra em que teceu extensas consideracdes técnicas sobre a arte de construir e descreveu
novas maquinas” (CARVALHO, 2009, p. 278).

12 CARVALHO, 2009, pp. 278 e 180. A racionalidade das patentes do periodo medieval estava no fato de
que a transferéncia de tecnologia se dava pelo contato direto humano, isto €, pelo aprendizado; contudo,
séculos depois, passaram a contemplar documentos descritivos.

124 «“Mas a imitagio s6 é possivel quando a tecnologia é “visivel’ num determinado artigo, o que ndo era o
caso da 14, pois a qualidade do produto final ndo dependia s6 da qualidade da matéria-prima, mas também
do processo de fabricagdo. E a emulacdo depende muito do acaso, dadas as circunstancias em que se da.
Nem a imitagdo nem a emulacdo podem ser integradas como componentes fidveis numa politica de
promogéo tecnologica” (CARVALHO, 2009, p. 183).

125 CARVALHO, 2009, pp. 279-280.
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era, precisamente, o de vender livros com contetido técnico.?

Tecnblogos também escreviam sobre suas invencdes e descobertas com o fim de
atrair investidores, mas buscavam resguardar seus direitos por meio do segredo. Leonardo

da Vinci teve esse cuidado ao ocultar em seus escritos o “segredo” de suas invengdes.'?’

Como ndo havia um direito de autor — pelo qual o autor e seus sucessores
adquirem, pelo simples fato de criar, o direito exclusivo de proibir a reprodugédo por
terceiros, como na atualidade —, os editores recorriam aos privilégios industriais,
mecanismo juridico que entdo j& existia. Além disso, os editores também recorriam as
marcas como meio de protecdo de seus investimentos na aquisicdo de manuscritos

originais.*?®

Patentes foram concedidas em nome da prosperidade da inddstria tipogréafica,

como forma de compensar os autores e de protegé-los da concorréncia.'*®

A prética de
conceder privilégios exclusivos para impressdo de obras, rapidamente, espalhou-se de

Veneza para toda a Italia, e daf para a Franca e a Inglaterra.'*®

No século X VI, tornou-se comum 0s soberanos autorizarem a impressao de livros
por meio de privilégios (tendo, contudo, passado pelo teste da censura), de forma a que
outros editores ndo podiam reproduzir as obras. Semelhante aos privilégios industriais,
“os privilégios de edicdo eram uma mistura do pedido de autorizacdo para publicar com o

pedido de direito de proibir terceiros de imprimirem a mesma obra”.**

126 | ADAS, Stephen P. The International Protection of Literary and Artistic Property: International
Copyright and Inter-American Copyright. New York: The Macmillan Company, p. 13-14. vol. 1.

27 CARVALHO, 2009, pp. 281-283. Isso revela que essas obras ndo desempenhavam as mesmas fungdes
que possuem hoje 0s manuais técnicos.

122 CARVALHO, 2009, pp. 279-280. Ver POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Le Droit D’Auteur. Paris:
Economica, 2005, pp. 5-8.

129 CARVALHO, 2009, p. 280; BASSO, Maristela. Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 70.

130 HESSE, Carla. The rise of intellectual property, 700 b.c.— a.d. 2000: an idea in the balance, Dadalus,
Spring 2002, pp. 26-45. Ver ainda BASSO, 2000, p. 70.

131 CARVALHO, 2009, pp. 279-280. Os privilégios de impressdo também foram usados para a protecio de
desenhos industriais, na Inglaterra, no século XVII. LADAS identificou uma das primeiras leis sobre
desenhos, estabelecida na Inglaterra, no Século XVIII, uma lei de 1787, intitulada “An act for the
encouragement of the arts of designing and printing lines, cottons, calicoes ans muslins, by vesting the
properties thereof in the designer, printers, and proprietors for a limited time”. A referida lei conferia um
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Dois casos exemplares ocorreram na Inglaterra. Um deles diz respeito ao
privilégio concedido a William Facques, em 1504, e ao nome dado & editora fora King'’s
Printer. Sua posicdo lhe assegurou um direito exclusivo de imprimir as proclamacdes
reais, estatutos, regulamentos e outros documentos oficiais. Outro ocorreu em 1557,
quando a coroa inglesa organizou a guilda de editoras conhecida como Stationers’
Company e Ihe conferiu 0 monopdlio virtual sobre as publicaces e impressdes, tanto em

Londres como no Reino Unido como um todo.**

No século seguinte, a vida cultural na Europa sofreu uma dréstica transformacéo,
que ocasionou a ampliacdo do nimero de leitores na classe média e, por efeito, uma
expansdo do comércio de obras impressas. Com o incremento da demanda pelas
publicacbes, os autores viram-se prejudicados e passaram a reivindicar melhor
remuneragao por suas obras. Assim, procuravam vender apenas os direitos a uma Unica

edicdo. Associados a isso, comecaram a reivindicar uma protecao sobre suas criagdes.**

Os autores queriam o reconhecimento de direitos de propriedade sobre suas
composigdes, como absolutos e perpétuos. Ja as guildas de editores esperavam que seus
privilégios fossem reconhecidos como direitos de propriedade que pudessem ser
defendidos contra a pirataria nas cortes. De outra parte, editores estrangeiros e provinciais
clamavam contra monopdlios perpétuos das guildas de livreiros em Londres e Paris,
sobre os livros mais lucrativos. O governo esperava incrementar o comércio e incentivar
uma populacdo mais educada dentro de seus dominios, enquanto os leitores queriam

134

livros mais baratos.”" As fortes pressdes das diversas partes resultaram na reforma da

indUstria editorial europeia.*®

Gradativamente, apds varias disputas envolvendo editores, no século XVIII
desaparece o sistema de monopdlios, dando lugar ao principio da defesa dos direitos

individuais.**® A primeira lei especifica sobre o direito de autor surgiu a partir do Estatuto

direito exclusivo de impressdo do novo desenho por um periodo de dois meses, que passou para trés meses
em 1794 (LADAS, 1933, pp. 12-13).

132 HESSE, 2002; LADAS, 1938, p. 15-16.
133 HESSE, 2002.
134 HESSE, 2002.

135 Os Ingleses foram os primeiros a levantar a questdo ap6s a extingdo da Lei de Licenciamento, em 1695,
que havia regulamentado o comércio de livros e a censura (BASSO, 2000, p. 70).

136 BASSO, 2000, p. 70.
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da Rainha Ana, em 1709, na Gré-Bretanha, quando foi sancionado o copyright, ou direito
de reprodugéo, ndo em favor dos editores, mas dos autores. Assim, 0 autor passou a ter o
privilégio sobre a obra intelectual. Tando como base esse estatuto, varios paises editaram

leis tutelando os direitos de autor, como a Dinamarca, em 1741.%’

Na Franga, foi a Revolucdo que deu a oportunidade de reconhecimento da
legitimidade de um direito de propriedade de propriedade literaria e artistica aos autores.
Em 1777, o Conselho de Estado, em duas resolugbes, votou a abolicdo dos privilégios
perpétuos sobre livros. Por meio de um edito real, a controvérsia atinente aos privilégios
foi resolvida, definitivamente, de modo a evocar o moderno direito de autor: os

privilégios s6 eram concedidos para obras novas e com validade temporaria.**

Em 1791, esses direitos foram consagrados pela lei de 13-19 de janeiro.
Posteriormente, a protecdo foi ampliada por uma nova lei de 1773, a qual determinou que
todos os autores de escritos, compositores de mausica, arquitetos, escultores, pintores,
desenhistas, gravadores de quadros e desenhos gozassem, durante toda a sua vida, do
direito exclusivo de vender, fazer vender, distribuir suas obras no territério francés, assim
como ceder a propriedade, no todo ou em parte.**® Essa lei serviu de inspiracio a outros

paises, representando um passo fundamental no reconhecimento dos direitos de autor.**

37 LADAS, 1938, pp. 12-18; BASSO, 2000, p. 71.

38 No caso de os autores sobreviverem ao término do privilégio, este seria prorrogado até a sua morte,
“mas se houvesse ampliagdo da obra em pelo menos um quarto de sua extensdo, os privilégios poderiam ser
prorrogados. Os privilégios poderiam também ser concedidos aos proprios autores. Nestes casos, a sua
duracdo seria perpétua — a menos que fossem mais tarde cedidos aos editores. Uma vez extintos os
privilégios, outros editores poderiam obter autorizagdes para publicar (mas sem privilégio exclusivo)”
(CARVALHO, 2009, p. 281). Ver BASSO, 2000, p. 71; POLLAUD-DULIAN, 2005, pp. 11-12.

13 POLLAUD-DULIAN, 2005, pp. 12; BASSO, 2000, p. 71. Essa lei foi utilizada pelos autores de
desenhos e modelos industriais até o surgimento da lei especial, em 1809. Tal lei garantia aos autores a
propriedade dos desenhos e modelos de qualquer natureza e destino, sem estabelecer diferencas entre
desenhistas artisticos e desenhistas industriais e sem considerar fosse o desenho ou modelo do campo da
arte ou do comércio. Essa lei, no entanto, destinava-se, especialmente, as fabricas de seda de Lyon, somente
tendo sido estendida a todas as inddstrias e a toda a Franca em 1825 (LADAS, 1933, p. 13). Ver ainda
ROUBIER, 1954, p. 26; GREFFE, Pierre; GREFFE, Francois. Traité des dessins et des modéles. Paris:
Librairies Technicques, 1974, pp. 1-19; SILVEIRA, 1982, p. 55.

140 Nos Estados Unidos, a Constituicdo de 1787, que preconizou o direito exclusivo por tempo limitado ao
autor sobre seus escritos, serviu de base & primeira lei americana sobre direito de autor, em 1790 (LADAS,
1938, pp. 18-20). “Do texto constitucional americano, merece destaque seu art. 1°, sec. 8: “The Congress
shall have power: 8. To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to
Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries’.” (UNITED
STATES OF AMERICA, 2004. Ver ainda CARVALHO, 2009, p. 281; BASSO, 2000, p. 71). Segundo
Maristela BASSO, “no quadro do direito de autor e conexos, os interesses dos autores foram os Unicos
levados em consideragdo. Contudo, nio tardou a se falar dos chamados ‘direitos conexos’, cuja tutela esta
intimamente vinculada a evolucdo das técnicas de comunicacdo e divulgagdo. A protecdo dos direitos
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Apos a Revolucdo Francesa, os atos oficiais, os textos legais ou regulamentares,
circulares e instrugdes administrativas e outros textos oficiais deixaram de ser protegidos
por direitos de autor. Em 1898, essa situacdo foi confirmada por uma decisdo judicial.
Segundo POLLAUD-DULIAN, essa protecdo consistia em uma “aberracdo do Antigo
Regime”, por meio da qual o rei podia atribuir privilégios sobre a publicacdo desses

documentos.**

Embora os textos oficiais tenham sido excluidos da protecdo pelos direitos de
autor, a protecdo das normas técnicas adotadas pelas organiza¢cdes de normaliza¢do nao
foram excepcionadas, resguardando, portanto, seus direitos de exclusividade quanto a

reproducdo (copia) das normas. #?

Foi assim que, no século XVIII, o regime juridico dos privilégios de edicdo
(direito exclusivo de reproduzir), nitidamente, separou-se dos privilégios industriais
(direito exclusivo de usar), quando também surgiu a expressdo “propriedade literaria”.
Nessa nova fase, 0 autor detém o direito exclusivo a reproducdo de sua obra, ndo mais o

editor.1*

Contudo, a confusdo entre o direito exclusivo de usar e o direito exclusivo de
reproduzir perdurou até o século XIX, em muitos paises,*** até ficar evidente que a
protecdo autoral se restringia a forma de expressao e ndo ao contetdo técnico expresso
nas obras protegidas. Embora muitas vezes questionada, a protecdo de obras com

conteddo técnico foi assegurada pelo direito de autor na sua forma de expresséo.

No século XX, esse mesmo regime de protecdo das obras literarias estendeu-se
para a protecdo dos programas de computador em si, resguardando aos autores o direito

sobre a expressao das fungbes contidas nos codigos — mesma ldgica aplicada aos livros

conexos, afins ou vizinhos do direito de autor iniciou-se com os artistas intérpretes ou executantes. A
evolucdo dos meios técnicos trouxe novos problemas aos produtores de fonogramas e organismos de
radiodifusdo e, mais recentemente, a comunicacdo por satélites de radiodifusdo direta, a reprografia de
documentos, aos programas e utilizagdo das obras obtidas por computador” (BASSO, 2000, p. 72).

11 POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 133.

142 No século X, o soberano manifestava seu poder por meio da adocdo dos padrdes de medidas e do
controle das coOpias existentes (SILVA, 2004, pp. 30-31). Na atualidade, os organismos de normalizacéo
detém tal poder, ao serem as titulares dos direitos de exclusividade de reproducéo das normas técnicos, com
base nos direitos de autor.

143 \Ver CARVALHO, 2009, p. 281; BASSO, 2000, p. 71.
144 CARVALHO, 2009, pp. 281-283.
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técnicos do século XIX.

A analise da evolucao historica da propriedade intelectual e da normalizacao
técnica realizada neste capitulo revela que ambos os regimes se desenvolveram de forma
paralela, guardando certas complementaridades. Dentro desse cenario, observa-se que as
origens da propriedade intelectual tem por fundamento o sistema medieval de

normalizacgdo técnica, que sofreu transformacdes ao longo dos séculos.

Outro aspecto que se percebe é a separa¢do que ocorre entre 0S regimes com as
revolucBes liberais, que rompem com os privilégios e monopdlios individuais gerais,
resguardando apenas os privilégios de carater técnico — os privilégios de invencgdes (a
partir do qual se desdobram diversos direitos de propriedade intelectual como as patentes,
os desenhos industriais e os direitos de autor) — e os privilégios das corpora¢des. No caso
da Inglaterra, esses privilégios conferiam as corporacGes um papel muito semelhante, sob
a perspectiva da técnica, ao das organizacdes de normalizacdo contemporaneas na adocao
de normas técnicas e na certificacdo. Na Franca, com a extingdo das corporacdes,
observa-se que a Administracdo Puablica assume esse papel com seu corpo de
engenheiros, 0 que deixa mais nitido o afastamento da normalizagdo técnica da

propriedade intelectual.

Embora tendo se dissociado, ambos 0s regimes mantiveram caracteristicas que 0s
complementam, mas que também geram tensfes, conforme andlise a ser realizada no
terceiro capitulo. Para isso, antes se considera necessario um exame mais acurado e
preciso do regime de normalizacdo técnica. Nesse sentido, 0 proximo capitulo tem como
objetivo estabelecer a base conceitual da normalizagdo técnica, que serve para embasar a
analise desenvolvida no terceiro capitulo, quando a reaproximacdo da propriedade

intelectual e normalizacdo técnica revelam as tensGes inerentes a sua relacéo.
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Capitulo 2

BASES DE REFERENCIA CONCEITUAL DA NORMALIZACAO
TECNICA NA ATUALIDADE

O resgate histdrico apresentado no primeiro capitulo evidenciou que a regulacdo
da técnica passou por progressivas transformacfes para se ajustar as demandas da
sociedade. Esse processo foi impulsionado pela revolucdo industrial e pela gradativa
padronizacdo dos modelos de producdo. Nesse cenario, incentivada pela necessidade de
se produzir, com menor esfor¢o, maior seguranca e qualidade, uma quantidade de bens
materiais suficientes para satisfazer as necessidades crescentes de uma emergente massa
de consumidores (a época, 0s burgueses), desenvolveu-se a nocdo contemporanea de

normalizacdo técnica.

Essa ideia concretizou-se com a criagdo dos primeiros organismos nacionais de
normalizacdo, dentre os quais se destaca, no Reino Unido, o Engineering Standard
Committee, estabelecido em 1901 e transformado em 1929 na British Standards
Institution (BSI)."** As empresas também foram influenciadas pelo fenémeno da
normalizacdo, o que levou ao surgimento dos primeiros organismos empresariais, como é
0 caso da instituicdo de normalien estabelecida pela empresa Siemens, em Berlin, na

Alemanha, no ano de 1908.%4

A formacdo de organismos de normalizacdo foi resultado de uma tendéncia que ja
havia contagiando empresas dos mais variados setores. Um exemplo classico desse

movimento, ainda na primeira metade do século XIX, é conferido ao fabricante de

145 Em 1929, o0 BSI obteve seu reconhecimento ptblico por meio de uma Royal Charter. E (inico organismo
autdbnomo de normalizacdo do Reino Unido na atualidade. Foram as organizacdes profissionais de
engenheiros, dentre as quais se incluem as associa¢fes de engenheiros civis, elétricos e mecénicos, o Real
Instituto de arquitetos navais e o instituto de carvéo e do ago, que fundaram a BSI (TARRES VIVES, Marc.
Normas Técnicas y Ordenamiento Juridico. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, pp. 129-130).

1 HESSER observa que, segundo definicdo de Ludwig Loewe & Co. AG, em 1908, “normalien”
significava “the engineering parts which can be used everywhere, in every factory, parts which are
fabricated interchangeably, manufactured from correctly-chosen material and which can be bought from a
special factory at a price so cheap that one’s could never hope to match it”. Esse modelo serviu de exemplo
para muitas companhias, ampliando, cada vez mais, a importancia da normalizagdo técnica no setor
industrial (HESSER, Wilfried. An introduction to standards and standardization. Zurich: Beuth, 1998, pp.
31-32).
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moveis, Michael Thonet. Por volta de 1830, com uma visdo unitéria do produto, do
mercado e da producdo, em vez de fabricar cem cadeiras, uma diferente da outra, Thonet
estabeleceu um padrdo em seus moveis. Era muito mais lucrativo fazé-las todas iguais, o
que significava menos desperdicio, mais rapidez na producéo e reducgéo de custos. Assim,
ele criou moveis padronizados, facilmente montaveis e, ainda, vendaveis a partir de um
catalogo. O catalogo chegou a quatorze mil objetos diversos, cada qual acompanhado de

preco e medidas.*’

Conforme observa o socidlogo italiano Domenico DE MASI,

E um ciclo continuo: se usam métodos estandardizados para fazer produtos
estandardizados, vendidos a precos estandardizados. [...] Porém, para se obter a
venda de produtos feitos em série, deve-se, naturalmente, padronizar também o
gosto dos consumidores, fazendo-os desenvolver um gosto standard.**®

Dentro desse contexto, a padronizacao do consumo foi um dos pontos que Henry
Ford buscou solucionar. O simbolo desse novo modelo econémico ¢ o “Modelo T”, o
automavel inventado por Ford em 1908. Até 1932, ele havia produzido dezesseis milhGes
de exemplares que, embora com pequenas variagcdes sucessivas, permanecerem com uma
estrutura basicamente igual, durante o periodo. Ford possuia um slogan, que pressupunha
uma massificacdo do gosto do consumidor: “Any customer can have a car painted any
color that he wants so long as it is Black” (Qualquer cliente pode ter um carro pintado da
cor que ele queira, desde que seja preto).**

Outro exemplo que se destaca é o de Theodore Newton Vail. Em fins de 1860,
trabalhando como funcionario dos correios na estrada de ferro, Vail observou que duas
cartas ndo iam necessariamente pela mesma rota para o seu destino. Malas postais
viajavam, muitas vezes levando semanas ou meses para chegarem aos seus destinos. A
partir disso, ele introduziu a idéia da rota padronizada, de modo que todas as cartas que
seguiam para um mesmo lugar teriam o mesmo caminho. Desse modo, ele ajudou a

revolucionar o servigo postal. Mais tarde, formou a American Telephone & Telegraph

7 DE MASI, Domenico. O Ocio Criativo. Rio de Janeiro: Sexante, 2000, pp. 44-45.
148 DE MASI, 2000, pp. 55-56.

9 FORD, Henry. My Life and Work. Fairfield, US: 1st World Library, 2003, p. 88. Ver ainda DE MASI,
2000, pp. 55-56: HESSER, 1998, p. 29.
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(AT&T), quando decidiu colocar um telefone idéntico em cada lar americano.*

Esse panorama evidencia a amplitude que a normalizacdo técnica alcancou.
Conforme destaca Marc TARRES VIVES, no presente, “o objeto da normaliza¢do ndo se
limita meramente a produtos industriais, sendo absolutamente a todo aquele que é fruto

»151 & abarca

do génio humano”. Hoje, ela atende a “toda esfera vital do ser humano
funcBes de grande relevancia na sociedade, desde garantir seguranca e protecdo a saude e
ao meio ambiente, proporcionar maior compatibilidade, intercambialidade e
interoperabilidade tecnoldgica e social, até promover melhor desempenho econdmico,

controle de variedade e facilidades de uso.*

Ainda, ao buscar promover o uso de tecnologias de elevada qualidade e eficiéncia
e ambientalmente amigaveis, a normalizacdo é considerada um instrumento fundamental
para combater muitos desafios colocados a sociedade global e promover a inovacgdo, a
transferéncia de tecnologia e o desenvolvimento sustentavel das naces. Ademais, com o
crescente grau de interdependéncia econémica mundial, a relevancia da normalizacéo
técnica para o comércio internacional também aumentou consideravelmente. Por
estimular a adocdo de padrdes tecnol6gicos comuns nos diversos paises, constitui um

grande facilitador do fluxo internacional de bens, servicos, investimentos e tecnologias.

Contudo, mesmo que se pretenda, por meio da normalizacdo, o estabelecimento
de padrBes comuns universais, na atualidade, ainda ndo existe uma Unica e uniforme
concepe¢do de “normalizagdo”, tampouco do que vem a ser uma “norma técnica”. O termo
em inglés “standard”, do qual se traduz a expressao “norma”, possui uma pluralidade de

significados e usos, ensejando distintas implicacdes.

1% NELSON, Richard R. As fontes do crescimento econémico. Campinas: Editora Unicamp, 2006, p. 219-
220; WINSECK, Dwayne Roy; PIKE, Robert M. Communication and empire: media, markets, and
globalization, 1860-1930. Durham, NC: Duke University Press, 2007, p. 187.

11 TARRES VIVES, 2003. p. 232. Assuntos, como engenharia, transporte, agricultura, grandezas e
unidades, por exemplo, podem ser vistos como campos de normalizacéo (Ver paragrafo 1, ABNT ISO/IEC
GUIA 2:2006). Atualmente, a normalizacdo ndo se restringe ao estabelecimento de documentos que aporte
solucbes a problemas técnicos relacionados a industria, mas também ao setor do comércio.

152 540 objetivos que, na prética, podem estar sobrepostos (Ver paragrafo 2, Nota, ABNT ISO/IEC GUIA
2:2006). Em termos funcionais, por meio desses objetivos, a literatura destaca algumas funcdes que a
normalizagdo exerce: energética, de ordem, transacional, nutricional, de salde, educacional, defensiva,
legal, de seguranca, de qualidade, de cumulatividade, de suprimento, de intercAmbio, organizacional, de
informacdo, de transferéncia de tecnologia e de desenvolvimento (HESSER, 1998, pp. 40-43).
BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. Das Praticas Comerciais: das praticas abusivas. In:
GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Codigo de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do
anteprojeto. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 2007.Cap. V, Sec. IV, p. 385.
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Diante disso, para a melhor compreensdo da normalizagdo técnica no periodo
atual, em especial dos elementos, terminologia e defini¢cbes que essa atividade envolve, o
presente capitulo dedica-se a delinear suas bases de referéncia conceitual. Embora sob o
risco de algumas imprecisbes em virtude da disparidade de significados, busca-se
estabelecer alguns parametros a respeito dos termos empregados neste trabalho. Assim,
partindo da nocdo de normalizacdo técnica e suas caracteristicas essenciais, segue-se para
a analise da tipologia das normas técnicas, concluindo-se com o exame da relacéo entre

elas.

2.1 NORMALIZACAO TECNICA E SUAS CARACTERISTICAS ESSENCIAIS

A normalizacdo encontra suas bases na uniformidade da terminologia utilizada,
fundada em um vocabulario técnico especializado e amplamente aceito. Nesse contexto,
no plano internacional, uma das principais referéncias é o vocabulério adotado pela
Organizacdo Internacional de Normalizacdo (ISO, sigla inglesa) juntamente com a
Comissao Eletrotécnica Internacional (IEC, acrostico em inglés): o Guia ISO/IEC 2:1991.
Outra referéncia fundamental diz respeito ao Anexo 1 do Acordo sobre Barreiras
Técnicas ao Comércio (Acordo TBT), da Organizacdo Mundial do Comércio (OMC), que

também traz um conjunto de termos e definicées concernentes & normalizacéo técnica.™®

Em sua sexta edi¢do, o Guia hoje denominado “Guia ISO/IEC 2:2004” ¢ um

documento amplamente reconhecido em &mbito mundial.™®* Caracterizado como uma

153 Observa-se, entretanto, que, com algumas ressalvas ao Guia ISO/IEC. Ainda, assinala-se que na
utilizagdo do Acordo, os termos apresentados possuem o significado restrito uma vez que servigos e
processos ndo relacionados diretamente a produtos sdo excluidos da cobertura do Acordo.

1% A '1SO e a IEC formam o conjunto internacional para a normalizacdo, cobrindo uma vasta gama de
assuntos, principalmente técnicos, e o conceito geral de normalizacdo se estende além dos seus termos de
referéncia (ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006). Esse Guia intitulado ‘“Normalizagéo e atividades relacionadas:
Vocabulario geral” constitui-se em uma tradugdo idéntica & da oitava edicdo do ISO/IEC GUIDE 2:2004
“Standardization and related activities — General vocabulary”, que foi adotado no Brasil, salvo a nota 2 do
objetivo e a nota 3 de 3.4, que foram excluidas quando da adocao do guia por ndo serem aplicaveis no pais.
A primeira edi¢do do Guia foi publicada pela ISO em 1976. Ele foi preparado pela Comissdo Econémica
das NacBes Unidas para a Europa (UN/ECE) em colaboragdo com a ISO, principalmente, para facilitar os
trabalhos da UN/ECE, objetivando a supressdo das barreiras ao comércio internacional, as quais surgiram
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“norma das normas”, ele define normalizagdo como uma atividade que “estabelece, em
relacdo a problemas existentes ou potenciais, prescri¢fes destinadas a utilizagdo comum e
repetitiva com vistas a obten¢do do grau 6timo de ordem em um dado contexto”. !>
Ainda, o Guia esclarece gque essa atividade engloba os processos de elaboracéo, difuséo e
implementacdo de normas. Esses processos correspondem, respectivamente, aos
processos de elaboracdo, adogdo e aplicacdo de normas técnicas, conforme terminologia

usada no Acordo TBT.1*®

Na pratica das organizacbes de normalizacdo, esses processos variam muito
dentro de cada organizagdo, contudo, algumas caracteristicas em comum. A decisdo de se
iniciar o desenvolvimento de uma nova norma geralmente é tomada pelo Orgao
competente, a pedido de um membro ou grupo de membros, ou ainda a pedido do
secretariado. Assim que é reconhecida e formalmente acordada a necessidade de se criar
uma nova norma, inicia-se 0 processo de sua elaboracdo. A responsabilidade pela
negociacdo das especificacdes técnicas e constru¢do do consenso sobre o projeto basico
da norma € atribuida aos grupos ou comités técnicos. Estes grupos sdo compostos por
técnicos e especialistas que negociam e preparam seu texto™’.

Uma vez estabelecido o esboco do texto, ele é encaminhado para apreciacdo e
comentarios dos demais membros (ativos) da organizacdo envolvidos — ocasido em que
se busca alcangar o “consenso ativo”. Na sequencia, 0s comentarios sdo recebidos pelo

comité responsavel para revisdo final, antes da submissdo ao 6rgdo competente para

da auséncia de normas harmonizadas ou da aplicacdo inadequada das normas em nivel internacional. A
segunda, a terceira e a quarta edi¢des do 1ISO Guia 2 acrescentaram novos termos e defini¢fes. A quinta
edicdo do Guia de 1986 foi, pela primeira vez, uma publicacdo conjunta ISO/IEC. A sexta edicéo, de 1991,
incorporou emendas em atendimento a questdes especificas apresentadas pelos membros da 1SO e IEC, por
solicitagcdo do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) e da UN/ECE, e também por propostas do
ISO/CASCO (Committee on conformity assessment).

155 Ela tem como objetivo proporcionar importantes beneficios, melhorando a adequagdo dos produtos,
processos e servigos as finalidades para as quais foram concebidos, contribuindo para evitar barreiras
comerciais e facilitando a cooperagéo tecnolégica (Paragrafo 1.1, Nota 2, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006).

15 \ser paragrafo 1.1, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006; Acordo TBT (BRASIL. Decreto n° 1.355, DE 30 de
dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de NegociacGes
Comerciais Multilaterais do GATT. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm>. Acesso em: 10 jan. 2010).

7' No caso da ISO, IEC e OIML, esses 6rgéos sio denominados comités técnicos e subcomités. Na ITU,
sdo chamados grupos de estudos. No Codex alimentarius, sdo 0s comités gerais ou de commodities ou as
forcas-tarefa intergovernamentais ad hoc (INTERNATIONAL TRADE CENTRE; COMMONWEALTH
SECRETARIAT. Influencing and Meeting International Standards: Challenges for developing countries.
Volume One - Background information, findings from case studies and technical assistance needs. Geneva:
International Trade Centre/ Commonwealth Secretariat, 2003. p. 33-49.).
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aprovacao da norma.

Caso o projeto da norma apresente certo grau de maturidade ou quando se trate de
uma norma desenvolvida por outra organizacdo, é possivel a omissdo da etapa de
elaboracio da norma, sendo o documento submetido diretamente para aprovagdo.'*® Esse
processo encerra-se quando se submete a minuta final do texto da norma a aprovacéo —

momento que inicia o processo de adocao da norma.

Ap0s a aprovacdo — quando ocorre 0 “consenso passivo” —, 0 texto da norma é
encaminhado para ser publicado.®® Com sua publicac&o culmina-se o processo de adogéo
da norma técnica. Apos sua adoc¢do, proviséria ou definitiva, a norma ingressa no estagio
de aplicacdo, quando deve estar disponivel para ser implementada por seus usuarios.
Conforme o caso, sua aplicacdo pode estar vinculada, ou ndo, a um processo de avaliacéo

de conformidade e monitoramento.*®°

Comumente, cada organismo de normaliza¢do possui um procedimento proprio,
contudo, de modo geral, estas trés sdo as etapas fundamentais da normalizacéo:

elaboracdo, adocdo e aplicacdo de normas técnicas.

Algumas das principais caracteristicas atinentes a esses processos S&o
contempladas no proprio conceito de norma. Conforme assinala Marc TARRES VIVES, “a
normaliza¢do encontra sua expressao na norma”.*®* Diante disso, conhecer sua definicao

é fundamental para compreender a normalizacdo técnica.

Nos termos do Guia ISO/IEC:

1% INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Disponivel em:
<http://www.iso.org/>. Acesso em: 22 out. 2011..

19 ITC e COMMONWEALTH SECRETARIAT, 2003, p. 38-39; MASSON-MATTHEE, Mariéle D. The
Codex Alimentarius Commission and Its Standards. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2007. p. 230

%0 0 procedimento de verificacdo de conformidade consiste em qualquer metodologia usada, de modo
direto ou indireto, para avaliar se certas exigéncias técnicas contidas nas normas foram cumpridas. As
atividades de verificacdo de conformidade podem envolver tanto a avaliacdo da conformidade propriamente
dita, como o credenciamento e o reconhecimento. A verificacdo da conformidade propriamente dita pode
contemplar distintas atividades, tais como testes, verificacdo, inspecéo, registros e certificacdo, por meio
dos quais se atesta que 0s produtos, processos ou servicos cumprem as exigéncias estabelecidas pelas
normas. O credenciamento consiste no reconhecimento da competéncia de laboratorios de testagem e de
certificadores, dentre outros, para que procedam a avaliagdes de conformidade. Por fim, o reconhecimento
refere-se a avaliacdo realizada pelos proprios orgdos credenciadores (Ver Anexo 1, paragrafo 3, Acordo
TBT; PRAZERES, 2003, p. 96-97; OLIVEIRA, Silvia Menicucci de. Barreiras ndo tarifarias no comércio
internacional e direito ao desenvolvimento. Rio de Janeiro: Renovar, 2005).

161 TARRES VIVES, 2003, p. 233.
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Norma: Documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo
reconhecido, que fornece, para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou
caracteristicas para atividades ou seus resultados, visando a obtencdo de um
grau 6timo de ordenacdo em um dado contexto.

]

Em virtude de sua condigdo como norma, sua disponibilidade ao puablico e suas
emendas ou revisdes, quando necessarias para refletir o estado da arte,
presume-se que [...] constituam regras reconhecidas de tecnologia.*®*

Essa definicdo contempla alguns elementos essenciais que caracterizam as normas
técnicas e que devem ser considerados no processo de normalizacdo. Nesse sentido,
assinala-se que a norma consiste em um documento (a) normativo, (b) aprovado por
organismo reconhecido, (c) estabelecido por consenso, (d) baseado em regras
reconhecidas de tecnologia e () disponivel ao publico.

a) Documento normativo

Uma caracteristica atribuida a norma técnica é que consista em um documento
normativo escrito, o que corresponde a qualquer meio que contenha informagéo
registrada, no qual se estabelecam regras, diretrizes ou caracteristicas para atividades ou
seus resultados. Em matéria de normalizacdo, entretanto, a expressdo genérica
“documento normativo” pode se referir ndo apenas a normas, mas também a

especificacdes técnicas, codigos de pratica e regulamentos.'®®

As especificacfes técnicas sdo documentos que estipulam requisitos a serem
atendidos por um produto, processo ou servico, indicando, quando necessario e
conveniente, 0s procedimentos por meio dos quais serd possivel determinar se 0s
requisitos nela estabelecidos sdo atendidos. Observa-se que uma especificacdo técnica
pode consistir em uma norma, ser parte de uma norma ou existir independentemente
dela.’®

No caso dos codigos de pratica, eles sdo documentos que recomendam préaticas

ou procedimentos para o projeto, a producdo, a instalacdo, a manutencgdo ou a utilizacéo

162 paragrafo 3.2, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.
163 par4grafo 3.1, Notas 1, 2 e 3, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.
164 paragrafo 3.4, Notas 1 e 2, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.
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de equipamentos, estruturas ou produtos, por exemplo. Um cddigo de pratica também
pode ser uma norma, parte dela ou existir de forma independente. Sdo exemplos de

codigos de boas préticas as normas do Codex Alimentarius.*®

Quanto aos regulamentos técnicos, segundo o Guia 2:2004, eles sdo definidos
como documentos que contém regras de cardter obrigatorio, adotados por uma
autoridade, que estabelece requisitos técnicos, de modo direto ou pela referéncia ou
incorporacdo do contetdo de uma norma, de uma especificacdo técnica ou de um codigo
de préatica. Um regulamento técnico pode ser complementado por diretrizes técnicas, que
estabelecam meios para obtencdo da conformidade com seus requisitos. De acordo com
essa definicdo, portanto, um dos aspectos que caracteriza um regulamento é sua ado¢édo
por uma autoridade regulamentadora. Outro aspecto consiste no fato de que os
regulamentos se imp&em com um carater de obrigatoriedade absoluta, diferentemente do

gue sucede com as normas, que sao voluntarias.*®®

Ainda que apresentem caracteristicas distintas, em termos de forma, o0s
documentos normativos possuem uma estrutura comum: corpo e elementos adicionais. O
corpo reine o conjunto de prescri¢cBes que constituem o assunto principal do documento
normativo. Os elementos adicionais referem-se as informacgdes adicionais incluidas no
documento, sem alterar seu objeto principal. No caso de uma norma técnica, 0 corpo
abrange os elementos gerais relativos a seu objeto, suas definices e elementos principais
que expressam as prescricbes. Os elementos adicionais referem-se, por exemplo, a

detalhes de publicagdo, prefacio e notas.'®’

As prescrigbes expressas nas normas técnicas podem assumir a forma de
declaragéo, instrucdo, recomendacdo ou requisito. Enquanto a declaracdo diz respeito a
uma prescri¢cdo que anuncia uma informacéo, a recomendacéo expressa um conselho ou
orientacdo. Ja a instrugdo exprime uma acao a ser executada. Nesse sentido, as instrucdes

sdo imperativamente expressas com o0 emprego do verbo no infinitivo. Distintamente, as

165 er Paragrafo 3.5, Nota, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006; TARRES VIVES, 2003, pp. 235-236;
MASSON-MATTHEE, Mariéle D. The Codex Alimentarius Commission and Its Standards. The Hague:
T.M.C. Asser Press, 2007.

166 \Jer paragrafo 3.6 e Nota, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006; TEECE, David J.; SHERRY, Edward F.
Standards Setting and Antitrust. Minnesota Law Review, n. 87, June 2003, pp. 1913-1994; BENJAMIN,
2007, pp. 386-387.

167 \er paréagrafo 8, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.



68

recomendacgdes contemplam expressdes como “convém que” ou “recomenda-se que”.
Exemplo disso sdo as recomendacOes da Unido Internacional de Telecomunicag6es (ITU,
sigla em inglés).*®®

No que se refere ao requisito, este estabelece critérios a serem atendidos, podendo
ser mandatorio ou opcional. Consideram-se mandatérios os requisitos exigidos por lei ou
regulamento, os quais devem necessariamente ser atendidos para se obter conformidade
com o documento. Diante disso, tende-se a evitar 0 uso de requisitos mandatorios nas
normas técnicas, em prol dos opcionais, dado o carater voluntario que elas possuem.
Assinala-se, contudo, que o requisito opcional deve ser atendido para se obter
conformidade com certa op¢do permitida pelo documento. Esse tipo de requisito pode
representar (i) uma opcdo entre dois ou mais requisitos alternativos ou (ii) um requisito
adicional que deve ser atendido apenas se aplicavel, podendo ser desconsiderado em caso

contrario.*®®

b) Documento aprovado por organismo reconhecido

Outra caracteristica que faz de um documento normativo uma norma técnica é que
tenha sido adotado por um organismo reconhecido. Um organismo reconhecido
corresponde a uma instituicdo que exerce atividades reconhecidas em normalizacéo, seja
no ambito internacional, regional, nacional, territorial, setorial ou empresarial. Ele pode
se referir a uma organizagdo, autoridade, empresa ou fundagdo. No caso de uma
organizacdo, o organismo pode corresponder a uma organizagcdo com atividades de

normalizacdo ou a uma organizacdo de normalizagdo.'"

Caracteriza-se como uma organizagdo com atividades de normalizacdo o

188 \ser paragrafo 7, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS
UNION. Disponivel em: <http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/default.aspx>. Acesso em: 13 set. 2011.

199 \er paragrafo 7, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.

70 vser paragrafo 4, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006. O organismo de normalizacdo é definido como o
“organismo com atividades de normalizagdo, reconhecido em nivel nacional, regional ou internacional, que,
em virtude de seus estatutos, tem como uma de suas func¢Bes principais a preparacéo, aprovagdo ou adocgao
de normas, que sdo colocadas a disposigao do publico” (Paragrafo 4.4, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006). Ver
ainda MATSUSHITA, Mitsuo; SCHOENBAUM, Thomas J.; MAVROIDIS, Petros C. The World Trade
Organization: Law, Practice, and Policy. New York: Oxford University Press, 2006, p. 489; PRAZERES,
Tatiana Lacerda. Comércio Internacional e Protecionismo. Sdo Paulo: Aduaneiras, 2003, p. 202.
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organismo baseado na participagdo ou adesdo de outros organismos ou mesmo de
particulares e que tem uma constituicdo estabelecida e administracdo proprias. Ela pode
ser regional ou internacional, conforme esteja, respectivamente, aberta a adesdo de
organismo nacional pertinente a cada pais situado em uma mesma area geografica,

politica ou econdmica, ou pertinente a todos os paises.*”

Por sua vez, a organizacdo de normalizacdo € definida como o organismo com
atividades de normalizacdo, que tem reconhecimento em nivel nacional, regional ou
internacional e que, em virtude de seus estatutos, tem como uma de suas funcGes
principais a preparacao, aprovacao ou adocdo de normas que se colocam a disposicéo do

pUblico.'"

Esses organismos ndo se confundem com a autoridade regulamentadora, que é
responsavel pela elaboracdo ou adocdo de regulamentos, e a autoridade executora,
responsavel por fazer cumprir os regulamentos. A autoridade executora pode ser, ou néo,
autoridade regulamentadora. Consistem ambas em organismos que devem ter poderes
legalmente conferidos para o exercicio de tais atividades. As autoridades também podem

ter abrangéncia regional, nacional ou local.*"”

c) Documento estabelecido por consenso

Alem de ser aprovada por organismo reconhecido, uma carateristica atribuida as
normas no ambito do Guia ISO/IEC € que sua adogdo se baseie no consenso.

Os processos de elaboracdo e adogdo de normas variam de um organismo a outro.
Em geral, as normas sdo criadas a partir da intervencdo de uma diversidade de partes
interessadas que compartilnam interesses em relacdo a seu estabelecimento e uso em
determinada area. Pode uma parte interessada apresentar um pedido a um organismo de
normalizacdo, quando considerar que uma nova norma técnica seja necessaria. Se o
pedido for aceito, forma-se um comité técnico encarregado de preparar o projeto, de

elaborar e adotar a norma. Esses comités, comumente, sdo compostos por especialistas

71 \er parégrafo 4.4, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006).
172 \/er parégrafo 4, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.
173 \ser parégrafos 4.5 e 5.5, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.



70

técnicos que participam voluntariamente, contribuindo para o processo de normalizagéo,

além de outras partes interessadas.*’

Dessa forma, o consenso corresponde ao acordo geral alcancado por todas as
partes interessadas que participam do processo de normalizagéo. Ele se caracteriza pela
auséncia de oposi¢cdo fundamentada sobre aspectos significativos por qualquer parte
importante dos interesses envolvidos. O processo deve, portanto, buscar levar em
consideragdo “as posi¢des de todas as partes interessadas e a conciliagdo das opinides
conflitantes”. Observa-se, assim, que 0 consenso ndo implica, necessariamente,

unanimidade.*”

O consenso € considerado um critério que visa a assegurar legitimidade ao
processo de normalizacdo.’’® Na préatica, entretanto, muitas vezes, ele se revela dificil de
ser alcan(;ado.177 Diante disso, ao definir o termo ‘“norma”, o Acordo TBT buscou
elimina-lo. Em nota explicativa ao paragrafo 2 do Anexo 1, o Acordo TBT reconhece que
documentos n&o baseados no consenso também podem se caracterizar como norma.*’
Assim, observa-se uma tendéncia de afastamento desse critério no éambito do

ordenamento juridico do comércio internacional.

d) Documento baseado em regras reconhecidas de tecnologia

Outra qualidade das normas é que se constituem em regras reconhecidas de

174 \/er Paragrafo 9, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006; OMPI, SCP/13/2 Prov., p. 12.
178 \/er Paréagrafo 1.7, Nota, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.

176 A respeito da legitimidade do processo de estabelecimento de normas do Codex Alimentarius, ver
comentarios de Mariéle D. Masson-Matthee, 2007. Segundo essa autora, o consenso pode ser dividido em
duas fases. A primeira corresponde a etapa do “consenso ativo”, em que ocorre a negociagdo precedente a
adocdo das normas. A segunda, frequentemente caracterizada na forma de um “conseno passivo”, diz
respeito ao momento final de tomada de decisdo (MASSON-MATTHEE, 2007, p. 230). Ver ainda
ALVAREZ, José E. International Organizations as Law-makers. New York: Oxford University Press,
2005.p. 245-246.

Y7 \/er ITC e COMMONWEALTH SECRETARIAT, 2003, p. 40.

178 «Este Acordo cobre também documentos que nio sdo baseados no consenso” (Nota explicativa do
paragrafo 2, Anexo 1, Acordo TBT). Tatiana PRAZERES observa que, diante disso, “mesmo os Estados
que, na formulagdo de uma norma internacional, manifestam-se contra o seu contetido, devem respeitar a
regra, caso seja ela adotada. Esta € uma conclusdo importante a que, na pratica, poucos Estados estdo
atentos. Aplica-se, inclusive, aos paises em desenvolvimento, cuja atuagdo nas institui¢cbes internacionais
normalizadoras €, no mais das vezes, prejudicada pela falta de recursos” (PRAZERES, 2003, p. 90 e p.
202). Ver ainda MATSUSHITA, SCHOENBAUM, MAVROIDIS, 2006, p. 489.
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tecnologia. Presume-se esse atributo quando o documento foi preparado com a
cooperacédo das partes interessadas por meio de consultas e consenso. Desse modo, uma
norma que nao se baseie no consenso, precisa evidenciar, de outra forma, que se

caracteriza como uma regra reconhecida de tecnologia na casido de sua aprovacdo.'”

A presuncdo de que sdo expressdo de regras reconhecidas de tecnologia
corresponde a um aspecto que afeta o conteudo das prescri¢des técnicas contidas nas
normas. Tais regras devem ser reconhecidas pela maioria dos especialistas
representativos da area técnica, como refletindo o estado da arte, que se refere ao “estagio
de desenvolvimento de uma capacitacdo técnica em um determinado momento, em
relagdo a produtos, processos ¢ servicos”. O estado da arte baseia-se nas descobertas
cientificas, tecnoldgicas e experiéncias consolidadas e pertinentes a matéria prescrita em

determinada norma.*®°

e) Documento disponivel ao publico

Uma caracteristica que decorre da propria natureza do documento normativo diz
respeito a disponibilidade ao publico da norma. Esse atributo coloca como imperativo que
a norma esteja disponivel ao publico para sua aplicacao.

Na pratica, entretanto, o entendimento da maioria dos organismos de
normalizacdo é que “estar disponivel ao publico” ndo significa que 0 acesso a norma
tecnica seja incondicionado ou, mesmo, gratuito. Segundo organizac¢Ges internacionais,
como a ISO, as normas devam estar disponiveis para serem consultadas e compradas sem

restricdes.’® Trata-se deste assunto com mais atencdo no préximo capitulo, quando se

19 paragrafo 1.5, Nota, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006. Nessa linha, O Acordo sobre a aplicacdo de
medidas sanitarias e fitossanitarias (Acordo SPS), da OMC, por exemplo, estebalece que os Membros
assegurem que qualquer medida sanitaria e fitossanitaria (que ndo se baseie em normas internacionais)
“seja baseada em principios cientificos e ndo seja mantida sem evidéncia cientifica suficiente” (Artigo 2.2,
Acordos SPS).

180 Segundo o Guia 2:2004 da ISO/IEC, “convém que as normas sejam baseadas em resultados
consolidados da ciéncia, tecnologia e da experiéncia acumulada, visando a otimizacdo de beneficios para a
comunidade” (Paragrafo 3.2, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006). Ver ainda Paragrafos 1.5 ¢ 1.4, ABNT
ISO/IEC GUIA 2:2006.

181 Segundo Hesser, qualquer instituicdo de normalizagdo deve ser capaz de vender qualquer norma
nacional ou internacional a qualquer solicitante (usuario). Essa ampla possibilidade de acesso as normas
pelo publico pode ser reforcada por catalogos e bases de dados (HESSER, 1998, p. 39).
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aborda a relagéo entre a normalizacéo e os direitos de autor.

Assim, em termos gerais, os documentos conhecidos como “normas técnicas”
possuem caracteristicas que Ihes sdo comuns, porém, em termos de conteudo e aplicacéo,
apresentam particularidades que as distinguem. Diante disso, a seguir, sdo analisados
alguns tipos distintos de normas técnicas, com o proposito de se contribuir para uma
classificacdo das mesmas, de modo a apoiar o estudo das tensdes na relagdo entre normas

técnicas e direitos de propriedade intelectual no préximo capitulo.

2.2  TIPOLOGIA DE NORMAS TECNICAS

As normas técnicas podem se referir a quaisquer produtos, processos ou Servicos.
Elas possuem a faculdade de serem genéricas ou se limitarem a aspectos particulares
desses objetos, como seu material, componente, equipamento, sistema, interface,
protocolo, procedimento, funcdo, método ou atividade. Diante disso, de acordo com as
caracteristicas, tais como conteldo, aspectos estruturais e funcionais, e 0s objetivos que

buscam alcancar, as normas técnicas assumem uma tipologia distinta.*®?

O Guia ISO/IEC busca consolidar, em um documento normativo, os tipos de
normas que alcancaram consenso quanto a sua definicdo em ambito internacional.
Contudo, embora ndo contemplados no Guia, alguns tipos de normas mencionados na
literatura revelam-se cada vez mais importantes. Assim, com base no Guia ISO/IEC e na
literatura que trata da matéria, busca-se contribuir para uma classificagdo das normas
técnicas. Nesse sentido, no quadro que segue, sdo sistematizados alguns critérios e

respectivos tipos de normas:

Critério Tipos de norma técnicas
Grau de complexidade: norma complexa
norma simples
Grau de perenidade norma propriamente dita
norma experimental (ou pré-norma)

182 \/er ainda TARRES VIVES, 2003, pp. 249-253.
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Objeto:

norma de produto
norma de processo
norma de servico

Tipo de processo:

norma de processo relacionado a produto
norma de processo relacionado a servicos
norma de processo nédo relacionado a produto
norma de processo nado relacionado a servico

Requisitos de produto:

norma dimensional
norma relativa a materiais
norma de fornecimento
norma de rotulagem

Diferenciago:

norma horizontal
norma vertical

Caracteristicas técnicas:

norma estrutural
norma funcional

Aspectos estruturais:

norma de meios (ou norma descritiva)

norma de resultado (ou norma de desempenho)*®®

Aspectos funcionais:

norma basica

norma de terminologia

norma de ensaio

norma de teste

norma de seguranca

norma de interface (ou norma de compatibilidade)
norma sobre dados a serem fornecidos

norma de reducdo de variedade

norma de intercambialidade

Ente normalizador:

norma internacional
norma regional
norma nacional
norma territorial
norma setorial
norma empresarial

Natureza do ente
normalizador:

norma publica
norma privada

Natureza da norma:

norma informal (norma de facto ou norma de mercado)
norma formal (ou norma de jure)

Envolvimento de direitos de
propriedade intelectual:

norma proprietaria
norma ndo proprietaria

Grau de acesso:

norma aberta
norma fechada

Dever de observancia:

norma voluntéria
norma mandatéria (ou norma obrigatoria)

Relacéo com outras normas:

norma harmonizada

norma alinhada unilateralmente
norma comparavel

norma de referéncia

Forma de referéncia:

norma de referéncia especifica
norma de referéncia geral

norma de referéncia exclusiva
norma de referéncia indicativa

Harmonizagdo quanto a
forma:

norma harmonizada internacionalmente
norma harmonizada regionalmente
norma harmonizada multilateralmente
norma harmonizada bilateralmente

Harmonizacdo quanto ao
contetdo:

Norma idéntica
Norma unificada
Norma equivalente

183 As normas de resultado ou de desempenho também sdo conhecidas como “normas de performance”.
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Quadro 1. Classificacdo das normas técnicas na atualidade
Fonte: a Autora.

Os termos comumente associados as normas, sistematizados no quadro anterior,
servem para contribuir para uma classificagdo, mas ndo eliminam a possibilidade de
existirem outros tipos de normas técnicas. Portanto, o elenco indicado na tabela nédo
exaure a tipologia de normas existentes ou que possam ser criadas. Na pratica, uma
norma pode assumir feicdes de um ou mais dos tipos apresentados, pois néo se excluem
mutuamente; ao contrario, complementam-se. Por exemplo, uma norma especifica de
produto pode ser considerada também uma norma de ensaio, quando ela contém métodos

de ensaio relativos ao produto em quest&o. %

Conforme o grau de complexidade, que diz respeito ao envolvimento de uma ou
mais caracteristicas, elas podem se qualificar como normas simples ou complexas. As
normas complexas englobam uma pluralidade de caracteristicas, enquanto as normas

simples regulam um determinado aspecto de produto, processo ou servico. ®

Do ponto de vista do grau de perenidade, os documentos distinguem-se em dois
grupos: normas propriamente ditas e normas experimentais. As primeiras consistem
naquelas em que o conteludo esta perfeitamente contrastado, tendo, por conseguinte,
alcancado um alto grau de consenso em sua adocao. Essa situacdo faz com que tenham
um prazo de vigéncia normal, que costuma ser de cinco anos, até serem submetidas a um

processo de revisdo com fins de se adequarem aos novos avancos do estado da arte.'®°

No caso das normas experimentais, ou pré-normas, elas se constituem em
documentos adotados provisoriamente. Comumente elas sdo usadas (i) em campos nos
quais o grau de inovacdo é elevado, e a tecnologia em curso se sujeita a constantes
mudangas ou, (ii) quando existe uma necessidade urgente de orientagdo técnica para 0s
agentes econdmicos. Além disso, as pré-normas também sdo empregadas (iii) com o

proposito de obter a experiéncia necesséria a partir de sua aplicacdo. Geralmente, elas

184 \/er paragrafo 5, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.
185 ALVAREZ GARCIA, Vicente. La normalizacién Industrial. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p. 108.
186 paragrafo 3.3, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.
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servem de base para a elaboracdo de uma norma.*®’

Quanto ao objeto, as normas podem ser de produto, processo ou servico. As
normas de produtos sdo aquelas que especificam requisitos a serem atendidos por
determinado produto ou grupo de produtos, para estabelecer sua adequacéo ao proposito
para o qual foram criadas, sob condicfes especificas. De forma direta ou por referéncia,
elas podem incluir outros aspectos além dos requisitos de adequacdo ao propdsito, tais
como terminologia, amostragem, ensaio, embalagem e rotulagem e, as vezes, requisitos
de processamento. Uma norma de produto pode ser completa ou n&o, conforme
especifique a totalidade ou somente parte dos requisitos necessarios, tais como desenho,

tamanho, peso e material.*®®

No que se refere as normas de processo, elas especificam prescri¢cbes a serem
atendidos por um processo. Aludem a caracteristicas de processos ou métodos de
producdo, que podem estar, ou ndo, relacionados direta ou indiretamente a produtos ou
servicos. As normas de processo sao estabelecidas por diferentes razdes que afetam, por
exemplo, os bens que sdo produzidos, como os padrdes de higiene, a eficiéncia do

processo de producdo ou 0 meio ambiente.*

Em relacdo aos requisitos de produtos, as normas distinguem-se em normas

190

dimensionais, normas relativas a materiais, normas de fornecimento™" e normas de

rotulagem. As normas concernentes a rotulagem englobam disposicdes de informacgéo aos
usudrios e consumidores quanto as caracteristicas do produto e ou condi¢bes de producéo

de determinado produto.**

187 \fer Pardgrafo 3.3, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006. ALVAREZ GARCIA, 1999, p. 110; TARRES
VIVES, 2003, p. 333.

188 paragrafo 2.1, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006. Economistas fazem dois tipos de diferenciacdo de
produto: (i) vertical, em que as diferentes variedades de produtos podem ser ordenadas de acordo com certa
escala ou quantidade; e (ii) horizontal, em que a qualidade é diferenciada, por exemplo, com uma variedade
melhor, maior ou mais segura que a outra, ou ainda, que apresenta cores ou sabores distintos com relacéo a
outra (WORLD TRADE ORGANIZATION. World Trade Report 2005: Exploring the links between trade,
standards and the WTO. Geneva: WTO, 2005).

189 \er paragrafo 5.5, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006; ALVAREZ GARCIA, 1999, p. 108; OLIVEIRA,
2005 WTO, 2005, p. 34-35; CHANG, Seung Wha. GATTing a Green Barrier: Eco-Labeling and the WTO
Agreement on Technical Barriers to Trade. Journal of World Trade, vol. 31, n. 1, p. 137-159, February
1997.

190 \/er paragrafo 5.4, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006; VICENTE ALVAREZ GARCIA, p. 108.
191 Sobre o tema, ver OLIVEIRA, 2005.
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J& as normas de servico apontam prescri¢cbes a serem atendidas por um servico.
Podem concernir a distintos campos, tais como lavanderia, hotelaria, transporte,
manutencdo de veiculos, telecomunicacbes, seguros, operacdo bancaria e comércio,

dentre outros.'®

H& dois tipos de normas que podem ser aplicadas para a diferenciacdo dos
produtos, processos ou Servicos: as nomas verticais e as normas horizontais. As normas
de diferenciacéo vertical servem para classificar as variedades de um determinado bem de
acordo com certa escala de valores. Neste sentido uma variedade é melhor que a outra,
maior, mais segura, etc. Frequentemente isso pode se refletir nos precos dos bens que se
enguadram em uma ou outra escala destas normas: um computador com memdria de 10
GB certamente serd mais caro que um de 256 MB. As normas de diferenciacdo horizontal
determinam caracteristicas que ndo podem ser escalonadas, nem necessariamente estdo
associadas ao preco. Uma roupa de cor verde é diferente de uma roupa de cor azul, mas
nem por isso uma serd mais cara que a outra, embora haja uma norma que especifique
guando uma roupa se caracteriza por esta ou aquela cor. Vale ressaltar que o conceito de
minimum standard apenas faz sentido na diferenciagéo vertical.*®

No que tange as caracteristicas técnicas, a literatura faz distincdo entre normas
estruturais e funcionais, conforme o tipo de prescricdo expresso no documento. Em
termos préaticos, em grande parte dos casos, as normas técnicas apresentam caracteristicas

de ambas em maior ou menor grau.

Sob a perspectiva estrutural, distinguem-se duas categorias de normas: as normas
de meios e as normas de resultado. As normas de meios, também conhecidas como
normas descritivas, descrevem 0s meios a serem empregados para se adequar ao
propdsito para o qual foram criadas. Sdo exemplos desse tipo de normas os modos de
fabricacdo de um produto ou de construcgdo, incluindo a composicdo e 0s materiais a
utilizar. Uma prescricdo descritiva pode apresentar o projeto, detalhes construtivos,
dentre outros, como dimensdes e composi¢do do produto final. Geralmente essas normas

apresentam um numero elevado de detalhes técnicos concernentes ao produto, processo

192 \/er parégrafo 5.6, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.
1B WTO, 2005, p. 32.
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ou servico correspondente.'®

As normas de resultado, também conhecidas como normas de desempenho ou de
performance, contém prescri¢cfes de comportamento de um produto, processo ou servico
em uso, ou relacionado a seu uso. Embora possam apresentar a descri¢do de requisitos
técnicos, como aquelas relacionadas a um produto acabado e aos testes a ele associados,
tais normas nao oferecem descricdes técnicas de como alcancar tais requisitos. Essas
normas ndo fixam o caminho para realizar o produto, mas sim, o resultado que o produto
deve alcancar, deixando ao fabricante completa liberdade na ocasido de escolher os

meios.!%®

Na atualidade, as normas de resultado sdo cada vez mais preferidas pelos paises
desenvolvidos frente as normas de meios. Considerando que prescrevem requisitos de
desempenho, elas deixam uma margem de escolha dos meios para alcancar os resultados,
evitando, assim, a criacdo de obstaculos a inovacdo tecnoldgica — 0 que pode ocorrer em
relacdo as normas descritivas. Nesse sentido, uma norma que estabeleca o material para
fabricacdo de determinado produto pode inibir a inovacdo em termos de desenvolvimento
de novos materiais, pois 0s produtos feitos com novos materiais ndo estardo em

conformidade com ela.*®®

Assim, por exemplo, a exigéncia de que as portas a prova de
fogo sejam feitas com o material “X” ou “Y” inibe o desenvolvimento de portas com
outros materiais, enquanto uma norma que determine que a porta a prova de fogo deva
ser resistente por 15 minutos de fogo, assumindo certa temperatura, permite que 0s
produtores busquem desenvolver portas a base de novos materiais que obtenham o

desempenho esperado.™’

Na pratica, contudo, segundo HESSER, as normas de desempenho sdo preferidas
pelos paises industrializados, porém a maioria dos paises em desenvolvimento tem
predilecdo pelas normas descritivas.'*® Isso parece ocorrer porque a aplicacdo das normas

de desempenho muitas vezes apresenta dificuldades, sobretudo em relagcdo ao controle,

1% ver ALVAREZ GARCIA, 1999, p. 109; Paragrafo 7.7, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006; TEECE,
SHERRY, 2003. PENNEAU, Anne. Régles de I'art et normes techniques. Paris: LGDJ, 1989, pp. 74-79.

19 paragrafo 7.8, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006; HESSER, 1998, p. 39; ALVAREZ GARCIA, 1999, p.
109.

19 ALVAREZ GARCIA, 1999, p. 109.
¥ MATSUSHITA, SCHOENBAUM e MAVROIDIS, 2006, p. 497.
198 HESSER, 1998, p. 39.
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pois a aferi¢do dos resultados nem sempre é facil. Exigem, portanto, o estabelecimento de
normas de controle suficientemente satisfatorias para determinar se o produto alcanca o
objetivo estabelecido na norma.'*® Essa exigéncia torna a normalizagdo mais complexa e,
em certos casos, mais custosa no que diz respeito ao controle e avaliacdo de

conformidade.

As normas relacionadas ao controle, tais como normas de ensaio, teste, dados a

serem fornecidos e outras, caracterizam-se pelo seu aspecto funcional.

Do ponto de vista funcional, existem numerosos tipos de normas que nao se
excluem mutuamente, de modo que uma mesma norma pode contemplar caracteristicas
de varios tipos.?® De forma ndo exaustiva, elas se distinguem em normas bésicas, normas
de terminologia, normas de ensaio, normas de teste, normas de seguranga, normas de
interface, normas sobre dados a serem fornecidos, normas de controle e reducdo de

variedade e normas de intercambialidade.

As normas basicas sdo aquelas que possuem uma ampla abrangéncia ou contém
prescricdes gerais para um campo especifico. Elas podem ser usadas como normas para
aplicacdo direta ou servir como base para outras normas. Costuma ser um exemplo desse
tipo a norma de terminologia, cuja fungdo consiste no estabelecimento de termos,
geralmente acompanhados de suas defini¢bes e, algumas vezes, de notas explicativas,

ilustracBes e exemplos, dentre outros elementos.?®*

As normas de ensaio e teste sdo usadas para o estabelecimento de métodos de
ensaio e testagem. Elas podem ser suplementadas com outras prescri¢bes, como a

amostragem, o uso de métodos estatisticos e as sequéncias de ensaios e testes.?*

Garantir padrbes de seguranca também consiste em um relevante objetivo das
normas tecnicas. Nesse sentido, sdo estabelecidas muitas normas voltadas para a

seguranca do trabalhador e do consumidor, assim como normas que asseguram a protecéo

199 ALVAREZ GARCIA, 1999, p. 110.

20 ALVAREZ GARCIA, 1999, p. 107.

201 \ver ALVAREZ GARCIA, p. 108.

202 \/er Parégrafo 5.3, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006. ALVAREZ GARCIA, 1999, p. 108.
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da saide e do meio ambiente.*®® Enquadram-se nesse tipo as normas sanitarias e

fitossanitarias, as normas de prote¢do do consumidor e as de prote¢do ambiental.

Em termos de protecdo do meio ambiente, as normas técnicas tém sido
amplamente utilizadas ao redor do mundo como instrumento para lidar com questdes
como a mitigacdo e a adaptacdo as mudancas climéaticas. Exemplo disso sdo as normas
adotadas com o propdsito de assegurar niveis maximos de emissdes de gases de efeito
estufa ou de consumo energético ou, ainda, de especificar padrdes de eficiéncia enérgica

para produtos e processos de producdo.?*

Outro importante objetivo da normalizacdo consiste em assegurar a
compatibilidade de produtos, processos e servicos. A compatibilidade consiste na
capacidade de produtos, processos ou servigos serem usados em conjunto, considerando
determinadas condicGes especificas, para atender a requisitos pertinentes, sem causar
impossibilidade de interacdes.?®® Nesse sentido, as normas de interface especificam os
requisitos relativos a compatibilidade de produtos ou sistemas em seus pontos de

interligacéo.

Em alguns setores, as normas de interface sdo fundamentais, como em tecnologias
de informagéo e comunicagdes. Um exemplo disso sdo os padrdes adotados para cartdes
magnéticos. Com um cartdo de crédito expedido no Brasil, podem ser realizadas
operacdes em caixas eletrénicos nas mais distintas partes do mundo.?*® As normas podem
direcionar para duas possibilidades de compatibilizacdo: a estandardizacdo — que faz com
que os produtos sejam compativeis; e os adaptadores — que permitem a interface entre

produtos com especificacdes diferentes®”.

203 \er paragrafos 2.5 e 2.6, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006; ALVAREZ GARCIA, 1999, p. 109; HESSER,
1998, p. 36; UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION. Industrial
Development Report 2005. Capability building for catching-up: Historical, empirical and policy
dimensions. Vienna: UNIDO, 2005. Disponivel em: <http://www.unido.org> Acesso em: 12 de abril de
2006, pp. 85-86.

204 \er WAIDE, Paul; BERNASCONI-OSTERWALDER, Nathalie. Standards, Labelling and
Certification. Background Paper. International Institute for Sustainable Development — IISD. Trade and
Climate Change Seminar, Copenhagen, Denmark, June 18-20, 2008. Canada: 11SD, 2008. Disponivel em:
<http://www.iisd.org/pdf/2008/cph_trade climate_standards.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2010; HESSER,
1998, p. 36.

205 \/er Paragrafos 2.2 e 5.7, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.
206 \ver ALVAREZ GARCIA, 1999, p. 109; OLIVEIRA, 2005, p. 287; TARRES VIVES, 2003, p. 352.
27T\WTO, 2005, pp. 35-56.
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As normas de interface também proporcionam o incremento da interoperabilidade
— funcdo de grande relevancia das normas técnicas. Sob o aspecto tecnoldgico, a
interoperabilidade significa a habilidade de duas ou mais redes, facilidades,
equipamentos, ou outros sistemas, de trocarem informacfes entre Si, 0 (que,
economicamente, proporciona a reducdo da crescente variedade e incompatibilidade de
produtos e procedimentos. Pelo aspecto social, ela corresponde a habilidade de efetuar a
troca de informacdes de forma precisa, compreensivel e disponivel, oportunizando meios
mais eficientes na interacdo entre o fabricante e o cliente, com vistas a melhorar a

confiabilidade das relagdes comerciais.?*®

Em se tratando de troca de informacdes, existem ainda as normas sobre dados a
serem fornecidos, as quais, geralmente, contém uma lista de caracteristicas em que
valores ou outros dados sdo indicados com o propdésito de especificar um produto,
processo ou servico. Nota-se que algumas normas, tipicamente, fornecem os dados a

serem declarados pelos fornecedores e outras, pelos compradores.?®

No que concerne a reducdo da variedade de produtos e procedimento, ha as
normas de reducdo e controle de variedade, que objetivam limitar a diversidade e a
velocidade de escolha de um produto. Essas normas favorecem a criacdo de economias de
escala e o estabelecimento de um marco igualitario para as empresas concorrentes que
buscam oferecer os melhores produtos criados em conformidade com as normas técnicas.
Em um sistema de mercado eficiente, essas normas possibilitam reduzir os custos de

transacdo na cadeia produtiva e, por conseguinte, os custos para o consumidor.?*°

Essas normas também apresentam efeitos relevantes nos investimentos e
atividades de pesquisa e desenvolvimento, pois incentivam a eficiéncia na atividade
inventiva em um espectro limitado de produtos, por exemplo, reduzindo a quantidade de

esforcos despendidos para a inovagdo. Podem, ainda, promover a coesdo no avanco

28 WTO, 2005. A determinagdo de normas pode prover a sociedade de meios eficazes para aferir a
qualidade dos bens e servicos, beneficiando e protegendo o consumidor. Sob a perspectiva transacional, a
normalizagdo proporciona uma ferramenta de comunicagéo, baseada na linguagem comum, base contratual,
referéncias técnicas e outras (HESSER, 1998, p. 36).

299 paragrafo 5.8, Nota, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.

210 \Ver ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Comité Permanente Sobre
El Derecho De Patentes. SCP/13/2. Normas Técnicas y Patentes. Documento preparado por la Secretaria.
Decimotercera sesion. Ginebra, 23 a 27 de marzo de 2009. Genebra: OMPI, 18 de febrero de 2009, p. 10.
Disponivel em: <http://www.wipo.int>. Acesso em: 10 jan. 2011; TEECE e SHERRY, 2003; UNIDO,
2005, p. 85.
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tecnoldgico e fortalecer, progressivamente, uma cultura de cooperacdo em pesquisa e
211

desenvolvimento.

Geralmente, essas normas estabelecem a selecdo de um numero 6Otimo de
tamanhos ou de tipos de produtos, processos ou servigos. Exemplos comuns dessa
modalidade de normas s&o as que dizem respeito aos tamanhos de pneus de veiculos. Em
muitos casos, contudo, as normas que estabelecem tamanhos padronizados, também
produzem efeitos no que concerne a intercambialidade. No exemplo dos pneus, 0s
tamanhos sdo padronizados de modo que pecas de diferentes produtores possam ser
intercambidveis (em tamanhos compativeis) nas rodas de veiculos. Assim, a norma
também busca promover a habilidade de o consumidor optar por produtos de

fornecedores distintos, evitando que suas opcdes fiquem blogueadas a um tnico deles.?*?

Essas normas cumprem com um importante objetivo da normalizagdo: a
intercambialidade. Ela diz respeito a capacidade de um produto, processo ou servico ser
usado no lugar de outro, para atender aos mesmos requisitos. Nos casos em que a
intercambialidade se referir as fun¢Bes ou as dimensdes (forma) do produto, processo ou
servico, ela serd caracterizada, respectivamente, como “intercambialidade funcional” ou
“intercambialidade dimensional”. Do ponto de vista dos consumidores, essa caracteristica
pode se traduzir em maior utilidade dos produtos, na simplificacdo dos processos e na

maior oferta de produtos complementares a precos inferiores aos da concorréncia.?*?

Em relacdo ao ente normalizador, as normas podem ser internacionais, regionais,

nacionais, territoriais, setoriais ou empresariais.

A norma internacional consiste naquela adotada por uma organizacdo
internacional de normalizacdo ou com atividades de normalizacéo reconhecidas.?* Nos
termos do Acordo TBT, essas organizagdes sdo denominadas “instituicbes ou sistemas
internacionais de normalizagdo”, conforme se caracterizem como uma instituicdo ou um

sistema aberto a participacdo das instituicbes pertinentes. Com isso, tem-se que uma

211 UNIDO, 2005.

212 \Jer paragrafo 2.4, Nota, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006. ALVAREZ GARCIA, 1999, p. 109; UNIDO,
2005, p. 85; TEECE, David J.; SHERRY, Edward F. Standards Setting and Antitrust. Minnesota Law
Review, n. 87, June 2003, pp. 1913-1994. TEECE e SHERRY, 2003.

23 \/er OMPI, SCP/13/2 Prov., p. 10; Paragrafo 2.3, Nota, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.
214 \/er parégrafos 3.2.1.1, 4.2, 4.3 e 4.4, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.
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norma internacional é resultado da atividade de normalizacdo internacional, que
corresponde aquela em que a participacéo € aberta aos organismos pertinentes de todos os
paises, ou, pelo menos, de todos aqueles Membros da OMC. As normas técnicas da ISO
servem para exemplificar esse tipo de normas, pois a sua organizacao se caracteriza como
uma organizagéo internacional de normalizagdo, cujos membros representam organismos

nacionais e regionais de normalizacio e governos nacionais.?™

No caso da norma regional, esta se refere aquela adotada por uma organizacao

216

regional de normalizacdo ou com atividades de normalizagéo. Enquanto na

internacional h4 uma abertura a todos os paises em nivel mundial, na regional “a
participacdo € aberta aos organismos pertinentes de todos os paises de uma Unica regido
geografica, econdmica e politica do mundo”.?!” S&o exemplos de normas regionais as

estabelecidas pela Organizacdo Regional Africana de Normalizacdo (ORAN),**®

219

pela
Comissdo Pan-Americana de Normas Teécnicas (COPANT)“™ e pela Associacdo

Mercosul de Normalizacdo (AMN).??° Essas instituicdes elaboram ou coordenam normas

215 \/er Anexo I, Item 4, Acordo TBT.

216 \er Paragrafo 3.2.1.2, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006. A organizacdo regional de normalizacéo
corresponde aquela cuja “associacdo esta aberta ao organismo nacional de cada pais situado em uma mesma
area geogréfica, politica ou econémica” (Paragrafos 4.4, Nota, 4.4.1 e 4.4.2, ABNT ISO/IEC GUIA
2:2006).

217 \er paragrafos 1.6, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006. Nos termos do Acordo TBT, corresponde & norma
adotada por “institui¢do ou sistema regional de normalizagdo”, caracterizado por ser aberto & participacdo
das instituigdes pertinentes de apenas alguns dos Membros da OMC (Anexo |, paragrafo 5, Acordo TBT).

218 Mais informacbes sobre a Organizagdo Regional Africana de Normalizacdo (ORAN, seu acréstico
francés para Organisation Africaine de Normalisation) podem ser obtidas em seu sitio de Internet:
<http://www.arso-oran.org/>.

29 A Comissdo Pan-Americana de Normas Tecnicas, sob o titulo abreviado de COPANT, foi fundada em e
1949 e iniciou suas atividades em em 1961. Informagdes complementares podem ser consultadas em:
<http://www.copant.org/>.

220 Em 1991, na reunido do Subgrupo 3, ocorrida em Montevidéu, na qual assistiram oficialmente
convidados representantes dos organismos de normalizacdo dos quatro paises membros, se decidiu pela
criacdo do Comité Mercosul de Normalizagdo como associacdo civil sem fins lucrativos, néo
governamental, a qual foi reconhecida através do Grupo Mercado Comum por sua Resolucdo N° 2/92. A
partir de 4 de abril de 2000, por meio de um convénio firmado com o Grupo Mercado Comum, o Comité
passou a se chamar Asociacion Mercosur de Normalizacion (AMN) e se transformou no Unico organismo
responsavel pela gestdo da normaliza¢éo voluntaria no &mbito do Mercosul. A Associacgdo € formada pelos
organismos nacionais de normalizacdo de seus paises membros: Instituto Argentino de Normalizacion y
Certificacion (Argentina), Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (Brasil), Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion (Paraguai) e Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (Uruguai). Um total de
493 Normas Mercosul foram harmonizadas até 0 momento no ambito da AMN, e se prevé a harmonizacéo
de mais 600 documentos pelos diversos Comités Setoriais Mercosul. Mais informacbes em:
<http://www.amn.org.br/br/>.
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para seu Uso, em uma regi&o determinada.”*

No caso da Unido Europeia, o sistema regional de normalizacdo repousa na
cooperacdo de organismos, em quatro niveis: (i) o Conselho e o Parlamento Europeus,
que definem os requisitos essenciais de seguranca que devem satisfazer, de modo
uniforme, os produtos que acedem ao mercado comunitario; (ii) a Comissdo Europeia, a
qual corresponde impulsionar e supervisar o sistema; (iii) os organismos de normalizacdo
encarregados de elaborar as normas técnicas, quais sejam, o Comité Europeu de
Normaliza¢do (CEN), o Comité Europeu de Normalizacéo Eletrotécnica (CENELEC) e o
Instituto Europeu de Normas de Telecomunicagdes (ETSI); e (iv) os Estados Membros
que realizam o controle sobre o processo de normalizacdo europeia, por meio de

diferentes comités.???

Distintamente das normas internacionais e regionais, a norma nacional € entendida
como aquela adotada por organismo, instituicdo ou sistema nacional de normalizacéo.
Resulta, portanto, da atividade de normalizacdo que se realiza no ambito de um pais
especifico ou fracdo territorial de um pais. Contudo, a norma nacional ndo se confunde
com a norma territorial, que se refere aquela adotada no &mbito de uma diviséo territorial

de um pais, como, por exemplo, estados, provincias, cantdes ou municipios.??

Nos Estados Unidos, o sistema nacional de normalizacdo consta de varios
organismos governamentais e ndo governamentais. Nesse contexto, o Instituto Nacional
Americano para a Normalizacdo (ANSI, em inglés) é uma organizacdo ndo
governamental, que acredita os organismos de normalizacdo e aprova as normas por eles
elaboradas, as quais passam a adquirir o status de ‘“norma nacional americana” (em
inglés, “American National Standard”). De outra parte, hd o Instituto Nacional de
Normalizacdo e Tecnologia (NIST, em inglés), vinculado ao Departamento de Comércio,
que se caracteriza como um organismo de normalizac¢do nacional de carater pablico. Ele

possui um convénio com o ANSI para a coordenacdo das atividades de normalizagdo no

221 H& organismos regionais que também assistem o0s organismos nacionais de normalizacio e cooperam em
nivel regional, o que facilita a harmonizagdo das normas e avalia¢des de conformidade dentro de uma
regido (OMPI, SCP/13/2 Prov., p. 11).

222 TARRES VIVES, 2003, pp. 309-310 e 335.

22 530 exemplos de normas territoriais aquelas adotadas por instituicdes publicas locais, tais como Poderes
publicos distintos do Governo Central (e.g. estados, provincias, cantdes ou municipios), seus ministérios ou
departamentos ou, ainda, qualquer outra instituicdo sujeita ao controle de tal poder publico a respeito da
atividade em questdo.
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Nesse ambito, 0 organismo nacional de normalizacdo caracteriza-se como aquele
reconhecido em nivel nacional, o qual € indicado para ser o membro nacional da
correspondente organizacdo internacional e regional de normalizagdo.?> Em alguns
paises, 0 organismo nacional de normalizacdo forma parte do governo, como é o caso da
Administracdo de Normalizagdo da Republica Popular China (SAC, em inglés).?® Em
outros paises, trata-se de um organismo independente, ainda que estreitamente vinculado
ao governo, como é o caso do Comité de Normas Industriais Japonesas (JISC, em

227

inglés),”" no Japéo, e a ANSI, nos Estados Unidos.

No Brasil, o sistema de normalizacdo faz parte do Sistema Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial (SINMETRO).?® Instituido em 1973,
ele é constituido por entidades publicas e privadas, que exercem atividades relacionadas a
metrologia, a normalizacdo, a qualidade industrial e a certificacdo da conformidade. A
area de normalizacdo do sistema estd sob a responsabilidade da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). A Associacdo € uma organizacdo privada, mantida com
recursos da contribuicdo dos seus associados e do Governo Federal, que tem autoridade

para acreditar organismos de normalizacdo setoriais para o desempenho dessas tarefas.?*°

224 \Jer AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE. Disponivel em: <http://www.ansi.org/>.
Acesso em 10 jan. 2011. NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. Disponivel
em: <http://www.nist.gov/>. Acesso em 10 jan. 2011. Ver ainda ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL. Comité Permanente Sobre ElI Derecho De Patentes. SCP/13/2. Normas
Técnicas y Patentes. Documento preparado por la Secretaria. Decimotercera sesion. Ginebra, 23 a 27 de
marzo de 2009. Genebra: OMPI, 18 de febrero de 2009, pp. 11-12. Disponivel em: <http://www.wipo.int>.
Acesso em: 10 jan. 2011. TARRES VIVES, 2003, pp. 123-124.

225 paragrafos 3.2.1.3, 4.4, Nota, 4.4.1 e 4.4.2, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006. Segundo as regras da OMC,
ela se refere a instituicdo do Governo Central, a seus ministérios e departamentos ou a qualquer outra
instituicdo sujeita ao controle do governo central (Anexo I, Pardgrafo 6, Acordo TBT). Nota explicativa:
No caso das Comunidades Europeias, aplicam-se as disposi¢cGes que regulam as instituicbes do governo
central. Entretanto, poderdo estabelecer-se, no interior das Comunidades Europeias, instituicdes ou sistemas
regionais de avaliacdo de conformidade e, em tais casos, estariam sujeitas as disposi¢des deste Acordo
sobre instituicdes ou sistemas de avaliacdo de conformidade regionais.

226 Detalhes sobre a SAC, em inglés China Association for Standardization, podem ser obtidas em:
<http://www.china-cas.org/english/index.htm>.

227 Informacdes detalhadas sobre o Comité de Normas Industriais Japonesas podem ser encontradas em:
<http://www.jisc.go.jp/>.

228 Informagdes sobre 0 SINMETRO podem ser obtidas em:

<http://www.inmetro.gov.br/inmetro/sinmetro.asp>.

22 BRASIL. Lei n° 5.966, de 11 de dezembro de 1973. Institui o Sistema Nacional de Metrologia,
Normalizagdo e Qualidade Industrial, e da outras providéncias. D.O.U. de 12.12.1973. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5966.htm>. Acesso em 10 jan. 2010. Ver ainda
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As normas setoriais consistem naquelas seguidas em uma base estritamente
setorial, geralmente formada por instituicbes ndo governamentais formadas com o
propdsito de estabelecer normas técnicas em um setor determinado, como, por exemplo, o
Grupo Especial de Trabalho sobre Engenharia de Internet (EITF, em inglés) e o World
Wide Web Consortium (Consércio W3C) para Internet. Essas normas podem ter um
impacto geogréfico restrito a um territério ou pais, como também podem cobrir varios

paises.?*°

Semelhante as normas setoriais, as normas empresariais também podem ter
impacto geogréafico diverso, seja local, nacional, regional ou internacional. Sé&o
empresariais as normas técnias adotadas por empresas,”* individualmente ou em grupos
e consorcios, sem formalizar um organismo de normalizacdo setorial, como as normas
originarias que prescrevem os padrfes de midia DVD (Digital Versatile Disc) e de
imagem do MPEG (Moving Picture Experts Group).”*

Essas normas empresariais usadas de exemplo — DVD e MPEG - sdo atualmente
reconhecidas também como normas internacionais. Destarte, revelam o grande impacto
que as normas empresariais podem ter no plano internacional. Em varios campos podem
ser encontrados normas setoriais que se transformaram em normas internacionais, como
na area de aviacdo, em que muitas das normas internacionais baseiam-se em padrdes

escritos pela Boeing Corporation.?®

Levando em consideracdo a natureza do ente normalizador, a literatura

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. Disponivel em: <http://www.abnt.org.br/>.
Acesso em 10 jan. 2010.

230 \/er paréagrafo 3.2.2, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006; OMPI, SCP/13/2 Prov., p. 12. O Consércio W3C
consiste em uma associa¢do privada, com abrangéncia internacional, que se ocupa de todas as questes
relativas a protocolos, padrdes e regras fundamentais das empresas na Internet. Desde o ponto de vista
organizacional, a Internet constitui um exemplo de modelo que conta com a participacdo de entidades
publicas e privadas, conjuntamente, as quais atuam com interdependéncia, entre interesses publicos e
privados. Predomina a ideia de consenso e ndo intervencao governamental que permitiu a rapida expansdo e
o desenvolvimento da Internet, cujo acesso é livre no que se refere aos protocolos técnicos (TARRES
VIVES, 2003, p. 229).

231 Elas ndo se confundem com as “normas de empresas” — que especificam prescricdes técnicas aplicaveis

as empresas. Ver paragrafo 3.2.2, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.

%2 MERGES, Robert P. Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools. In:
DREYFUSS, Rochelle Cooper; ZINNERMAN, Diane Leenher; FIRST, Harry (eds.). Expanding the
Boundaries of Intellectual Property: Innovation Policy for the Knowledge Society. New York: Oxford
University Press, 2004, p. 123-166.

23 BRAITHWAITE, John; DRAHOS, Peter. Global Business Regulation. Cambridge: Cambridge
University Press, 2000.
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classifica as normas em publicas ou privadas. As publicas sdo as expedidas por
organismos governamentais, enquanto as privadas séo estipuladas por organismos nao
governamentais. Em termos praticos, contudo, essa terminologia, normalmente,
confunde-se com os interesses sobre 0s quais se fundam as normas. No caso das normas
publicas, assume-se que 0s interesses de todos os atores na sociedade s&o considerados.
No caso das privadas, as normas sdo escolhidas com base nos interesses das empresas,
como, por exemplo, a maximizacdo dos lucros. Dentro desse contexto, no entanto, muitas
normas publicas sdo baseadas em especificacfes técnicas e iniciativas de organizacdes
privadas. Diante disso, muitas vezes, questiona-se o carater publico de determinada

norma.”**

As normas estabelecidas por consorcios de empresas geralmente sdo conhecidas
como normas privadas. Também sdo assim consideradas assim as normas nacionais,
desenvolvidas por organizagOes privadas, ainda que possam ser revestidas de interesse
publico, como é o caso das normas técnicas brasileiras instituidas pela ABNT, que é uma

organizagdo ndo governamental de natureza privada.?®

Outra importante distin¢do feita pela doutrina econdmica corresponde a natureza
das normas. Nessa categoria, diferenciam-se as normas de facto das normas de jure.
Tipicamente, as normas técnicas sdo adotadas mediante um processo formal de
normalizagdo, por organismos reconhecidos, e muitos deles podem ter autoridade
delegada pelo poder publico, como é o caso do ANSI, nos Estados Unidos, e da ABNT,
no Brasil.?*® Essas normas correspondem a&s normas de jure, também conhecidas como

normas formais.?%’

24 \Jer WTO, 2005, p. 34.

%% Fundada em 1940, a ABNT é o 6rgdo responsavel pela normalizagdo técnica no Brasil. Ela é
identificada como Unico Foro Nacional de Normalizagao pela Resolucéo n.° 07 do CONMETRO, de 1992.
Apesar de ser uma entidade da sociedade civil, a ABNT foi reconhecida como sendo de utilidade publica
por meio da Lei n.° 4.150, de novembro de 1962, que decreta que as suas normas sdo de uso obrigatorio nos
servicos publicos concedidos pelo governo federal, assim como nas obras e servigcos executados nos
ambitos dos governos estaduais e municipais, mas financiados com recursos federais. Leis e decretos
similares também foram adotados por inimeros governos estaduais e municipais (Ver ABNT, 2011).

23 \/er OMPI, SCP/13/2 Prov., p. 11.

37 Alguns autores estendem, em termos gerais, a nogdo de normas ‘de jure’ aquelas estabelecidas por lei ou
regulamentos, como, no caso da China, a tecnologia de WLAN Autenticacdo e Infraestrutura Privada
(WAPI), nos Estados Unidos, o padréo de televisdo digital 8VSB (Eight-Vestigial Side Band) e, na Unido
Europeia, a rede sem fio (wireless) de telefonia GSM (Global System for Mobile Communication).
Contudo, ha autores que entendem nesses casos se tratar, essencialmente, de regulamentos, e ndo de
normas, tendo em vista sua obrigatoriedade (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE.
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Contudo, ha certos padrbes técnicos que ndo sdo estabelecidos por organismos
reconhecidos de normalizagdo, mas cujo sucesso 0s torna referéncia no mercado, de
forma a caracteriza-los como normas de facto. Essas sdo denominadas também normas

informais ou normas de mercado.>®

Uma norma informal surge quando os agentes do mercado aplicam determinada
tecnologia de maneira generalizada, a qual é aceita pelo publico, fazendo com que se
converta na tecnologia dominante, sem que tenha sido estabelecida por um organismo
reconhecido. Elas sdo adotadas sem passar por um processo formal de normalizacéo,
como é o caso dos sistemas operacionais para computadores DOS (Disk Operating
System) e Windows, da Microsoft, e o sistema de video VHS (Video Home System), da
Betamax.?*® Ha& casos em que uma norma de facto, pode ser convertida em uma norma de
jure, como ocorreu com 0 conhecido “orange book”, padrio de disco compacto
regravavel CD-R (Compact Disc — Recordable) originalmente desenvolvido pela Philips

e Sony, que foi formalmente adotada pela ISO e IEC.%*

Conforme o envolvimento de direitos de propriedade intelectual, as normas
podem ser consideradas proprietarias e ndo proprietarias As normas de facto, também
conhecidas como normas de mercado comumente sdo associadas a no¢do de normas
proprietarias.*! Sado proprietarias aquelas normas que envolvem direitos de propriedade
intelectual. Comumente sdo assim caracterizadas as normas empresariais ou aquelas

estabelecidas por consércios de empresas, em que se incluem direitos de um ndmero

Patent Group. Intellectual Property Rights Policies in Standards Development Organizations and the
Impact on Trade Issues with the People’s Republic of China. June 10, 2004. Disponivel em:
<http://ftp.tiaonline.org/IPRSC/IPRWG_HISTORY/2008Feb12meeting/TIA-IPR_20080212-

009a%20ANSI%20China%201PR%20PaperFinal%20(20040610).pdf>. Acesso em: 17 jan. 2010.
GIFFORD, Raymond. Standards in the Digital Age. Progress on Point. Periodic Commentaries on the
Policy Debate Release 12.2 March 2005. Disponivel em:
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=987307>. Acesso em: 13 de jan. 2010.).

238 \/er TEECE e SHERRY, 2003.

% WVHS: Video Home System (Sistema de Video Caseiro). Ver UNIDO, 2005, p. 86; VIVAS-EUGUI,
David. Addressing the Interface between Patents and Technical Standards in International Trade
Discussions. UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. Policy brief Number 3.
Genebra: UNCTAD / UCTSD, 2009, p. 3. Disponivel em:
<http://www.unctad.org/en/docs/iprs_pb20093 en.pdf>. Acesso 2m 10 fev. 2011; TEECE, SHERRY,
2003.

20 ULLRICH, Hanns. Patents and Standards — A comment on the German Federal Supreme Court Decision
Orange Book Standard. I1C - International Review of Industrial Property and Copyright Law, n. 337, 2010,
pp. 338-351.

241 Essa categoria de normas é conhecida na literatura desde o inicio do século XX e ainda enseja amplas
discussdes.
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limitado de companhias que definem as especificagdes técnicas com base em suas
tecnologias protegidas por direitos de propriedade intelectual, tais como patentes, marcas
e direitos autorais. Sdo exemplos de normas de facto e proprietarias os padrdes

Macintosh, da Apple.?*?

N&o apenas as normas de facto, mas também muitas normas de jure, publicas ou
privadas, internacionais, regionais, nacionais, territoriais ou setoriais podem
compreender, no todo ou em parte, direitos de propriedade intelectual de pessoas
envolvidas, ou ndo, no processo de normalizacdo. Nesse caso, também se associa a ideia
de “norma proprietaria”. Contudo, ainda ndo ha posicdo unanime a respeito de como
tratar das normas nessas situacdes. De modo geral, o debate desloca-se para o grau de
acesso das normas, ou seja, se correspondem a normas abertas (open standards) ou
fechadas. Tanto as normas proprietarias como as normas ndo proprietarias podem se

referir a normas abertas. As normas fechadas geralmente sio proprietarias.**

Essa distincdo, feita pela literatura econémica, tem sido muito debatida em
diversos foros, nacionais, regionais e internacionais. A abertura ou fechamento de uma
norma relaciona-se, por um aspecto, ao acesso a participacdo no processo de
normalizacdo e, por outro, ao acesso aos dados, informacdes e tecnologias essenciais ao

cumprimento das suas prescricées técnicas®**.

As normas fechadas sdo aquelas em que ha restricdo de acesso, especialmente as
tecnologias que lhes sdo essenciais. Ha exemplos de padrdes proprietarios completamente

fechados, como acontece com a Apple e seus sécios do iPod e iPhone.?*

Quanto as normas abertas, embora ndo exista consenso sobre seu conceito, as
definicbes apresentadas na literatura, de modo geral, indicam algumas caracteristicas em

comum. Um delas refere-se ao texto da norma, que deve estar a disposicdo publica de

242 \Jer WTO, 2005; TEECE, David J.; SHERRY, Edward F. Standards Setting and Antitrust, Minnesota
Law Review, n. 87, June 2003, pp. 1913-1994; LEMLEY, Mark A. Intellectual Property Rights and
Standard Setting Organizations. UC Berkeley Public Law and Legal Research Paper Series. Reserach Paper
n. 84.2002.

283 \/er LEMLEY, 2002.

24 \fer LIOTARD, lsabelle. Intellectual Property Tools, Standards and Market Positioning. DIME
Working Papers on Intellectual Property Rights. March 2006. Disponivel em: <http://ipr.dime-
eu.org/ipr_publications>. Acesso em: 19 mar. 2010.

25 GIFFORD, 2005.
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qualquer parte interessada sem custo algum ou a um preco razoavel. Outro aspecto diz
respeito aos direitos de propriedade intelectual necessarios para aplicar a norma, os quais
devem estar facilmente disponiveis para aqueles que a aplicam, de forma gratuita ou
mediante pagamento, em condic¢des razoaveis e ndo discriminatorias. Outra caracteristica
corresponde as especificacfes da norma, que devem ser suficientemente detalhadas de
maneira a permitir uma compreensdo completa de seu alcance e propdsito, e para que
possa ser aplicada de distintas formas (alternativas) por multiplos provedores.?*® Costuma

P247 248

servir de exemplo de norma aberta o padrdo TCP/I para a Internet.

Em relacdo ao conceito de norma aberta, é importante observar que ndo se
confunde com a nogdo de “codigo aberto”. O codigo aberto diz respeito a um modelo de
distribuicdo de programas de computador protegidos por direitos de propriedade
intelectual. A expressdo cddigo aberto refere-se aos programas cujo codigo de
programacao basico (codigo-fonte) é colocado a disposicao dos usuarios, gratuitamente,
de modo que todos podem ler, modificar ou elaborar novas versées sobre ele.?*® Pode
uma norma aberta envolver um programa de computador protegido por direitos de
propriedade intelectual, ao qual se confere o status de “cédigo aberto”.”

No que concerne ao dever de observancia na ocasidao de aplicacdo das normas, a
doutrina as distingue em mandatorias e voluntarias. As normas mandatorias sdo aquelas

cuja aplicagéo ¢ “obrigatdria em virtude de uma lei geral ou de uma referéncia exclusiva

em um regulamento”.”>* Em geral, essas normas s&o estabelecidas em 4reas de interesse,

246 OMPI, SCP/13/2 Prov., pp. 12-13.

T TCP/IP: TCP — Transmission Control Protocol (Protocolo de Controle de Transmissdo) — e o IP —
Internet Protocol (Protocolo Internet).

28 GIFFORD, 2005.
9 OMPI, SCP/13/2 Prov., p. 14.

20" A concepgio de codigo aberto, em inglés ‘open source’, tem se tornado cada vez mais comum em
questbes envolvendo softwares, demonstrando-se como uma alternativa as questdes de propriedade
intelectual sobre programas de computador envolvidos em padrfes técnicos normatizados. Essa concepgao
em vez de enfocar, na transferéncia de direito apds sua protecdo, a esséncia do cddigo aberto, opera antes
mesmo do surgimento dos direitos. Os sistemas de ‘open source’ sdo protegidos por uma licenga de direitos
autorais especial, comumente chamada ‘General Public Licence’ (GPL) ou ‘copyleft’ que, ao contrario do
que ocorre com os softwares proprietarios ou de codigo fechado, permite que o cddigo-fonte fique
universalmente acessivel para ser copiado, usado, modificado e distribuido para qualquer um. Como as
alteragBes sdo conduzidas a partir de uma abordagem de baixo para cima, em que 0s usuarios finais podem
iniciar e implementar modificagfes com base em suas necessidades reais, isso possibilita reduzir o tempo
para realizar inovaces, testar sua viabilidade e seguranca e levar os softwares ao mercado (UNIDO, 2005,
p. 89).

1 paragrafo, 11.4, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.
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como seguranca publica, salide e meio ambiente.?®?> Exemplo disso ocorre no Brasil, em
relacdo as normas nacionais que, com o advento do Cadigo de Defesa do Consumidor, de
1996, passaram a ter carater obrigatorio.”>> Outro exemplo consta na legislacdo federal
dos Estados Unidos, que estabelece para o uso em atividades regulatorias, licitacdes e
outras atividades governamentais a busca de solugfes desenvolvidas e adotadas em
normas técnicas nacionais.”* Portanto, para tais fins, 0 uso das normas técnicas é

mandatdrio, as quais, sem embargo, ndo perdem em si seu carater voluntario.

. : L x4 255
A terminologia ‘“norma mandatoria” nao ¢ utilizada nos acordos da OMC.

Segundo o Acordo TBT, a definigdo de “norma” ¢ a seguinte:

Norma: Documento aprovado por uma instituicdo reconhecida, que fornece,
para uso comum e repetido, regras, diretrizes ou caracteristicas para produtos
ou processos e métodos de producdo conexos, cujo cumprimento nao é
obrigatorio. Podera também tratar parcial ou exclusivamente de terminologia,
simbolos, requisitos de embalagem, marcagdo ou rotulagem apliciveis a um
produto, processo ou método de produgdo (grifa-se).?°

Assim, para 0 Acordo TBT, o0 uso da expressdo “norma” aplica-Se apenas aos

documentos cujo cumprimento ndo € obrigatério. Quando caracterizado pela

%2 OMPI, SCP/13/2 Prov., p. 13. Ver ainda TEECE, SHERRY, 2003; HOEKMANN, Bernard M.,
KOSTECKI, Michel M. The political Economy of the World Trading System. 2. ed. New York: Oxford
University Press, 2001, p. 186).

253 Confira artigos 7°, 11, 18, § 6°, 11, 39, VIII, 58, do Cédigo de Defesa do Consumidor Brasileiro, de 1996.
Na literatura consumerista, autores apontam quatro tipos de normas técnicas brasileiras (NBR): NBR 1:
normas de carater compulsério, aprovadas pelo CONMETRO, com uso obrigatério em todo o territ6rio
nacional; NBR 2: normas referenciais, também aprovadas pelo CONMETRO, sendo de uso obrigatério
para o Poder Publico, NBR 3: normas registradas, de carater voluntario, com registro efetuado no
INMETRO, de conformidade com as diretrizes e critérios fixados pelo CONMETRO; NBR 4: normas
probatorias, registradas no INMETRO, ainda em fase experimental, possuindo vigéncia limitada. Contudo,
com 0 advento do Codigo de Defesa do Consumidor, no Brasil, essa distingdo ficou prejudicada, uma vez
gue todas as normas técnicas cujo objetivo consista na defesa do consumidor passaram a se caracterizar
como obrigatérias (NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor. 4. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 557-558; FILOMENO, José Geraldo. Manual de direitos do consumidor. 5. ed. Sdo Paulo: Atlas, 2001,
pp. 75-77). Ver ainda BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno.
Comentarios ao Codigo de Defesa do Consumidor. 2. ed. Sdo Paulo: Revista dos Trinunais, 2005.

>4 Nesse sentido o National Technology Transfer and Advancement Act of 1995 (NTTAA), Public Law
104-113 e a Circular A-119, do Office of Management and Budget’ (OMB).

2 No Anexo I do Acordo TBT, fica estabelecido que, “quando utilizados neste Acordo, os termos
apresentados na sexta edicdo do Guia ISO/IEC 2:1991 [hoje versdo 2:2004] — Termos Gerais e suas
Definicbes Referentes a Normalizacdo e Atividades Correlatas terdo o mesmo significado que aquele
constante nas defini¢des do mencionado Guia, levando em conta que servigos estdo excluidos da cobertura
deste Acordo”. Nota, ainda, que a “defini¢do existente no Guia ISO/IEC 2 nao é completa em si mesma,
mas baseada no chamado sistema de ‘blocos de construgdo’.” (Nota ao Art. 1, Anexo I, Acordo TBT). As
normas e 0s regulamentos técnicos sobre servicos sdo reguladas pelo GATS e, no ambito da OMC,
apresentam a mesma definicéo, substituindo-se o termo produto por servicos.

26 Artigo 2, Anexo 1, Acordo TBT.
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obrigatoriedade, considera-se o documento como um regulamento técnico, segundo

expresso no mesmo Acordo:

Regulamento Técnico: Documento que enuncia as caracteristicas de um
produto ou os processos e métodos de producdo a ele relacionados, incluidas
as disposicBes administrativas aplicaveis, cujo cumprimento é obrigatério.
Podera também tratar parcial ou exclusivamente de terminologia, simbolos e
requisitos de embalagem, marcacdo ou rotulagem aplicaveis a um produto,
processo ou método de producéo (grifa-se).?’

Na pratica, porém, é muito ténue a linha entre a facultatividade e a
obrigatoriedade das normas técnicas. Para muitos autores, inclusive, ndo ha, em termos
juridicos, normas técnicas inteiramente facultativas. Segundo Tatiana PRAZERES, “a
necessidade de respeito a essas normas, ainda que nao se dé pela via juridica, opera-se
pela via do mercado”.?® Conforme aponta VIVAS-EUGUI, as normas, em muitos casos,
sdo de fato mandatérias.”®® Christopher HEATH observa que produtos que n3o se
conformam com as normas nao possuem a presuncdo de serem adequados ao propdésito

para o qual sdo estabelecidas, salvo prova em contrario.*®

Diante desse cenério, entende-se que, em principio, prevalece o carater voluntério
em relacdo as normas técnicas, ou seja, seu cumprimento ndo é obrigatério. O que pode
impor sua adoc¢do ou aplicacdo sdo as disposicdes legais ou as referéncias exclusivas em
regulamento, aplicaveis caso a caso.?®’ Além disso, as previsdes contratuais também
podem gerar a obrigatoriedade entre as partes contratantes, no que se refere a aplicacéo

de uma norma técnica.

Desse modo, evidencia-se que na relacdo entre as normas técnicas e as normas

juridicas, e entre aquelas e os regulamentos técnicos, as normas podem ser revestidas de

7 Artigo 1, Anexo 1, Acordo TBT.

28 Tatiana Prazeres complementa: “em outras palavras, os paises, mesmo que consigam justificar a ndo-
observacdo de parametros internacionais e possam assim editar normas a eles desconformes, acabardo
tendo seu mercado restrito por adquirirem tais normas forga propria no comércio internacional”
(PRAZERES, 2003, p. 124).

29 VIVAS-EUGULI, p. 3.

0 HEATH, Christophe. Patents and Standards. In: HWANG, Tzong-Leh; CHEN, Chiyuan (eds). The
Future Development of Competition Framework. London: Klumer Law International, 2004, p. 132.

%61 A respeito da forca obrigatéria das normas conferidas por meio de referéncia contratual, ver PENNEAU,
pp. 194-198. Comentarios a respeito da vinculacdo de normas técnicas de qualidade envolvendo
propriedade intelectual em contratos, ver MARTIN ARESTI, Pilar. La licencia contratual de patente.
Navarra: Aranzadi Editorial, 1997, pp. 243-247; MARQUES, Claudia Lima. Contratos o Codigo de Defesa
do Consumidor: o novo regime das relaces contratuais. 4 ed. Sdo Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2004, pp. 982-1032.
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um carater mandatorio, ainda que por natureza sejam voluntérias.

Particularmente no que diz respeito a relacdo entre normas técnicas, sao
diversos os aspectos que podem ser objeto de analise. Entretanto, prioriza-se aqui a

andlise dos tipos de normas quanto a sua relacdo com outras normas.

Quando um organismo de normalizacédo decide estabelecer uma norma técnica, ele
pode elaborar a norma baseando-se em outra anterior ou adotar uma norma ja existente,
de forma direta ou indireta. Sera direta, no caso em que a propria norma é empregada, e
indireta, quando ocorrer a incorporacdo de uma norma em outra, por exemplo. Nessa
linha, as normas técnicas pode se caracterizar como normas harmonizadas, norma de

referéncias ou norma alinhadas unilateralmente.2%?

As normas harmonizadas sdo aquelas cujo contetdo é equivalente, unificado ou
idéntico. Nesse aspecto, portanto, as normas classificam-se em relagdo a harmonizacéo
quanto ao conteudo. As normas equivalentes sdo aquelas, aprovadas por diferentes
organismos de normalizacdo, que versam sobre um mesmo assunto. Comumente, elas
estabelecem prescri¢cdes de intercambialidade de produtos, processo ou servicos, ou de
entendimento mutuo dos resultados de ensaios ou das informacdes fornecidas de acordo

com elas.?®®

Quando possuem o mesmo conteldo e apresentacdo, elas sdo conhecidas
como normas idénticas. J& as normas que sdo idénticas no contetdo, mas que divergem

na apresentacdo, sdo chamadas de normas unificadas.”®*

Ainda, conforme a forma de harmonizacdo, se ela ocorrer com uma norma
internacional ou uma norma regional, elas podem se caracterizar como normas
harmonizadas internacionalmente ou regionalmente. Por outro aspecto, caso a
harmonizacéo se dé entre, pelo menos, trés organismos de normalizacdo, as normas serdo
denominadas normas harmonizadas multilateralmente. Na situacdo em que a

harmonizacdo ocorra entre dois organismos de normalizagéo, elas serdo consideradas

262 Essas nogdes concernentes a relagdo entre normas técnicas também sdo aplicaveis a relacdo com os
regulamentos técnicos, 0s quais podem ser harmonizados, referenciados ou alinhados entre si e com normas
técnica (Ver paréagrafo 6, Nota, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006).

263 Essas normas podem apresentar diferencas na apresentacéo e também no contetido, como, por exemplo,
em notas explicativas, em diretrizes sobre 0 modo de satisfazer requisitos da norma, em preferéncias por
alternativas ou variedades (Paragrafo 6.1, Nota, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006).

264 paragrafo 6.2, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006. Se as normas séo redigidas em linguas diferentes, elas
devem ser tradugdes fiéis (Paragrafo 6.3, Notas 1 e 2, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006).



93

normas harmonizadas bilateralmente.?®

Distintamente da norma harmonizada, existem as normas alinhadas
unilateralmente. Essas sdo alinhadas com outras, de maneira que 0s produtos, processos,
servigos, ensaios e informagdes fornecidas de acordo com a primeira norma atendam aos
requisitos da segunda (alinhada unilateralmente). O inverso ndo ocorre. Assinala-se que

em termos de contetido n&o ha harmonizagéo.”®®

Também ndo sdo normas harmonizadas as denominadas “normas comparaveis”.
Sao comparaveis aquelas normas que versam sobre 0s mesmos produtos, processos ou
servigos, aprovadas por diferentes organismos de normalizacdo, em que 0s requisitos
diferentes sdo fundados nas mesmas caracteristicas e avaliados pelos mesmos métodos,

permitindo, sem ambiguidade, sua comparagdo em termos de diferencas nos requisitos.?’

Além dessas, ha as normas de referéncia. Sdo assim consideradas as normas
incorporadas por meio de referéncia em outras normas. Uma norma pode incorporar por
referéncia outras normas criadas e adotadas pelo proprio organismo de normaliza¢do ou

por outros organismos de normalizacdo.?®®

Geralmente, a referéncia a uma ou mais normas é feita em substituicdo as
prescri¢cdes detalhadas no texto da norma que a refere. Conforme a situacao, a referéncia

° e geral ou especifica. As normas de referéncia

pode ser exclusiva ou indicativa®®
especificas identificam uma ou mais normas, com ou sem data, de tal maneira que
revisdes posteriores das normas podem ser aplicadas sem precisar modificar o
regulamento. Essas normas, geralmente, sdo identificadas somente pelo seu nimero e
data, ou edicdo. A referéncia geral é aquela realizada por meio de menc¢do a todas as

normas de um organismo especificado ou de um campo particular, sem identifica-las

265 \/er paragrafos 6, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.

206 \/er paragrafo 6.8, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.

207 \/er paragrafo 6.9, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.

208 \er paragrafo 11, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006. OMPI, SCP/13/2 Prov., p. 12.

9 No caso de referéncia exclusiva a uma norma em determinado regulamento técnico, a tnica maneira de
atender a seus requisitos é estar em conformidade com a norma referenciada. No caso de referéncia
indicativa, estar em conformidade com a norma referenciada é também uma maneira de atender aos
requisitos de um regulamento técnico. Uma referéncia indicativa a normas ¢ uma forma de prescrigao
julgada satisfatéria (Paragrafo 11.3, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006). Uma prescrigdo julgada satisfatoria
“indica uma ou mais formas de se obter conformidade com um requisito de um documento normativo” (7.6,
ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006).
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individualmente.?™

O uso de normas de referéncia é bastante comum no ambito nacional, onde as
normas técnicas utilizam como base as normas técnicas internacionais, conforme
preconizam as regras internacionais de comércio. N&o obstante, também é comum a

adoc¢do de normas técnicas internacionais baseadas em normas de referéncia nacionais.

23 RELACAO ENTRE DE NORMAS TECNICAS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS

O processo de normalizacdo desenvolvido no plano nacional tem como resultado a
adocdo de normas técnicas que terdo aplicacdo ndo apenas no ambito doméstico, mas que
também podem servir de base para a elaboracdo de normas técnicas internacionais. As
normas internacionais sdo, em grande parte, baseadas em normas técnicas nacionais ou
em normas de mercado, as quais se revestem do carater formal e se tornas normas de jure

uma vez que passam pelo processo de normalizacdo internacional.

Essas normas estabelecidas no plano internacional, posteriormente, passam a
servir de base para o estabelecimento de normas nacionais ao redor do mundo. Em um
pais, uma norma internacional pode ser aplicada direta ou indiretamente, seja pela adogéao
integral ou parcial, de forma expressa ou por referéncia, em um documento normativo

nacional.

Um exemplo que pode ser dado é o da norma alema DIN 476, publicada em 1922,
que substituiu uma vasta variedade de formatos de papel e instituiu as especificacoes
originais dos tamanhos A e B. Essa norma serviu de referéncia para a norma internacional
ISO 216,°™ que estabelece tamanhos de papel. Atualmente, com excecdo dos Estados

Unidos e Canada, as normas nacionais da maioria dos paises tém como referéncia a

270 \/er parégrafo 11, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006.
2’1 OMPI, SCP/13/2 Prov., p. 12.
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norma 1SO 216.2"2

Na prética, atualmente, a adocdo®”® de normas nacionais baseadas em normas
internacionais, e vice-versa, tem se tornado cada vez mais comum, especialmente com o
incremento da interdependéncia econdmica e social dos diversos paises do globo
terrestre. Dados apresentados pela Organizacdo Mundial do Comércio apontam a alta
adocdo de normas internacionais como normas nacionais por parte de alguns paises como
a Bélgica, a Holanda, o Reino Unido, a Franca, a Alemanha e a China, e a baixa adeséao

de outros, tais como os Estados Unidos, a Russia e o Brasil.?™

Nesse cenario, contudo, o grande desafio consiste na transferéncia da tecnologia
necessaria para a efetiva e adequada aplicacdo das normas, especialmente quando as
mesmas encontram-se imbuidas de técnicas exdgenas. Esse panorama, baseado no quadro
de referéncias conceitual tracado no decorrer deste capitulo, reflete, em parte, a
complexidade gue reveste a normalizacao técnica, cujo entendimento é fundamental para
analise que se desenvolve no capitulo seguinte das tensfes entre normalizacdo técnica e

propriedade intelectual no &mbito do comércio.

Desse modo, ap6s discorrer a respeito dos principais termos, defini¢bes e atributos
atinentes a normalizacdo técnica, no proximo capitulo, examinam-se 0s principais
conceitos e caracteristicas da propriedade intelectual na sua relacdo com a normalizacao
técnica. Neste exame, busca-se identificar e avaliar os principais pontos de tensdo entre

ambos os regimes frente ao comércio.

22 Durante a Segunda Guerra Mundial, a norma foi adotada por vérios paises, inclusive, pelo Brasil, em
1943. Em 1977, 88 paises j& haviam adotado a norma I1SO e o padrdo A4 para cartas. Na atualidade, mesmo
em paises onde os padrdes de tamanho ISO sdo norma, muitos notebooks e tablets sdo formatados com as
especificBes 1SO (A4 e A3 tablets).

3 A expressio “adogdo” ¢ muito empregada com o mesmo sentido de “internalizagdo”, como, por
exemplo, quando ha a adogdo de uma norma internacional como uma norma nacional (Ver paragrafos 10 e
11, ABNT ISO/IEC GUIA 2:2006).

2% \fer WTO, 2005, pp. 123-127.
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Capitulo 3

PROPRIEDADE INTELECTUAL: PONTOS DE TENSAO EM SUA
RELACAO COM A NORMALIZAGCAO TECNICA

O capitulo antecedente evidenciou a complexidade e a importdncia da
normalizacdo técnica para a sociedade na atualidade. Sdo diversos os beneficios que as
normas técnicas podem proporcionar, em especial podem servir como um mecanismo de

promocao da inovagao, da transferéncia de tecnologia e de facilitacdo do comércio.

A normalizacdo caracteriza-se como uma atividade que visa estabelecer, em
relacdo a problemas existentes ou potenciais, um conjunto delimitado de prescri¢des
técnicas concernentes a produtos, processos ou servigos, que servem de referéncia para o
uso comum e repetitivo em um dado contexto. Portanto, o processo de normalizacéo
resulta na escolha de uma opc¢do tecnoldgica, que constituira o padrdo a ser seguido,
afastando as diversas alternativas existentes. Destarte, alcancar um grau 6timo a partir do
consenso nessa escolha, considerando os diversos atores e interesses envolvidos, é um
dos principais desafios que enfrentam as organizacdes de normalizacdo, especialmente,
qguando as opcBes tecnoldgicas encontram-se protegidas por direitos de propriedade

intelectual.

As normas refletem as necessidades dos grupos que as elaboram. Como o0s
interesses envolvidos geralmente diferem entre si, a obtencdo do grau 6timo de ordem
que as normas buscam estabelecer sera reflexo dessas diferencas em um dado contexto.
Assim, uma norma bem delineada que ajuste a pluralidade de interesses pode incrementar
a eficiéncia e o comércio. No entanto, se 0 desenho ndo for adequado ao contexto, a
norma pode criar novas ineficiéncias no mercado relevante, conforme seus efeitos sobre a

concorréncia.?”® Nesse sentido, algumas dessas ineficiéncias e efeitos negativos sobre o

27 para cada tipo de norma analisado no capitulo anterior, seus efeitos tendem a ter algumas caracteristicas
distintas, mas todas podem afetar o comércio doméstico e internacional. Ver WORLD TRADE
ORGANIZATION. World Trade Report 2005: Exploring the links between trade, standards and the WTO.
Genebra: WTO, 2005, p. 31.
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comércio e a concorréncia, decorrentes do envolvimento de direitos de propriedade

intelectual na normalizacgdo técnica sdo aqui analisados.

Em linhas gerais, a propriedade intelectual refere-se aos direitos privados,
exclusivos e temporérios, garantidos pela ordem juridica em relacdo aos frutos da
atividade criativa humana. Correspondem aos direitos conferidos as pessoas sobre suas
criagdes, invencdes, obras literarias e artisticas, marcas, simbolos, nomes, desenhos e

outros ativos intangiveis diferenciadores usados no comércio.?”

Comumente, a propriedade intelectual é dividida em duas categorias: a
propriedade industrial e os direitos autorais. A propriedade industrial inclui as patentes
invencbes, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas e indicacdes geograficas.
No caso dos direitos autorais, este abrange os direitos de autor sobre as obras literarias e
artisticas e os direitos conexos, que sdo 0s de artistas-intérpretes e executantes, de

produtores de fonogramas e de organismos de radiodifuséo.

Embora haja certa harmonizacdo desses direitos no plano internacional, o0s
principios e regras que regulam a aquisicdo, 0 uso e a perda dos direitos de propriedade
intelectual distinguem-se entre um pais e outro, dada a natureza territorial de sua
protecdo.?”” No entanto, h4 uma caracteristica comum que reveste os bens tutelados por

esses direitos nos diversos paises: a diferenciacao.

Nem toda a diferenca recebe protecdo por meio dos direitos de propriedade
intelectual, mas tdo somente aquela que a sociedade determina como merecedora de

cuidados juridicos.?’”® Segundo Tullio ASCARELLI e Nuno Pires de CARVALHO, 0s

278 Segundo Nuno Carvalho, a propriedade intelectual consiste em um “conjunto de principios e de normas
que regulam a aquisicdo, o uso e a perda de direitos e de interesses sobre os ativos intangiveis
diferenciadores que s3o suscetiveis de utilizagdo na produgdo e circulagdo de bens e servigos”
(CARVALHO, Nuno Pires de. A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas — Passado, Presente e
Futuro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 10).

2T CARVALHO, 2009, p. 11. Na atualidade, os direitos de propriedade intelectual tém como fundamento
normativo o ordenamento juridico interno e internacional. Em relagdo as normas internacionais, elas sdo
um referencial para este estudo, e, em especial, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), anexo ao tratado que cria a Organizacdo Mundial
do Comeércio (OMC). Esse Acordo estabelece relagdo com outras convengdes internacionais em matéria de
propriedade intelectual, nomeadamente a Convencdo da Unido de Paris, de 1967, que regulam os direitos
de propriedade industrial sobre as invengdes, modelos de utilidade e marcas, e a concorréncia desleal, a
Convencao de Berna, de 1971, e a Convenc¢do de Roma, de 1961, que versam sobre os direitos de autor e
conexos, e 0 Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, de 1989 (Ver
artigos 2.1, 2.2, 3.1, 9.1, 10.1, 14.3, 14.6, 15.2, 16.2, 16.3, 22.2, 35, 39.1, 62.3, 70.2, Acordo TRIPS).

278 CARVALHO, 2009, pp. 10 e 21; ASCARELLI, 1980, pp. 320-321.
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critérios diferenciadores fundamentais que recebem atencdo juridica sdo a novidade, a
279

originalidade e a distintividade.

Nesse contexto, uma categoria tutelada pela propriedade intelectual corresponde a
dos bens caracterizados pela novidade, que se constituem com a concessdo de patente,
registro ou certificado. Por exemplo, serd nova a criacdo técnica que difere das técnicas
conhecidas. Porém, nem toda criacdo nova € suscetivel de protecdo, apenas aquela em
que a diferenca ou novidade resulta de certo grau de inventividade. Nesta categoria
incluem-se as invengOes, modelos de utilidade, desenhos industriais, topografias de

circuitos integrados e cultivares.?*

Os bens caracterizados pela originalidade surgem a partir do ato de criacdo. No
entanto, nem toda originalidade merece protecdo. N&o basta o mero esforgo intelectual, é
preciso que a obra seja criacdo do autor e eivada de certo nivel de criatividade. A
originalidade significa a possibilidade de uma obra ser atribuida a alguém como fruto de
sua criacdo. Essa categoria engloba as obras literarias, cientificas e artisticas, incluindo-se

os programas de computador e os direitos conexos.?

282 como é o0 caso das

Outra categoria abarca os bens dotados de distintividade,
marcas, das indica¢des geograficas, do nome empresarial e de outros bens protegidos pela

concorréncia desleal, como o trade dress.”® No caso das marcas, por exemplo, elas

"% ASCARELL, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Barcelona: Bosch, 1980,
pp. 320-321; CARVALHO, 2009, pp. 20-21. Ver ainda BRUCH, Kelly Lissandra. Limites do direito de
propriedade industrial de plantas. 1996. Dissertagdo (Mestrado em Agronegdcios) - Programa de Pés-
Graduagdo em Agronegécios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006;
PIMENTEL, Luiz Otavio; CAVALCANTE, Milene Dantas. Meta 11: A protec¢do juridica dos programas
de computador. In: CORAL, Eliza et al. PLATIC: Arranjo produtivo catarinense. Tecnologia da
Informacgéo e comunicagdo. Floriandpolis: FIESC/ IEL SC, 2007, p. 292.

280 CARVALHO, 2009, p. 20; ASCARELLI, 1980, pp. 320-321. As criagdes técnicas “compreendem, mas
ndo se limitam a invencGes, modelos de utilidade, obtengdes vegetais ou cultivares, topografias de circuitos
integrados, desenhos industriais” (CARVALHO, 2009, p. 24).

281 \fer CARVALHO, 2009, p. 20; ASCARELLI, 1980, pp. 320-321. Sobre as transformacdes do conceito
de originalidade, ver LEWICKI, Bruno. A historicidade do Direito Autoral. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga
Silva; WACHOWICZ, Marcos. Direito da Propriedade Intelectual: Estudos em homenagem a Pe. Bruno
Jorge Hammes. Curitiba: Jurud Editora, 2006, pp. 291-293.

%82 Entre os sinais distintivos, encontram-se “marcas de comércio, industria e servigos, incluindo marcas
coletivas; nomes comerciais, incluindo as insignias ou titulos de estabelecimento, expressfes de
propaganda (slogans); indicagdes de procedéncia e indicagdes geograficas; recompensas industriais”
(CARVALHO, 2009, p. 24).

283 Qutras diferencas também podem ser protegidas no que tange a concorréncia desleal. Nesse campo, ndo
se busca resguardar diretamente a protecdo do esforco intelectual, mas os consumidores e esforcos
econdmicos investidos. Portanto, é preciso que o ativo protegido pela concorréncia desleal tenha interesse



99

devem ser diferentes das que sdo j& usadas pelos concorrentes, registradas ou ndo, no
sentido de possibilitar sua distingdo pelos consumidores, de forma a ndo causar

confusdo.?®

Quanto aos direitos conferidos, cumpre observar que, enquanto a protecdo dos
bens dotados de novidade garante, principalmente, o direito de exclusividade de
producdo, aos bens caracterizados pela originalidade assegura-se o direito de
exclusividade de reproducdo. Ja no caso dos bens caracterizados pela distintividade, a

exclusividade repousa no uso do signo distintivo.

Esses direitos, ao serem inseridos no ambito da normalizacdo técnica, acabam
proporcionando uma situacdo complexa e, de certa forma, paradoxal. De um lado,
encontra-se a normalizacdo técnica, que por meio das normas técnicas estabelece uma
opcéo tecnoldgica a ser utilizada por todos os atores que objetivem atuar em determinada
atividade econémica, como, por exemplo, na fabricacdo de um produto. De outro,
encontra-se a propriedade intelectual que assegura a exclusividade de producdo,
impedindo terceiros de usar a tecnologia protegida.?®

Para ilustrar essa situacdo, basta observar o que ocorre quando uma tecnologia
patenteada é incorporada em uma norma técnica. Para que o usuério de uma norma possa
cumprir com as exigéncias técnicas nela prescritas, ele precisa obter a autorizagcdo do

titular da patente, sem a qual incorrera em infracdo. Se o usuario ndo conseguir obter uma

para os consumidores, de forma a que o seu uso desleal possa desviar clientela. Segundo Nuno Carvalho,
as “vantagens competitivas ndo-proprietarias que correspondem a repressdo da concorréncia desleal (ndo
cobertas por um direito formal de propriedade, ainda que possam gerar certos tipos de exclusividade — séo,
portanto, objeto de interesses proprietarios, mas ndo necessariamente de direitos proprietarios) (como, por
exemplo, a reputacdo do comerciante; o estabelecimento (goodwill) em geral, o qual compreende a sua
configuracdo distintiva (trade dress, em inglés); e a informacdo ndo divulgada, compreendendo os segredos
de fabrica e de comércio e os dados de testes). Ainda aponta-se 0 marketing de emboscada, cuja protecao
decorre da necessidade de evitar o parasitismo dos concorrentes — uma forma desleal de concorréncia, sem
divida, mas que ndo resulta dos mesmos fundamentos juridicos e éticos que levaram a inclusdo da
concorréncia desleal na Convengao de Paris” (CARVALHO, 2009, p. 24).

284 CARVALHO, 2009, p. 20; ASCARELLI, 1980, pp. 320-321.

85 \fer ZIBETTI, Fabiola Wist. Propriedade intelectual e estandardizacdo no &mbito do comércio.
IN.BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otavio.  Propriedade Intelectual e Desenvolvimento.
Floriandpolis: Fundagdo Boiteux, 2007. p.173-202 ZIBETTI, Fabiola Wist. A relacdo entre propriedade
intelectual e normalizacdo técnica no cenario do comércio internacional. Pontes, v. 5, p. 9-10, 2009;
ZIBETTI, Fabiola Wist.Comércio e meio ambiente: a propriedade intelectual como um fator para a adogédo
de normas técnicas internacionais. Amicus Curiae, Vol. 8, n. 8, 2011; ZIBETTI, Fabiola Wist; BRUCH,
Kelly Lissandra. The tension inherent to the relationship between intellectual property rights and technical
standards: alternatives to standardization organizations in the wine sector. In: 33 World Congress of Vine
and Wine Proccedings. Thilisi, 2010. 33 World Congress of Vine and Wine. 8th General Assembly of the
OIV. Thilisi, 2010. vol. OR.III.
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licenca de uso da tecnologia incorporada na norma, ele fica impossibilitado de se
conformar com a norma e, por conseguinte, seu direito de exercicio da atividade
econémica pode ser inviabilizado. Portanto, a incorporacdo de direitos de propriedade

286

intelectual nas normas pode criar uma elevada barreira a entrada®™ em mercados

normalizados, especialmente quando as normas se revestem de um carater mandatorio.

Destarte, de uma perspectiva, tem-se a normalizacdo técnica que procura
estabelecer padrdes comuns, direcionando os esfor¢os para proporcionar 0 acesso e 0 Uso
publico, livre e coletivo de uma tecnologia normalizada. De outra, a propriedade
intelectual que busca promover a diferenciacdo e recompensar 0s esforgcos criativos
individuais, protegendo com exclusividade os direitos privados que envolvem uma
tecnologia. Por conseguinte, o paradoxo revela-se, sob um aspecto, na padronizagédo

versus diferenciagéo, e sob outro, no coletivo versus individual.287

Essa situacdo evidencia a presenca de focos de tensdo nessa relagcdo, que podem
afetar ambos os sistemas: o de normalizacdo técnica e o de propriedade intelectual.
Portanto, identifica-los é fundamental para se avaliar a qualidade da relacdo e seus
impactos sobre o comércio, a concorréncia, a promogdo da inovacdo e da transferéncia de
tecnologia e o desenvolvimento das nacbes — objetivos que sdo comuns a ambos 0S

regimes.®

A partir dessa hipdtese, o presente capitulo tem como objetivo analisar a

28 Sobre a propriedade intelectual como barreiras & entrada ver BRUCH, K. L.; DEWES, H. ; RAMBO, A.
G.; ANDRADE, J. J. ; MARTINELLI JUNIOR, O. . Barreiras a entrada no mercado brasileiro de sementes
transgénicas. In: XLIII Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, 2005, Ribeirdo Preto.
InstituicBes, Eficiéncia, Gestdo e Contratos no Sistema Agroalimentar. Ribeirdo Preto: FEARP/USP,
PENSA/USP, 2005, pp. 278-278.

87 Ver ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). Comité
Permanente Sobre El Derecho De Patentes. SCP/13/2. Normas Técnicas y Patentes. Documento preparado
por la Secretaria. Decimotercera sesion. Ginebra, 23 a 27 de marzo de 2009. Genebra: OMPI, 18 de febrero
de 2009. Disponivel em: <http://www.wipo.int>. Acesso em: 22. out. 2009; VIVAS-EUGUI, David.
Addressing the Interface between Patents and Technical Standards in International Trade Discussions.
UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development. Policy brief Number 3. February 2009;
LEMLEY, Mark A. Intellectual property rights and standard setting organizations. UC Berkeley School of
Law, Public Law and Legal Theory, Research Paper n. 84, 2002; WILLINGMYRE, George T. Intellectual
property rights as a factor in the development of standards. January, 1998. Disponivel em:
<http://www.gtwassociates.com/answers/micros66a.html>. Acesso em: 19 jan. 2010.

288 \Ver ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Comité Permanente Sobre
El Derecho De Patentes. SCP/13/2. Normas Técnicas y Patentes. Documento preparado por la Secretaria.
Decimotercera sesion. Ginebra, 23 a 27 de marzo de 2009. Genebra: OMPI, 18 de febrero de 2009, pp. 16-
17.
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propriedade intelectual sob a dtica da normalizagdo técnica, buscando destacar alguns
desses pontos de tensdo. Para o desenvolvimento dessa anélise, desdobram-se 0s
processos de normalizacdo — elaboracdo, adocdo e aplicacdo das normas técnicas —,
dentro dos quais se examinam as questfes atinentes a propriedade intelectual. Embora
sejam em grande parte semelhantes as tensfes afetas as normas de facto, a analise aqui
realizada enfoca a normalizagdo técnica desde perspectiva formal, observando
principalmente no nivel doméstico e das empresas os efeitos da problematica, que se
acentua quando as normas sdo revestidas de um carater mandatério, seja por imposicao

de lei ou regulamento técnico.

Em relacdo ao processo de elaboracao, a abordagem foca os interesses envolvidos
e o0 conteudo das normas técnicas, no qual a incorporacdo dos direitos de propriedade
intelectual relacionados a patentes, marcas e programas de computador ganha especial
atencdo. No que concerne ao processo de adogédo, destacam-se as tensdes que afetam a
aprovacao e a publicacdo das normas técnicas com énfase, aqui, na protecdo das normas
pelos direitos autorais. Por fim, no que diz respeito ao processo de aplicacdo, sdo
destacados os principais pontos que afetam o acesso e o uso das normas e tecnologias

nelas incorporadas.

3.1 PROPRIEDADE INTELECTUAL NO PROCESSO DE ELABORACAO DE
NORMAS TECNICAS

Na pratica das organizagdes nacionais de normalizacdo, a necessidade de criagdo
de uma norma comumente é formalizada por um membro ou grupo de membros, cujo
pedido € expressdao de uma demanda de representantes de determinado setor econémico,
associacfes ou empresas. Sdo eles, inclusive, que geralmente apoiam, com recursos
financeiros e técnicos, a formulacdo das normas, tanto no plano nacional como no
internacional. Conforme observa HESSER, a preparac¢do de normas requer tempo, dinheiro

e conhecimento, de modo que o conhecimento relevante representa um fator decisivo
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para qualquer norma.”® Desta forma, esses atores assumem um papel de elevada

importancia no processo de normalizagdo. Seu apoio, no entanto, ndo é desinteressado.

Diante disso, neste ponto, busca-se incialmente avaliar alguns dos grupos de
interesses”® que comumente se envolvem no processo de elaboracdo de norma,
especialmente, quando envolvem dados, informagdes e tecnologias protegidas por
direitos de propriedade intelectual. Na sequéncia, trata-se da incorporacdo desses direitos

no contetdo das normas técnicas.

3.1.1 Interesses envolvidos

Uma vez que a proposta de criacdo de uma nova norma € aceita, 0s comités
técnicos assumem a responsabilidade pela elaboracdo de seu texto. Geralmente, 0s
comités que negociam as especificacdes técnicas de uma nova norma sdo compostos por
profissionais que representam os diversos setores da sociedade, tais como produtores,
fornecedores, consumidores, governos, instituices de pesquisa, laboratdrios de testes,
dentre outros. O perfil de participantes dependera muito do escopo da norma em

desenvolvimento e do ambiente no qual se insere a organizacéo.”**

Frequentemente, envolvem-se no processo tanto aqueles que irdo fornecer o
produto, como aqueles que irdo usa-lo, ou seja, 0os consumidores em sentido amplo. Em
outras palavras, tipicamente, participam representantes daqueles que estdo do lado da
oferta e do lado da demanda do mercado potencial do produto a ser normalizado. Ambos,
fornecedores e consumidores, sdo os principais afetados com a adocdo de normas

técnicas, > por isso o interesse e a importancia de sua participacdo no processo.

Contudo, quando ocorre a inclusdo de tecnologias protegidas por direitos de

28 HESSER, Wilfried. An introduction to standards and standardization. Zurich: Beuth, 1998, pp. 45-48.

2% Sobre os grupos de interesse nos sistemas econémicos, ver NUSDEO, Féabio. Fundamentos para uma
Codificacdo do Direito Econdmico. Sdo Paulo, Revista dos Tribunais, 1995.

21 \er HESSER, 1998; TEECE, David J.; SHERRY, Edward. Standards Setting and Antitrust. Minnesota
Law Review, vol. 87, 1911. 2003.

22 TEECE e SHERRY, 2003, pp. 1913-1994. Sobre os mercados de produtos, mercados de tecnologia e
mercados de inovacdo, ver UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE; FEDERAL TRADE
COMMISSION. Antitrust guidelines for the licensing of intellectual property. US: DOJ/FTC, 1995.
Disponivel em: <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>. Acesso em: 10 jan. 2010.
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propriedade intelectual nas normas técnicas, dois mercados entram em questdo: o

mercado do produto e o mercado da tecnologia.?*®

No mercado da tecnologia, que serve de base para o desenvolvimento do produto
normalizado, enquanto os detentores de direitos de propriedade intelectual estdo no lado
da oferta, aqueles que irdo produzir o bem se encontram no lado da demanda. Nessa
situacdo, por efeito, ndo apenas participam do processo de normalizacdo os fornecedores
e consumidores do produto, mas também os fornecedores e consumidores da

tecnologia.?**

Dentro desse cenario, os fornecedores do produto sdo os consumidores da
tecnologia, pois dependem dela para poder fazer o produto e coloca-lo no mercado. Em
algumas situac@es, no entanto, os fornecedores de tecnologia sdo também fornecedores
do produto, por conseguinte, consumidores de tecnologia. Conforme David TEECE e
Edward SHERRY, essas empresas “vestem trés chapéus” (“wear three hats”).?*® Ainda,
embora seja raro, pode ocorrer que uma empresa assuma quatro papéis, quando, além de
fornecedora e consumidora da tecnologia, é fornecedora e consumidora no mercado do
produto. H& também as empresas que sdo apenas fornecedoras de tecnologia e que ndo
produzem o bem, destarte, ndo se caracterizam como consumidoras de tecnologia. Essas,
comumente, ndo participam do mercado do produto, exceto se forem consumidoras

dele.”®®

Na préatica, as companhias detentoras de tecnologia e que produzem o bem,
guando ja ndo estdo organizadas em arranjos (pools) de propriedade intelectual,
geralmente, utilizam sua tecnologia em “troca” para obter a tecnologia das demais, por
meio de licengas cruzadas. Isso reduz substancialmente seus custos para aquisi¢do de

tecnologia.”®’

Aquelas que ndo possuem tecnologia para negociar precisam obter licengas com

% TEECE, SHERRY, 2003; Ver VIVES-EUGUI, David. Addressing the Interface between Patents and
Technical Standards in International Trade Discussions. UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and
Sustainable Development. Policy brief Number 3. February 2009, p. 4.

»TEECE e SHERRY, 2003; Ver VIVES-EUGUI, 2009, p. 4.
2% TEECE e SHERRY, 2003.

2% \er TEECE e SHERRY, 2003.

27 \Jer TEECE e SHERRY, 2003.
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os titulares dos direitos de propriedade intelectual que, em muitos casos, sdo varios. Essa
situacdo coloca as empresas em posi¢cdo diferenciada, pois ndo tém tecnologia para
“trocar”, o que implica em custos e tratamento distintos, € muitas vezes discricionarios,
especialmente, no que diz respeito as condi¢fes de acesso e uso das tecnologias

protegidas.

Em relacdo aquelas empresas que apenas fornecem a tecnologia e ndo participam
do mercado do produto, os termos de “troca” nao t€ém o mesmo valor em relagdo aquelas
que produzem tecnologia e que dela necessitam. Diante disso, ndo raro, elas apenas
licenciam seus direitos (unilateralmente), pois ndo precisam de licencas (cruzadas) de

outras tecnologias.

Em todas as posicdes, 0s interesses podem ser diversos quando a empresa também
assume o papel de consumidora do produto, embora seja uma situagdo excepcional uma

empresa ser a fornecedora e a consumidora do mesmo produto.®

Outro tipo de empresa que também pode ser afetada e que, geralmente, ndo
participa do processo de normalizacdo, é aquela que tem interesse e potencial de
desenvolver a capacidade de producdo, porém nao ¢é titular de direitos de propriedade
intelectual e tampouco produz o bem. Nessa situacdo encontram-se muitas empresas que
buscam ingressar no mercado de determinado produto normalizado e que, muitas vezes,
acabam sendo prejudicadas, pois encontram barreiras no mercado da tecnologia. Além
delas, a empresa apenas consumidora do produto nem sempre participa do processo de

normalizacéo.

Nesse cenario, que pode afetar tanto normas de produtos como também de
processos e servicos, dentre os atores que podem estar envolvidos no processo de

normalizacgdo, destacam-se alguns apenas na forma de exemplos ilustrativos:

a) titulares de direitos de propriedade intelectual sobre a tecnologia que néo
produzem o bem (oferta da tecnologia);

b) titulares de direitos de propriedade intelectual sobre a tecnologia que néo
produzem o bem, mas sdo consumidores do produto (oferta da tecnologia e

demanda do produto);

298 \/er TEECE e SHERRY, 2003.
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c) titulares de direitos de propriedade intelectual sobre a tecnologia e que
produzem o bem (oferta da tecnologia, demanda da tecnologia e oferta do
produto);

d) titulares de direitos de propriedade intelectual sobre a tecnologia que produzem
e sdo, também, consumidores do bem (oferta da tecnologia, demanda da
tecnologia, oferta do produto e demanda do produto);

e) aqueles que produzem ou tém a capacidade de produzir, mas nao sao titulares
de direitos (demanda da tecnologia e oferta do produto);

f) aqueles que produzem ou tém a capacidade de produzir e que sdo, tambem,
consumidores do produto, mas ndo titulares de direitos (demanda da
tecnologia, oferta do produto e demanda do produto);

g) aqueles que tém interesse em produzir, porém nao sdo titulares de direitos de
propriedade intelectual e tampouco tém a capacidade de producdo, embora
tenham possibilidade de desenvolver essa capacidade (demanda da tecnologia);

h) aqueles que sdo consumidores do produto e tém interesse em produzir, porém
ndo sdo titulares de direitos de propriedade intelectual e tampouco tém a
capacidade de producdo, embora tenham possibilidade de desenvolver essa
capacidade (demanda da tecnologia e demanda do produto);

i) aqueles que sdo exclusivamente consumidores do produto (demanda do

produto).

Diante desse panorama, fica evidente que sdo distintos os interesses e muitos os
focos de tensdo concernentes aos direitos de propriedade intelectual envolvidos no
processo de normalizacdo. Conforme TEECE e SHERRY, desde uma perspectiva
econbmica, as posicdes das diversas empresas nesse processo, mesmo em termos
técnicos, tendem a refletir as posicdes competitivas e vantagens comparativas que
desfrutam.?® Segundo George T. WILLINGMYRE, elas investem tempo e recursos em

comités de normalizacdo e, dentre seus propdsitos, esperam que as normas sejam

2% (s autores acrescentam ainda que “a firm with experience in solving a problem in a particular way will,
not surprisingly, favor standards that adopt that familiar approach, as that will give that firm a comparative
advantage over other firms that have more experience in alternative solutions. (...) Some comparative
advantage may rest in a firm's accumulated knowledge and expertise, some of which may have arisen from
research and development that may also have led to patented inventions. Thus, firms may have a preference
for adopting a standard on which they have a patent, not primarily because of the existence of the patent per
se, but because the firm has a comparative advantage (relative to other firms) in the technological approach
reflected in the patented technology” (TEECE e SHERRY, 2003, pp. 1935-1936).
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compativeis com suas tecnologias ou que as contemplem.*®

Assim, ao passo que as empresas detentoras de conhecimentos técnicos protegidos
por direitos de propriedade intelectual buscam assegurar seus interesses, elas realizam
contribuices significativas as atividades de normalizacdo, especialmente, nos setores que
envolvem o uso de alta tecnologia. Na grande parte dos casos, 0 processo de
normalizacdo é iniciado e progride, fundamentalmente, pelos esforcos desses atores
possuidores de tecnologias — atualizadas e de elevado nivel de complexidade — que
acabam por ser incluidas nas normas.®™ Dessa maneira, por efeito, na ocasido de
aplicacdo das normas técnicas, tendem a ganhar uma parcela relevante do comércio da

tecnologia e, por efeito, do comércio de produtos e ou de servi¢os a montante.

Um caso conhecido que exemplifica essa situacdo é o processo de construcao do
padrdo GSM (Global System for Mobile Communications), que atualmente se caracteriza
como a mais ampla plataforma mundial para comunica¢des digital movel. Em 2005, seu
uso alcancava 60 paises em todo o mundo. Hoje se estima que atinge mais de 200 paises.
O processo de normalizacdo que culminou na criagdo do GSM iniciou na Europa, em
1982. Nessa época, 0s monopo6lios nacionais operacionais e administrativos eram 0s
principais envolvidos no processo. Contudo, com a introdugéo do espectro de banda larga
de 900 MHz para as comunicacdes moveis, em 1986, a posicdo desses atores se
enfraqueceu. A banda larga tornou-se um recurso escasso, € 0S sistemas analdgicos
estavam enfrentando problemas, pois lhes faltava a capacidade de percorrer todos 0s
paises. Tal situacdo selava o mercado e tornava a telefonia celular pouco atrativa aos

negdcios.>*

A promessa da normalizacdo era a de formar economias de escala na telefonia
celular pela unificacdo dos mercados europeus até entdo isolados — objetivo perseguido

ativamente pela Unido Europeia —, de modo a proporcionar oportunidades de exportacéo

30 \/er WILLINGMYRE, George T. Intellectual property rights as a factor in the development of
standards. January, 1998. Disponivel em: <http://www.gtwassociates.com/answers/micros66a.html>.
Acesso em: 19 jan. 2010.

%01 \/er comentarios da delegacao chinesa em G/TBT/W/251/Add.1.

%2 UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION. Industrial Development
Report 2005. Capability building for catching-up: Historical, empirical and policy dimensions. Vienna:
UNIDO, 2005. Disponivel em: <http://www.unido.org> Acesso em: 12 de abril de 2006; VERBRUGGEN,
Johan; LORINCZ, Anna. Patents and Technical Standards. 1IC - International Review of Industrial
Property and Copyright Law, n. 125, 2002, pp. 127-154.
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para produtores de equipamentos e novos Servigos, como 0s servigos de mensagens curtas
(SMS, sigla em inglés). Desse modo foi posta em marcha a coalizdo da geragéo seguinte,

0 Universal Mobile Telecommunication System (UMTS).3%

Com a influéncia dos fornecedores de equipamentos que visavam a concretizar
economias de escalas através da Europa, os trabalhos do GSM foram passados das méos
dos monopdlios nacionais para o0 European Telecommunications Standards Institute
(ETSI), em 1989. Nesse momento, as aliancas tradicionais romperam-se. A presenca da
Motorola, a quinta maior produtora de equipamentos atras da Ericsson, Nokia, Siemens e
Alcatel, que planejava uma melhor posi¢cdo no mercado europeu, ajudou para a mudanga

desse complexo cenario.®*

De um lado, estava a Uni&o Europeia, cujo interesse consistia em desregulamentar
0 mercado de telecomunicagdes. De outro, encontravam-se 0s operadores nacionais de
telecomunicacdes, exigindo dos fornecedores o uso livre, sem limita¢bes geogréaficas, de
seus direitos de propriedade intelectual. Porém, em uma terceira posi¢do, colocavam-se
os fornecedores de equipamentos que buscavam resguardar seus direitos em sua
plenitude. Dentre as empresas envolvidas, a Motorola foi a maior oponente da posi¢éo
dos operadores nacionais. Sua postura acabou sendo seguida pelos demais fornecedores
que forcaram o abandono da proposta de uso livre dos direitos de propriedade intelectual.
Ainda, tendo se recusado a fechar um acordo com os operadores e acedendo a um nimero
de licencas cruzadas, a Motorola promoveu a reducdo do nimero de fornecedores de
equipamentos na negociacao das normas técnicas do GSM. Ficaram a frente delas a

Motorola, a Alcatel, a Ericsson, a Nokia e a Siemens.>®

Passou-se cerca de uma década de negociacgdes até a adocao do padrdo GSM. Téo
logo o sistema comegou a funcionar, o desequilibrio subjacente entre os portfélios de
propriedade intelectual dos varios atores tornou-se evidente. O escopo da norma, que
compreendeu diversas interfaces e niveis de detalhes — superespecificados para assegurar
interoperabilidade —, incrementou o nimero e a probabilidade de conflitos em torno dos
direitos de propriedade intelectual. As patentes essenciais para as normas foram

reivindicadas em todos os niveis, por diversos atores. No final dos anos 1990, mais de 20

303 UNIDO, 2005, p. 92; VERBRUGGEN e LORINCZ, 2002.
%04 UNIDO, 2005, p. 92; VERBRUGGEN e LORINCZ, 2002.
305 UNIDO, 2005, p. 92; VERBRUGGEN e LORINCZ, 2002.
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empresas reivindicaram ter, aproximadamente, 140 patentes cumulativas, que alegavam
ser essenciais para o padrdo GSM. Mais de 60% das patentes tinham sido requeridas ap6s
a adocdo das normas do GSM. As tensGes ampliaram-se ainda mais a partir da conexao
do GSM com o padrdo UMTS, parcialmente motivados pelo aumento dos arranjos de
direitos de propriedade intelectual usados como estratégia entre as empresas europeias,
dentre as quais se inclui a compra da infraestrutura de negécios da Qualcomm pela

Ericsson.>%

Situagdes semelhantes, embora muitas em menor dimensdo, envolvendo
propriedade intelectual no processo de normalizagdo, tém se intensificado nos mais
diversos setores e areas tecnoldgicas, em todo o0 mundo. Um caso interessante, observado
por Tatiana PRAZERES, foi registado na Alemanha, quando se estabeleceu que a venda de
cerveja no mercado nacional obedecesse a determinada formula. Curiosamente, essa

. ~ o~ . 7
autora nota que “apenas a cerveja alema contava com a composi¢ao estabelecida”.*

No Brasil, um exemplo recente foi encontrado no caso processado junto ao
Conselho Administrativo de Defesa Econdmica (CADE), envolvendo a Siemens VDO e a
SEVA Engenharia Eletrénica. Nos autos, ficou demonstrado que a Siemens VDO ja teria
conquistado o dominio do mercado de tacografos veiculares com os modelos VDO1308 e
VDO01318, anos antes da normalizacdo do produto. Uma vez que foi estabelecida a norma
técnica do produto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial, hoje denominado Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

(INMETRO), as especificacdes técnicas eram as mesmas dos modelos VDO.3%

Diante disso, ficam evidenciados alguns pontos de tensdo que afetam os atores e
interesses envolvidos no processo de elaboracdo de normas, especialmente, quando as
negociagbes sobre suas especificagcbes técnicas abrangem direitos de propriedade

intelectual. Tendo em vista a complexidade e as maneiras, por vezes abusivas, como sao

%% UNIDO, 2005; VERBRUGGEN e LORINCZ, 2002, pp. 127-154.
%7 PRAZERES, Tatiana Lacerda. Comércio Internacional e Protecionismo. S&o Paulo: Aduaneiras, 2003.
p. 69.

308 Essa disputa resultou na condenagdo da Siemens VDO por shaw litigation sobre a concorrente SEVA.
Para informac@es detalhadas sobre o caso, ver BRASIL. Conselho Administrativo De Defesa Economica
(CADE). Processo Administrativo n° 08012.004484/2005-51. Representante: SEVA Engenharia Eletrénica
S.A. Representado: Siemens VDO Automotive Ltda, Continental do Brasil Industria Automotiva Ltda.
Relator: Conselheiro Fernando de Magalhdes Furlan. Brasilia, 1.12.2009. Disponivel em:
<http://www.cade.gov.br>. Acesso em: 10 jan. 2011.
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eles usados e articulados no contexto da normalizacdo técnica, na auséncia de regras

claras, o incremento dos conflitos se prolifera.®”®

Importa observar, contudo, que a maneira como os direitos de propriedade
intelectual se relacionam com as normas técnicas difere conforme o tipo de bem
protegido a que se faz referéncia. Nesse sentido, a seguir sdo analisados alguns dos
impactos atinentes ao envolvimento de (a) patentes, (b) programas de computador e (c)

marcas, no contetido das normas técnicas.

3.1.2 Contelido das normas técnicas

Particularmente, no que concerne ao conteudo das normas técnicas, as principais
tensdes dizem respeito aos dados, informacdes e tecnologias protegidas por direitos de

propriedade intelectual nelas incorporadas.

Durante o processo de elaboracdo de normas técnicas, no ambito dos comités
técnicos, as negociacdes destinam-se a definir as especificagdes técnicas a serem
incluidas nas normas. Nesse sentido, as negociacfes tendem a ser — ou deveriam ser —
estritamente técnicas, sem o0 envolvimento de aspectos comerciais atinentes as diversas
opcdes tecnoldgicas. De fato, nem se poderiam negociar questdes de carater comerciais

nesses foros, sob o risco de se converterem em ambientes anticoncorrenciais.

Contudo, colocar em pauta a existéncia de dados, informacgdes e tecnologias
protegidas por direitos de propriedade intelectual, mais do que pelas implicacdes
comerciais, manifesta-se fundamental como fonte para fins de avaliacdo do estado da
arte. Sob outro aspecto, negociar opcdes tecnologicas sem conhecer as tecnologias
protegidas e seus respectivos titulares de direitos pode resultar em esforcos
desperdicados, se o titular ndo autorizar seu uso aos usuérios da futura norma, de forma
ampla. Portanto, nesses foros, passa a ser crucial identificar as tecnologias protegidas,
inclusive, se for o caso, para evitar que sejam incorporadas na norma de modo a evitar

problemas futuros.

39 nicialmente estavam voltados principalmente para patentes, hoje afetam os mais diversos tipos de
propriedade intelectual, tais como desenhos industriais, programas de computador, marcas, indicagdes
geograficas e outros.
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Na pratica de algumas (poucas) organizacdes de normalizacdo, busca-se evitar a
inclusdo de tecnologias protegidas no escopo das normas técnicas. Contudo, esta op¢do

tem se revelado cada vez mais dificil.

Dentro desse contexto, patentes de invencdo, modelos de utilidade, desenhos
industriais programas de computador, indicacdes geogréficas, marcas e outros direitos de
propriedade intelectual tém sido alvo de debates e preocupacdes nesse sentido. Assim,
sem deixar de considerar a importancia e o impacto dos diversos tipos de propriedade
intelectual, aqui s&o analisados alguns dos pontos de tensdo que afetam (a) as patentes,

(b) os programas de computador e (c) as marcas.

a) Patentes e normas técnicas

Segundo o Relatério de Desenvolvimento Industrial de 2005, da Organizacao das
Nacbes Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO, acréstico em inglés), a
correlacdo entre patentes e normas técnicas demonstra-se positiva e crescente. Tal
situacdo de evidencia principalmente nos setores mais inovadores e nos quais as
tecnologias protegidas possuem elevada importancia comercial, como é o caso do setor
de telecomunicagdes e engenharia elétrica,*'® os quais representaram juntos, em 2010,
cerca de 20% do total do fluxo de comércio mundial.*** Contudo, essa correlagéo também

312

se apresenta em outras areas, como nas de tecnologias ambientais e satde,”™“ conforme

ilustra a figura abaixo.

319 UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION. Industrial Development
Report 2005. Capability building for catching-up: Historical, empirical and policy dimensions. Vienna:
UNIDO, 2005.

11 Conforme dados extraidos do UNComtrade (UNCOMTRADE. Disponivel em:
<http://comtrade.un.org/>. Acesso em 10 out. 2011).

312 Sobre o tema no setor de vitivinicola, ver ZIBETTI, Fabiola Wiist; BRUCH, Kelly Lissandra. The
tension inherent to the relationship between intellectual property rights and technical standards: alternatives
to standardization organizations in the wine sector. In: 33 World Congress of Vine and Wine Proccedings.
Thilisi, 2010. 33 World Congress of Vine and Wine. 8th General Assembly of the OIV. Thilisi, 2010. vol.
OR.III.
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Figura 1. Areas tecnolégicas que envolvem normas técnicas e patentes
Fonte: UNIDO, 2005, p. 91 (traducéo livre).

Ao incorporar os frutos do avanco cientifico e as inovagdes tecnoldgicas, as
normas técnicas buscam refletir a evolucdo da tecnologia, o “estado da arte” relativo ao
produto, processo ou servico que serd objeto de normalizacdo.®®* As tecnologias
protegidas por direitos de propriedade intelectual e, em especial, por patentes s&o
solucBes técnicas que materializam esses avancos e inovagdes.*!* Por efeito, a incluséo de

tecnologias patenteadas nas normas resulta muitas vezes inevitavel.

As patentes sdo titulos que asseguram um direito exclusivo de exploracdo de
inventos por um periodo limitado de tempo, no territorio onde foram concedidas. Séo

protegidos por meio de patentes as invengdes e os modelos de utilidades e, em alguns

313 3.2.1, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. ABNT ISO/IEC Guia 2: 2006.
Normalizagdo e atividades relacionadas — VVocabulério geral. 2. ed. Brasil: ABNT, 2006. .

%4 Ver ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO. Comité de Obstaculos Técnicos al Comercio.
G/TBT/W/251/Add.1. Addendum. Comunicacion de la Republica Popular China: Cuestiones relativas a los
derechos de propiedad intelectual (DPI) en el ambito de la normalizacién. 9 de noviembre de 2006.
ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO. Comité de Obstaculos Técnicos al Comercio.
G/TBT/W/251. Comunicacion de la Republica Popular China: cuestiones relativas a los derechos de
propriedade intelectual en el ambito de la normalizacidn. 25 de mayo de 2005.
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paises, os desenho industriais e as variedades vegetais.*"

Particularmente, no que diz respeito as patentes de invencdes, elas podem se
referir a produtos ou processos, 0 que, na pratica, estende-se a qualquer entidade fisica
(produto) ou atividade (processo), em todas as &reas tecnolégicas.*'® Nesse sentido, elas
podem corresponder a metodos de producdo, aparatos, procedimentos, materiais,
composicdes, formulacGes quimicas, usos e aplicacdes, desenhos, pecas, ferramentas,
embalagens,®!” dentre uma infinidade de outros inventos. Essa protecdo pode incidir tanto
sobre o0s aspectos estruturais quanto os funcionais da invencdo, motivo pelo qual pode
afetar quase todo tipo de norma técnica, incluindo-se as descritivas e as de desempenho.
Trata-se de um tipo de protecdo que atua no campo das ideias, e ndo na forma de sua

expressdo.>®

Caracterizada como um titulo que confere direitos de propriedade intelectual, a
patente acredita a existéncia e os alcances de um invento, assim como determina a pessoa
que o requer sua titularidade.®*® Esses direitos cobrem um conjunto de atos, dentre os

quais produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar o produto, 0 processo e 0

315 Em relagdo as variedades vegetais, elas podem ser protegidas “seja por meio de patentes, seja por meio
de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combina¢do de ambos” (Art. 27.3, Acordo TRIPS). Ver
INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS (UPOV).
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. Act of 1991. 2.12.1961; Revisado
em Geneva, 10.11.1972, 23.10.1978 e 19.03.1991. Disponivel em: <http://www.upov.int>. Acesso em: 10
nov. 2007.

316 Art. 27, Acordo TRIPS. Com relacéo as patentes de modelo de utilidade, como seu préprio nome revela,
referem-se apenas a produtos, mais especificamente a objetos, ndo alcangando assim composic¢Ges quimicas
e outros tipos de entidades fisicas. Ver ainda artigos 1.2 e 1.4, Convencdo da Unido de Paris
(ORGANIZACIC)N MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre
de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de
junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28
de septiembre de 1979. Disponivel em: <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo0020.htmI>.
Acesso em: 10 jan. 2010).

317 Sobre a protecdo das embalagens por direitos de propriedade intelectual, ver BITTAR, Carlos Alberto;
BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas
atividades empresariais. 2 ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, pp. 156-165.

318 Ver artigos 27 e 29.1, Acordo TRIPS; Artigo 5, PCT (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL. Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT), elaborado en
Wéshington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979, modificado el 3 de febrero de
<1984 y el 3 de octubre de 2001. Disponivel em:
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/pct.pdf> Acesso em 10 out. 2010).

319 PIMENTEL, Luiz Otavio. Propriedade intelectual e desenvolvimento. In: CARVALHO, Patricia
Luciane de. (Org.). Propriedade intelectual: estudos em homenagem a professora Marsitela Basso.
Curitiba: Jurua, 2005, p. 41-60. PIMENTEL, Luiz Otavio. Direito de propriedade intelectual e
desenvolvimento. In: BARRAL, Welber (org.). Direito e desenvolvimento. S&o Paulo: Singular, 2005. p.
289-290.
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produto obtido diretamente pelo processo protegido,*”° de modo a impedir que terceiros
pratiquem esses atos sem o consentimento do titular da patente. Essa autorizagdo pode se

dar por meio de licenca ou cesséo de direitos.***

Em decorréncia disso, a incorporacdo de tecnologias patenteadas no escopo de
uma norma cria um foco de tenséo no sentido de que a protecdo conferida permite ao
titular da patente impedir que os usuarios da norma tenham a liberdade de cumprir com

suas exigencias técnicas, sem que antes obtenham seu consentimento.

Portanto, para se evitar que isso ocorra ou, ndo sendo possivel fazé-lo, para que
haja transparéncia a respeito dessa situacao, é preciso saber se as especificacdes técnicas
— em negociacdo na ocasido da elaboracdo de uma norma — estdo, ou ndo, relacionadas a

patentes ou pedidos de patentes.

Certamente, o0 impacto nas negociacfes no ambito dos comités técnicos das
organizacgdes de normalizacéo sera distinto conforme as tecnologias patenteadas sejam de
titularidade de empresas representadas nos comités técnicos, de outros membros da
organizacdo de normalizacdo, da propria organizacdo de normalizacdo ou de terceiros
externos ao processo. Diante disso, importa identifica-las durante o processo de

elaboracdo da norma.

Na pratica de algumas organizacdes de normalizacdo, duas estratégias tém sido
discutidas e usadas para identificar as tecnologias patenteadas: (i) as buscas em bases de

patentes e (ii) a divulgacao de patentes (e pedidos de patentes).

(i) Buscas de patentes

As bases de patentes sdo em ricas fontes para busca do estado da técnica para a

20 Artigo 28, Acordo TRIPS. “Uma patente conferira 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 a venda, vendam, ou importem com esses propositos aqueles bens; (b) quando o objeto da
patente for um processo, 0 de evitar que terceiros sem seu consentimento usem O processo e usem,
coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propositos pelo menos o produto obtido diretamente
por aquele processo” (Art. 28.1, Acordo TRIPS).

321 OMPI, SCP/13/2 Prov., pp. 16-17. Os direitos de patentes podem ser objeto de cessdo, transferéncia por
sucessdo e licenca (Artigos 28 e 33, Acordo TRIPS).



114

elaboracdo de uma norma, pois nelas, geralmente, estdo disponiveis todos 0os documentos
de patentes e pedidos de patentes depositados em determinado pais ou ao redor do
mundo. A riqueza de informacdes técnicas, constantemente atualizadas, faz delas uma
das principais fontes de informacdes tecnologicas. Elas também permitem a identificacéo

das tecnologias protegidas, bem com informacdes sobre os respectivos titulares.

Constituem-se, portanto, em relevante ferramenta para conhecer as posigdes e
possiveis interesses envolvidos nas negociacdes das especificacdes técnicas a serem
estabelecidas em determinada norma. Assim, podem servir de subsidio para apoiar a

decisdo de adotar uma norma ou nao.

Em geral, 0 acesso as bases eletrénicas de escritorios de patentes, na Internet, é
gratuito. Contudo, as buscas nessas fontes ndo constituem um procedimento formal e sdo
pouco usadas como fonte de informagBes tecnoldgicas pelas organizagfes de

normalizacdo em geral %

Embora sejam usadas em alguns casos, as buscas em bases de patentes apresentam
limitacGes. Uma delas diz respeito aos novos pedidos de patentes ainda ndo publicados.
Nos repositorios de patentes, somente € possivel acessar o conteido de patentes e pedidos
publicados. Como os novos pedidos, geralmente, sdo mantidos em sigilo por prazo de até
dezoito meses, ndo é possivel conhecer seu teor antes disso. Esses casos tém sido foco de
preocupacdo, conforme aponta a literatura, pois ndo ha como se ter pleno conhecimento
sobre as futuras patentes que podem afetar as normas técnicas. Elas sdo conhecidas
também como ‘“patentes submarino”, pois podem emergir t&o logo a norma seja

adotada.’®

Portanto, levando em conta essa limitacdo, uma solucdo que tem sido usada por
diversas organizacOes € requerer dos participantes do processo de normalizacdo a

divulgacdo de pedidos e patentes proprias e de terceiros, que tenham conhecimento e que

322 Segundo estudo realizado por Lemley, em 2002, de 29 organizagdes de normalizagdo consultadas,
apenas uma requeria, formalmente, a busca em bases de patentes (LEMLEY, Mark A. Intellectual property
rights and standard setting organizations. UC Berkeley School of Law, Public Law and Legal Theory,
Research Paper n. 84, 2002. Disponivel em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=310122>.
Acesso em: 20 jan. 2009).

323 OMPI, SCP/13/2 Prov., p. 17.
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possam se revelar essenciais & norma em elaboragéo.***

(i) Divulgacéo de patentes (e pedidos de patentes)

Certamente, saber quais sdo as patentes e pedidos que se caracterizem essenciais a
uma norma, quando seu processo de elaboracdo esté iniciando, nem sempre consiste em
uma tarefa fécil, pois 0 escopo da norma ainda esta pouco delimitado. No entanto, uma
Vez gue Seu escopo comece a se aproximar da minuta final, torna-se mais facil identificar

as patentes essenciais para a aplicacdo da futura norma.

Vérias organizacdes tém adotado como politica a divulgacdo das patentes e
pedidos de patentes por parte das empresas que participam do processo de normalizacéo,
juntamente com a recomendacdo de que se divulguem também os pedidos e patentes de
terceiros. Essa pratica demonstra-se importante para dar maior clareza em relacdo as
posicOes e interesses em negociacgao, assim como para evitar a elaboragdo de normas cujo
contetido é propriedade de atores externos ao processo.*?®> Ademais, isso faz com que 0s
novos pedidos de patentes, ainda sigilosos, de empresas que participam do processo de

normalizaco sejam identificados.**°

Os titulares de direitos, entretanto, nem sempre querem ou tém possibilidade de
revelar informacdes sobre suas tecnologias protegidas, essenciais para certa norma,
durante os processos de sua elaboracdo e adoc&o.®*” Por vezes, informam de maneira

incompleta ou inadequada. Resulta, portanto, que as patentes séo, efetivamente, reveladas

%24 \Jer CONTRERAS, Jorge L. (ed.). Standards Development Patent Policy Manual. Chicago: American
Bar Association, 2007, pp. 31-46.

325 \fer TEECE e SHERRY, 2003.

326 Segundo Teece ¢ Sherry, “Many firms in hightech industries have thousands of patents, hundreds of
which may be potentially relevant to a proposed standard. Moreover, with the advent of computerized
patente databases, there is no particular reason why the patent holder has any comparative advantage over
other SSO participants in searching for its potentially relevant patents. As such, one would expect that it
would be more cost-effective for the SSO to take on the responsibility of searching for potentially relevant
patents, raising the necessary funds to pay for such searches by charging a fee to SSO participants. One key
virtue of such an approach (rather than relying on SSO members to search their own patent portfolios) is
that an SSO-conducted search would have a much better chance of finding potentially relevant patents that
did not belong to SSO participants” (TEECE e SHERRY, 2003, pp. 1945-1947).

327 Sobre outras posturas adotadas a respeito da divulgagdo de patentes no processo de normalizagdo, ver
HEATH, Christophe. Patents and Standards. In: HWANG, Tzong-Leh; CHEN, Chiyuan (eds.). The Future
Development of Competition Framework. London: Klumer Law International, 2004, pp. 141-142.
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depois e ndo antes da adocao da norma.?®

Ha casos que ilustram os problemas ocasionados pela falta de divulgacdo de
informacdes durante o processo de elaboragdo de uma norma. Uma das controvérsias
envolveu a Video Electronics Standards Association (VESA) e a empresa Dell Computer

Corporation a respeito da norma Vesa Local-bus (VL-bus).?*

Outra colocou em disputa a
Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC) e a empresa Rambus. Em ambos 0s
casos, as empresas deixaram de divulgar suas tecnologias patenteadas e incentivaram a
inclusdo de especifica¢bes técnicas nas normas que implicavam no uso de suas patentes.
Tao logo foram adotadas, as companhias passaram a exercer seus direitos, exigindo
elevados valores em royalties dos usuarios das normas como condi¢éo para o uso de suas
tecnologias patenteadas. Esses casos apontaram tensfes na ocasido da elaboracdo de uma
norma, as quais resultaram em efeitos prejudiciais aos usuarios no momento de sua
aplicagdo.**

Diante disso, tendo em vista a tensdo que as patentes podem gerar, a divulgacéo
dos pedidos e patentes durante o processo de elaboragdo das normas demonstra-se como
uma estratégia importante no seio das organizacdes de normalizacdo, para subsidiar a
decisdo de adotar ou ndo determinado documento normativo que contemple conteudo

técnico protegido.®*

328 \Jer TEECE e SHERRY, 2003; HOVENKAMP, Herbert; JANIS, Mark D.; LEMLEY, Mark A. IP and
Antitrust: an analysis of Antitrust Principles applied to Intellectual Property Law. New York, Aspen
Publishers, 2009; BLIND, Knut (Coord.). Study on the interplay between standards and intellectual
property (IPRs). ENTR/09/015 (OJEU S136 of 18/7/2009). Final Report. Berlim, Utrech, Paris, Geneva,
Oslo, April 2011. Disponivel em: <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-
standards/standardisation-policy/policy-activities/intellectual-property-rights/index_en.htm>. Acesso em: 7
jul. 2011; OMPI, SCP/13/2 Prov., pp. 18-19.

329 \fer G/TBT/W/251/Add.1.

330 Detalhes e comentarios sobre os casos, ver In re Dell Computer Corp., 121 F.T.C. 616 (1996) e Rambus,
Inc. v. Infineon Technologies AG, 2003 U.S. App. LEXIS 1421, (Fed. Cir. 2003)”; TEECE, SHERRY,
2003; LEMLEY, 2002; SHAPIRO, 2001, pp. 95-97; VERBRUGGEN, Johan; LORINCZ, Anna. Patents
and Technical Stnadards. 1IC - International Review of Industrial Property and Copyright Law, n. 125,
2002, pp. 127-154.

1 Teece e Sherry observam que “it can be argued that imposing disclosure duties without requiring a
patent search may do little or nothing to protect other SSO participants, or users of the standard, from future
patent infringement claims” (TEECE, SHERRY, 2003, pp. 1948-1953).
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b) Programas de computador e normas técnicas

Diferentemente do que ocorre no caso das patentes, cuja protecdo alcanca as
ideias, a protecdo dos programas de computador recai sobre a forma de expressao, a

linguagem natural ou codificada (forma literéria), quando original,*

sem abranger seu
contetdo cientifico ou técnico. Eles sdo protegidos como obras literarias pelo direito de
autor. Portanto, como as demais obras literarias, os programas de computador nao

dependem de registro para serem protegidos.**®

O envolvimento de programas de computador protegidos por direitos autorais em
normas técnicas — 0 que pode atingir desde textos e diagramas a codigos-fonte e objeto —
tém sido alvo de muita preocupacdo e de impactos negativos em termos de utilizagéo,
desenvolvimento e comercializagdo de produtos e servigos que impliquem a observancia
desse tipo de normas. Percebe-se que séo poucas as organizagdes de normalizagdo que
possuem politicas que versem sobre as questdes atinentes aos programas de computador
incluidos em normas, embora seja crescente sua incorporacdo expressa Ou por

referéncia.®*

A principal preocupacéo diz respeito a inclusdo de codigos-fonte ou objeto como

%32 A forma néo se confunde com o suporte material sobre o qual é expressa (0 corpus mechanicum), mas
vincula-se a sua concepgdo imaterial (ASCENSAO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 1997., p. 31). A originalidade é entendida por SILVEIRA em sentido subjetivo, em
relacdo a esfera pessoal do autor, visto que ele trabalha com elementos de seu espirito, de sua prépria
imaginacdo (SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual. 4 ed. Barueri, SP: Manole, 2011, p. 9).
Conforme VILLALBA e LIPSZYC, a originalidade, ou individualidade, reside na expressdo, ou seja, na
forma representativa, criativa e individualizadora da obra (VILLALBA, Carlos A.; LIPSZYC, Delia. El
derecho de autor en la Argentina. Buenos Aires: La Ley, 2001, p. 28). A protecdo pode abranger também
seu titulo, se original e inconfundivel com o de outro programa do mesmo género (VAZQUEZ
LEPINETTE, Tomés. La cotitularidad de los bienes inmateriales. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996. pp.
159-160).

333 Artigos 9 e 10, do Acordo TRIPS; Ver GERVAIS, Daniel. The TRIPS Agreement: Drafting History and
Analysis. London: Sweet & Maxwell, 1998, p. 80. ASCENSAOQ, 1997, pp. 665-667; CHAVES, Antonio.
Direitos autorais na computad¢do de dados. Sdo Paulo: LTr, 1996. ZIBETTI, Fabiola Wist. A titularidade
de direitos de propriedade intelectual. In: Luiz Otavio Pimentel. (Org.). Série PLATIC - A protecdo
juridica da propriedade intelectual de software: nogdes béasicas e temas relacionados. Florianépolis:
FIESC/ IELSC, 2008. WACHOWICZ, Marcos. A protecdo dos direitos intelectuais do software e seus
limites temporais: conflitos e interesses. In: GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Denis Borges. Ensaios
sobre o Direito Imaterial: Estudos dedicados a Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pp.
121-142.

34 \Ver AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI). ANSI Guidelines on Software in
Standards. EUA: ANSI, 2008. Dispoivel em: <http://publicaa.ansi.org/>. INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATION UNION. Telecommunication Standardization Sector (ITU-T). ITU-T Software
Copyright  Guidelines.  Issue  2.1.1.  Genebra: ITU-T, March 2005. Dispoivel em:
<http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr>.
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requerimento normativo em uma norma. Isso porque pode acabar vinculando-a a um
software especifico ou propiciar aplicacdo Unica, de maneira a restringir a concorréncia.
Além disso, a reproducdo de programas de computador sem autorizacdo pode implicar

em infracéo aos direitos de autor.**®

Diante disso, algumas organizag¢des de normalizacdo buscam evitar a utilizagéo de
softwares de terceiros em suas normas técnicas. Como alternativa as cdpias de programas
de computador protegidos, buscam incentivar o desenvolvimento de implementacdes
independentes com base em requisitos de desempenho expressos em termos funcionais e
néo descritivos. Outra opgao consiste na criagdo de novas expressoes da ideia subjacente
ao software protegido, sem que se infrinjam os direitos de autor sobre ele.**® Nesses
casos, a titularidade dos direitos sobre os programas de computador desenvolvidos no

ambito da organizacdo de normalizagdo comumente é a ela atribuida.

Essas alternativas, no entanto, nem sempre sdo Vviadveis, pois muitas vezes, as
informacBes confidenciais vinculadas a um programa de computador sdo essenciais e,
sem elas, o desenvolvimento ao redor do programa fica prejudicado. Assim, mesmo
havendo uma tendéncia a se evitar, por vezes, ndo ha outra opgdo sendo incorporar o
software proprietario. Nessas situacOes, prefere-se que sua incorporacdo seja feita por
referéncia expressa ou indicativa apenas para fins de informacdo ou na forma de
exemplos. Para tais fins também sdo comumente utilizados pseudocédigos, exemplos de
esquemas, de definicbes de estrutura de dados, de instrucdes de programacéo e outros,

sem que configurem um requisito da norma.’

Nos casos em que a incorporacdo de programas protegidos seja inevitavel, para
que as organizagdes ndo infrinjam os direitos de autor, torna-se necessaria a prévia e
expressa autorizacdo de seu titular. Ademais, para que 0S usuarios ndo se vejam
impedidos de copiar e se conformar as exigéncias da norma, sera preciso que o programa

de computador seja a eles licenciado na ocasido da aplicacdo da norma.

Considerando esse cendrio, percebe-se que a relacdo entre programas de

computador e normas tecnicas também apresenta focos de tenséo, os quais, inclusive, tém

335 \Ver ANSI, 2008; ITU-T, 2005.
336 \/er ANSI, 2008; ITU-T, 2005.
%7 \Jer ANSI, 2008; ITU-T, 2005.
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motivado a criagdo de conceitos alternativos de licenciamento, como o chamado

“software livre”.3%®

c) Marcas e normas técnicas

No mesmo sentido que as patentes e 0os programas de computador, as marcas
também podem ser objeto de preocupagdes no processo de elaboragdo de normas

técnicas.

Uma marca refere-se a qualquer signo, palavras, inclusive nomes proprios, letras,
numerais, elementos figurativos e combinacéo de cores, bem como qualquer combinagéo
desses signos, empregados para assinalar e distinguir produtos ou servi¢os dos demais.
Sua protecdo recai na relacao entre o signo e o produto ou servi¢o que a marca identifica
e a diferencia, independente de sua forma de apresentacdo e da natureza do bem ou
servigo para o qual ela seja aplicada. Desse modo, a prote¢do ndo incide no signo em si,

mas na aplicacéo deste a um determinado produto ou servico.**°

Conforme o uso empregado a marca, ela pode apresentar distintas caracteristicas,
que permitem classifica-las em marca de produto ou de servigo, marca coletiva e marca
de certificacdo. Enquanto a marca de produto ou servico®* refere-se aquela usada para
distinguir um produto ou servico de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem
diversa, a marca coletiva é usada para identificar produtos ou servi¢os provindos de
membros de uma determinada entidade, para distingui-los de outros idénticos,
semelhantes ou afins Portanto, nesse caso, 0s usuérios serdo os membros da coletividade,

e ndo, a entidade coletiva que a registrou — a titular da marca. No caso das marcas de

%% Sobre o tema, ver FREE SOFTWARE FOUNDATION. Disponivel em: <http://www.fsf.org/about/>.
Acesso em: 20 jan. 2010.

%9 Artigos 15 e 20, Acordo TRIPS; Art. 7 da Convengdo Unio de Paris. Ver ainda SILVEIRA, 2011, p.
24; CARVALHO, 2009, pp. 455-457; CERQUEIRA, Joao da Gama. Tratado da propriedade industrial.
Rio de Janeiro: Forense, 1946. ; COPETTI, Michele. Afinidade entre marcas: uma questdo de Direito. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2010; BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto. Introduccion a las marcas y
otros signos distintivos em el trafico econémino. Madrid: Aranzadi, 2002, p. 105; BRUCH, Kelly
Lissandra. Signos Distintivos de Origem: entre o velho e o novo mundo vitivinicola. 2011. Tese
(doutorado), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pds-Graduagdo em Direito — PPGD,
Porto Alegre, 2011.

30 Artigo 6 sexies, CUP; Artigo 15.1, Acordo TRIPS. Ver ainda CORREA, Carlos. Acuerdo TRIPS:
Regimen Internacional de la Propiedad Intelectual. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998, p. 86.
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produtos e servicos seu usuario seré o titular da marca.>*

Ja a marca de certificacdo corresponde aquela utilizada para certificar a
conformidade de um produto ou servico com determinadas normas ou especificagdes
técnicas, notadamente, quanto a qualidade, & natureza, ao material utilizado e a
metodologia empregada. Nessa situac¢éo, o usuario da marca sera o fornecedor do produto

ou servico certificado, e no, o titular da marca — a entidade certificadora.**?

Qualquer que seja 0 uso a que se destine a marca, a aquisicdo dos direitos sobre
ela depende de registro validamente expedido. Com a aquisi¢do do direito de propriedade
industrial da marca, assegura-se ao titular seu uso exclusivo. Desse modo, impede-se que
terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operacGes comerciais signos idénticos ou
similares para bens ou servicos que sejam idénticos ou afins aqueles para 0s quais a
marca estd registrada, quando tal pratica possa resultar em confusdo. Esse direito é
conferido por um prazo determinado, porém renovavel indefinidamente.>*®

A referéncia a uma marca no texto de uma norma técnica, em principio, ndo
implica em infracdo, se realizada de forma a ndo causar confusdo. No entanto, caso seu
uso possa confundir o usuario de uma norma, levando-o a pensar que existe uma
associacdo entre uma marca e determinado produto, servico ou tecnologia, nessa situacao
0 uso da marca deve ser reconsiderado. Nos casos em que 0 uso de uma marca é tal que
acaba por exigir licenca, a organizacdo de normalizacdo deve buscar obté-la, sob o risco

de infracdo.>*

Em algumas situac@es, a utilizacdo de marcas em uma norma técnica torna-se
necessaria, por exemplo, para fazer referéncia a uma tecnologia padrdo ou normalizada.
Exemplo disso séo as referéncias as tecnologias de telefonia movel GSM, de rede sem fio
WiFi e de caracteres Times New Roman. Outros exemplos de uso de marcas em normas
técnicas sdo as usadas para indicacédo de designagdes de normas de referéncia, como, por

exemplo, da norma de qualidade 1ISO9001 e da norma de responsabilidade SA8000, que

%1 ZIBETTI, 2008.

32 UZCATEGUI ANGULO, Astrid Coromoto. As marcas de certificagdo. 2006. Tese (Doutorado em
Direito) — Curso de Pds-Graduacdo em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis,
2006, p. 143. Ver UZCATEGUI ANGULO, 2006, pp. 57-58 e 74-75).

%3 \er artigos 16, 18 e 21, Acordo TRIPS.
4 \Jer ANSI, 2008; ITU-T, 2005.
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levam em seus nomes as marcas das respectivas instituigdes.

Na pratica de algumas organizagdes de normalizacdo, contudo, a principal
preocupacdo em relacdo as marcas costuma ser seu uso em uma norma técnica, de forma
a endossar um servico ou um produto de proprietério particular em detrimento da
concorréncia. Situagcbes como essa podem ocorrer tanto por meio de referéncia direta a
marca como pela definicdo de especificacbes técnicas estritamente vinculadas a
determinada marca de produto ou servico, sem permitir o uso de alternativas
tecnolégicas.** Casos como esses geralmente s&o muito prejudiciais & concorréncia e

fazem das marcas um foco de tensdes no processo de normalizagdo técnica.

Apesar dos problemas que envolvem o uso de marcas no conteido de normas
346

técnicas, sdo poucas as organizac¢des de normalizagdo que possuem politicas a respeito.

Diante disso, conforme se observou, ndo somente as marcas, mas também as
patentes e 0s programas de computador podem impactar no processo de elaboracdo de
normas. Contudo, importa anotar que, além deles, outros direitos de propriedade
intelectual podem afetar esse processo, confirmando a hipdtese de que ha focos de

tensdes na relacdo entre normalizacdo técnica e propriedade intelectual.

3.2 PROPRIEDADE INTELECTUAL NO PROCESSO DE ADOCAO DAS
NORMAS TECNICAS

Em geral, a criagdo de uma nova norma perpassa todo o processo de elaboracao,
que culmina com a submissdo da minuta final da norma para aprovacéo. A partir desse

momento, inicia-se o procedimento de adoc¢do da norma, que se compde de duas etapas: a

5 ANSI, 2008; ITU-T 2005.

%6 LEMLEY, 2002; GTW ASSOCIATES. Intellectual Property Rights Policies of selected standards
developers. March 2011. Disponivel em: <http://www.gtwassociates.com/answers/IPRpolicies.html>.
Acesso em: 20 mar. 2011.
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aprovacao e a publicacio da norma.>"’

3.2.1 Aprovacao das normas técnicas

A aprovacdo por consenso de todos os grupos de interesse sobre uma base
voluntaria é uma das principais caracteristicas do processo de normalizagdo formal.
Contudo, ha casos em que isso ndo ocorre. Obviamente, nem todos os participantes tém o
mesmo interesse ou o0 possuem na mesma medida, o que pode dificultar a aprovacdo por

CONseNnso em certas circunstancias.

Dentro desse cenério, o envolvimento de direitos de propriedade intelectual pode
ser um fator de dificuldade bastante relevante, tendo em vista os interesses afetados.
Dentre eles, destacam-se, em linhas gerais, os interesses dos titulares desses direitos que
conseguem inseri-los nas normas e daqueles que ndo alcangam fazé-lo, além daqueles que

ndo possuem direitos e que precisam obté-los para poderem cumprir com as normas.

Considerando essa problematica, nos anos 1930, nos Estados Unidos ja havia
preocupacles quanto a incorporacdo de tecnologias patenteadas nas normas técnicas
nacionais. A American Standards Association (ASA), antecessora da American National
Standards Institute (ANSI), recomendava evitar a incorporacdo de patentes nas normas
americanas, exceto nos casos em que os titulares concordassem previamente em licenciar
seus direitos, de modo a afastar tendéncias monopolistas.**® Portanto, os direitos de
propriedade intelectual, em especial os de patentes, desde o inicio do século XX tém se

%47 Contudo, caso o projeto da norma apresente certo grau de maturidade, ou ela tenha sido desenvolvida
por outra organizacgdo, é possivel a omisséo de parte da etapa de elaboragdo, sendo o documento submetido
diretamente a aprovacdo. Depois de aprovado, encaminha-se o texto da norma para sua publicacdo, quando
se conclui o processo de adogdo da norma técnica. Ver INTERNATIONAL TRADE CENTRE;
COMMONWEALTH SECRETARIAT. Influencing and Meeting International Standards: Challenges for
developing countries. Volume One - Background information, findings from case studies and technical
assistance needs. Geneva: International Trade Centre, 2003, pp. 38-49; MASSON-MATTHEE, Mariéle D.
The Codex Alimentarius Commission and Its Standards. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2007, p. 230.

%8 “Minutes of Meeting of Standards Council November 30, 1930 Relation of Patented Designs or
Methods to Standards. It was reported that the Committee on Procedure, in the meeting of August 17, 1932,
had recommended: That as a general proposition patented designs or methods should not be incorporated in
standards. However each case should be considered on its merits, and if a patentee be willing to grant such
rights as will avoid monopolistic tendencies, favorable consideration to the inclusion of such patented
designs in a standards might be given.” [...] “Upon motion, it was unanimously RESOLVED thaant the
recommendation of the Committee on Procedure be incorporated in the revision of PR 27” (ANSI apud
WILLINGMYRE, George T. Evolution of the ANSI Patent Policy. Disponivel em:
<http://www.gtwassociates.com/answers/EvolutionANSIPolicy.html>. Acesso em 20 mar. 2011.
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demonstrado um fator relevante para a aprovacdo de normas técnicas no pais, sendo a

regra a ndo adogédo daquelas que os incorporem.

Com alguns incrementos, essa politica de patentes permanece semelhante nos dias
de hoje, sendo aplicada também por algumas organizacfes de normalizacdo de outros
paises e organismos internacionais. Entretanto, a grande maioria das organizacfes de
normalizagdo no cenério global que ndo possuem politicas a esse respeito.3*

No que se refere as patentes, como sua protecdo incide sobre o uso de um invento
e ndo na reproducdo do conteudo — como ocorre no caso dos direitos de autor —, em
principio, uma organizacdo de normalizacdo ndo incorrerd em qualquer infracéo se incluir
a descricdo de tecnologias protegidas em suas normas. Os problemas, todavia, surgirao
na ocasido da aplicacdo da norma, pois, ao incorporar tecnologias patenteadas, a mera
conformagdo com a norma pelos usuarios sem licenciamento pode implicar,
automaticamente, infracdo dos direitos de patente. Diante disso, evidencia-se uma forte

tensdo na relacdo entre patentes e normas técnicas.

Dentro desse cenario, na ocasido da ado¢do de uma norma, ndo apenas O
conhecimento a respeito das patentes nela incorporadas revela-se de grande importancia,
mas também e, principalmente, o de obras protegidas por direitos de autor, como 0s
programas de computador, e de marcas. 1sso porque, nesses casos em que esses direitos
estiverem envolvidos, as organizacbes de normalizacdo deverdo obter licengas para
utilizd-los em suas normas técnicas, pois, sem a devida autorizacdo, podem acabar

infringindo direitos de terceiros na ocasido da publicacdo da norma.

Caso seja necessario incluir tais direitos nas normas, as preocupacfes com sua
aplicacdo também se manifestam, pois podem colocar em risco a garantia de que as
normas serdo cumpridas pelos usuarios que dependerdo de autorizacdo de uso desses

direitos.

Diante dessas questbes, politicas de direitos de autor sobre programas de
computador e de marcas foram estabelecidas por algumas organizac6es de normalizagéo,
seguindo a mesma regra das politicas de patentes, ou seja, evitando a adogdo de normas

que os incorporem. No caso em que sua inclusdo seja necessaria, exigem como condicéo

%9 \Jer LEMLEY, 2002.
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para a adocdo da norma, que os titulares se comprometam, previamente, a licenciar seus
direitos aos usuarios na ocasido da aplicacdo da norma. Todavia, politicas como essas sao

encontradas em poucas organizagdes de normalizacdo ao redor do mundo.

3.2.2 Publicacéo das normas técnicas

Conforme observado anteriormente, uma caracteristica das normas técnicas que
decorre da prépria natureza do documento normativo diz respeito a sua disponibilidade
ao publico. Esse atributo coloca como imperativo que a norma esteja acessivel a todos.
Na prética, contudo, ndo significa que o acesso a ela seja incondicionado ou, mesmo,

gratuito.

O argumento defendido pelas organizacGes de normalizacdo € que as normas sao
protegidas por direitos de autor, o que lhes confere a faculdade de escolher como elas
serdo disponibilizadas ao publico. Desse modo, entendem por disponibilidade que as
normas devam estar acessiveis para serem consultadas e compradas sem restricdes. O
principal fundamento que justifica essa posicdo é que a venda de normas técnicas consiste
em uma importante fonte de financiamento dos organismos de normalizacdo.**® Nesse

sentido, interessa a elas resguardar os direitos de autor sobre suas normas.

Assim sendo, nos casos em que a norma técnica constitui-se de uma traducéo
integral de uma norma de outra organizacdo de normalizacdo, sdo resguardados o0s
direitos de ambas — os direitos sobre a tradugéo e os da norma originaria.*" Eles também
sdo assegurados quando houver incorporacao expressa, parcial ou total de outra norma, o

que exige, por conseguinte, prévia e expressa autorizagdo da outra organizacao.

2

Embora muito criticada pelos teéricos,®®? na préatica a protecdo das normas

%0 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Copyright, Standards and the
internet. Disponivel em: <http://www.iso.org/iso/copyright_information_brochure.pdf>. Acesso em: 20 jan.
2010. Segundo Hesser, qualquer instituicdo de normalizacdo deve ser capaz de vender qualquer norma
nacional ou internacional a qualquer solicitante (usuério). Essa ampla possibilidade de acesso as normas
pelo publico pode ser reforcada por catalogos e bases de dados (HESSER, 1998, p. 39).

%1 \er TARRES VIVES, 2003, pp. 280-282.

%2 \er TARRES VIVES, 2003, pp. 265-268; SAMUELSON, Pamela. Questioning Copyrights in
Standards. Intellectual Property Law Review. St. Paul, Thomson West p. 445-476, 2007. Pamela
Samuelson faz relevantes criticas acerca da protecdo das normas por direitos de autor. Segundo ela, as
organizagfes com atividades de normalizacdo ndo deixardo de elaborar normas pelo fato de ndo incidirem
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técnicas por direitos de autor tem sido amplamente defendida pelas organizacGes de

353

normalizacdo®* e conta com apoio em vérios paises.®*

Nos Estados Unidos, dois casos confirmaram a protecdo das normas pelos
direitos de autor. Um deles envolveu a American Medical Association (AMA) e o0 outro, a
American Dental Association (ADA).**

No primeiro caso, a AMA processou a Practice Management Corporation que
havia publicado em um livro de pratica médica o seu sistema de codigos para
padronizacdo da terminologia de procedimentos médicos, denominado Terminologia
Atualizada de Procedimentos Médicos (CPT, em inglés).**® Contraria & publicacdo da
obra, a AMA ingressou com uma demanda na justica, buscando o reconhecimento de
seus direitos de autor sobre a norma. Mesmo revestida de carater mandatorio em virtude

de referéncia feita pelo governo para a realizacdo de certas atividades médicas, o Nono

os direitos de autor. Ainda, a autora observa que as normas sdo elaboradas com o apoio dos profissionais e
empresas, de forma voluntaria, os quais, inclusive, investem recursos nessa criacdo. As organizaces,
nesses casos, costumam requerer aos voluntarios que transfiram a elas os direitos de autor. Ademais,
Samuelson esclarece que as organizagdes, geralmente, usam o0s recursos derivados da venda e
licenciamento das normas para subsidiar outras de suas atividades, em vez de aplica-los na elaboracéo de
normas. A autora argumenta que, mesmo sem os direitos de autor, as organiza¢Ges podem receber ganhos
da venda de materiais envolvendo as normas, assim como de produtos e servicos de valor agregado
(SAMUELSON, 2007, p. 474).

%3 Ver I1SO, Copyright, Standards and the internet, pp. 1-2. Art. 2.1.2, Convencdo de Berna (CUB)
(ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Convenio de Berna para la
proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, del 9 de septiembre de 1886, completado en Paris el 4 de
mayo de 1896, revisado en Berlin el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de
1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de
julio de 1967 en Paris el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Disponivel em:
<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html>. Acesso em 10 mar. 2010). A protecdo
incide também sobre as obras que se constituam, por sua selecdo, organizacdo ou disposicdo de seu
conteddo, em uma criagdo intelectual; porém, ela ndo abarca os dados ou materiais em si mesmos, tais
como as coletaneas, compilagBes, bases de dados e outras obras, que, por sua selecdo, organizagdo ou
disposicdo de seu contelido, constituam uma criagdo intelectual (Art. 10.2, Acordo TRIPS).

%4 A Comissdo Europeia reconhece os direitos de autor aos organismos europeus de normalizagdo. Na
pratica, para evitar os problemas e discussfes atinentes aos direitos de autor sobre as normas, as leis e
regulamentos, em vez de as incorporarem em seu texto, apenas fazem referéncia a elas. Na Unido Europeia,
a regra é a remissao as normas, sem sua incorporacao na lei ou regulamentos, sem que seja necessaria sua
publicacdo nos boletins oficiais. Porém, mesmo nesses casos, ha criticas da literatura quanto a manutencao
dos direitos de autor sobre as normas técnicas de modo que se tornem mandatérias, mesmo por remissdo ou
referéncia em lei ou regulamento (TARRES VIVES, 2003, pp. 265-268). Ver ainda ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO. Comité de Obstdculos Técnicos al Comercio. G/TBT/W/320.
Comunicacion de Israel: Quinto examen trienal del funcionamiento y aplicacion del Acuerdo de Obstaculos
Técnicos al Comercio. 20 de julio de 2009.

%% Casos Practice Mgmt. Info. Corp. v. Am. Med. Ass’n (PMIC), 121 F.3ed 516, 517 (9th Circ. 1997) e Am.
Dental Ass’n v. Denta Dental Ass’n (ADAII), 126 F.3d 977 (7th Circ.1997). Ver SAMUELSON, 2007, pp.
445-476.

%6 Current Procedural Terminology (CPT).
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Circuito da Corte de Apelacdo norte-americana, em 1997, decidiu a questéo, confirmando

a protecdo do documento normativo por direitos de autor.®’

No mesmo ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu outra questdo
semelhante, dessa vez envolvendo a ADA contra a Delta Dental Plan Association. A
Delta havia publicado um livro contendo a norma de nomenclatura de procedimentos
dentais e numeros associados do “Cddigo de Procedimentos e Nomenclaturas Dental”,
desenvolvido pela ADA. Diante da situacdo, a ADA ingressou com um processo contra a
Delta por infracdo aos direitos de autor, cuja decisdo do Juiz Easterbrook, do Sétimo
Circuito, foi a seu favor. Na deciséo, a corte argumentou que muitas outras normas,
dentre as quais aquelas promulgadas pelo Financial Accounting Standards Board

(FASB), por exemplo, sdo protegidas por direitos de autor.**®

Levando em consideracdo esse panorama atinente a propriedade intelectual em
relacdo aos processos de elaboracdo e adog¢do de normas técnicas, observa-se que 0s
focos de tensdes ndo se encontram apenas no que diz respeito aos dados, informacdes e
tecnologias incorporadas nas normas técnicas, mas também a protecdo do proprio
documento normativo. N&o obstante, seus efeitos sobre o comércio somente serdo

sentidos na ocasido da aplicacdo das normas.

3.3 PROPRIEDADE INTELECTUAL NA APLICACAO DAS NORMAS
TECNICAS

Na ocasido da aplicagdo de uma norma técnica adotada, proviséria ou

definitivamente, os focos de tensdo evidenciados durante o processo de sua elaboracédo e

%7 0 Cédigo da AMA classifica, anualmente, os procedimentos médicos em trés categorias. A primeira
subdivide-se em seis tipos de codigos: avaliagdo, anestesia, cirurgia, radiologia, patologia e medicina. A
segunda categoria refere-se as medidas de desempenho; a terceira, as tecnologias emergentes
(SAMUELSON, 2007, pp. 445-476).

%8 Caso Am. Dental Ass'n v. Denta Dental Ass'n (ADAI), 126 F.3d 977 (7" Circ.1997). Ver
SAMUELSON, 2007, pp. 452-454.
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adocdo podem emergir. Caso ndo tenham sido adequadamente geridos, esses efeitos
podem se revelar prejudiciais ao comércio, especialmente nas ocorréncias em que tais
normas estejam revestidas por um carater mandatorio, em virtude de lei ou regulamento

técnico que lhe faca referéncia.

Cumpre observar, ainda, que a aplicacdo de uma norma pode implicar algum
procedimento formal prévio, como registro, certificacdo ou avaliacdo de conformidade,
entre outros. Nesses casos, 0s direitos de propriedade intelectual também podem
apresentar outros pontos de tensdo. Ao buscar a certificacdo, por exemplo, 0s usuérios
das normas devem observar os regulamentos e procedimentos orientados para esse fim,
0s quais podem envolver também questBes atinentes a marcas cujo licenciamento seja
necessario obter. Além disso, € possivel que o processo implique na apresentacdo de
dados de prova e testes que envolvam informacdes confidenciais, situacdo em que a

empresa que 0s apresentara podera ter seus direitos assegurados, conforme o caso.

Sdo diversos os aspectos relacionados a aplicacdo das normas que afetam a
propriedade intelectual, mas aqui se assinalam apenas dois. Um deles diz respeito ao (i)
acesso e reproducdo da norma, ou seja, dos dados e informacgdes nela descritos, que
afetam sua qualidade de obra literaria. O outro se refere ao (ii) acesso e uso das

tecnologias nela imbuidas.

Independentemente da incorporagdo de patentes, programas de computadores,
marcas ou outros direitos de propriedade intelectual em seu escopo, as organizacGes de
normalizacdo defendem que as normas técnicas sdo protegidas pelos direitos de autor.
Portanto, ap6s sua aprovacdo, 0 conteudo das normas somente pode ser acessado e
reproduzido mediante autorizacdo. S80 poucos 0S €asos em que as organizacgoes

disponibilizam livre e gratuitamente as normas. Diante disso, € preciso adquiri-las.

Normalmente, a aquisicdo de uma norma inclui uma cépia impressa e ou digital.
Copias adicionais para o uso do proprio adquirente ou de terceiros que estejam a ele
vinculados devem ser autorizadas. Assim, mesmo no ambito de uma empresa em que 0
documento devera ser acessado por diversos funcionarios, as copias ou impressoes
adicionais precisam ser autorizadas pelo organismo de normalizagdo, o que incluird
custos de licenciamento. Ainda, o armazenamento de copias de normas na Intranet de

uma companhia, para uso interno e compartilhamento entre empregados, comumente é
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objeto de uma licenga especial. Sob outro aspecto, a inclusdo de partes de uma norma em
documentos internos de empresas, tais como guias, manuais e, mesmo, contratos, por
exemplo, conforme o caso e quantidade das informacOes extraidas podem exigir
autorizacdes caso a caso. No mesmo sentido, a inclusdo de extratos de uma norma pode
estar sujeita, conforme a situacéo, a licenciamento.**°

Com relacdo as tecnologias incorporadas nas normas que estejam protegidas por
direitos de propriedade intelectual, seu licenciamento deve ser obtido pelo usuario antes
do inicio da producdo e ou comercializacdo do produto ou servi¢co. A auséncia da
autorizacdo do titular dos direitos pode implicar na infracdo do direito por parte da
empresa usuaria, configurada pela mera conformacdo do produto ou processo com a
norma aplicavel. Nesse caso, para evitar a infracdo, a empresa fica dependente da licenca

do titular da tecnologia.

Essa situacdo pode ensejar diversos problemas na ocasido da aplicacdo da norma.
Alguns deles sdo a seguir aludidos e ilustrados com o proposito de se apontar potenciais
efeitos negativos que a tensdo na relacdo entre a normalizacdo técnica e a propriedade
intelectual pode causar a inovagdo, a concorréncia, a transferéncia de tecnologias e ao
comércio de bens e servigos. Sem buscar uma analise aprofundada, destacam-se alguns
problemas evidenciados, que tém sido largamente debatidos na literatura,*® com

repercussao em foros nacionais e internacionais:

a) Emboscada de patentes e de outros direitos de propriedade intelectual;

b) Sobreposicdo de direitos;

c) Dificuldade de avaliacdo econémica dos direitos, superavaliacdo e acimulo
de royalties;

d) Restrigdes nos termos e condicGes de licenciamento;

e) Recusa de negociar;

f) Coluséo de competidores;

g) Concentracdo de direitos nas organizagdes de normalizacao.

%9 Ver 1SO, Copyright, Standards and the internet.

%0 BLIND, 2011; VIVES-EUGUI, 2009; HOVENKAMP, JANIS e LEMLEY, 2009; SHAPIRO, 2004;
LEMLEY, 2002; VERBRUGGEN e LORINCZ, 2002; WILLINGMYRE, 1998; HESSER, 1998; TEECE e
SHERRY, 2003; ZIBETTI 2009; ZIBETTI, 2006; LEVEQUE, Francois; MENIERE, Yann. Technlogy
standards, patents and antitrust. Competition and Regulation in Network Industries, n. 1, vol. 9, 2008, pp.
29-47.
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a) Emboscada de patentes e de outros direitos de propriedade intelectual

Conhecida em inglés como “patent ambush”, uma emboscada de patentes ocorre
qguando um ou mais membros de um organismo de normaliza¢do ocultam ou divulgam,
de forma inadequada, a existéncia de ped