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Controveérsias de investimentos
sobre direitos de propriedade
intelectual

INVESTMENT DISPUTES CONCERNING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Loris Baena Cunha Neto'? e Sergio Medeiros Paulino de Carvalho®

Resumo

Este artigo explora a interacao entre o direito internacional de investimento e os
direitos de propriedade intelectual mediante o exame de duas controvérsias arbi-
trais conhecidas como Philip Morris versus Uruguai e Philip Morris versus Austra-
lia. Uma vez reconhecidos os direitos de propriedade intelectual como uma forma
de investimento a luz de acordos internacionais, novos desafios sobre a autonomia
regulatoéria nacional se impoem. O campo de pesquisa é a propriedade intelectual.
O objetivo proposto é verificar se os tribunais arbitrais restringiram a autonomia
regulatéria do Uruguai e da Australia. Em razao desse objetivo, a pesquisa adota o
método de estudo de caso. Os resultados demonstram: (i) futuras controvérsias
sobre investimentos podem considerar medidas nacionais para regular a proprie-
dade intelectual como desapropriacdo indireta; (ii] o principio do abuso de direito
possui utilidade para impedir o reconhecimento da jurisdicao em disputas de inves-
timentos. Duas conclusdes principais sdo obtidas: (i) as decisdes finais arbitrais
ndo restringiram a autonomia regulatdria do Uruguai e da Australia; (ii) os acordos
internacionais de investimentos promovem potencial impacto sobre a autonomia
regulatdria nacional.

Palavras-chave
Propriedade intelectual; desapropriacao indireta; arbitragem investidor-Estado;
autonomia regulatdria nacional; acordos de investimentos.

Abstract

This article explores the interaction between international investment law and intel-
lectual property rights through examining two arbitration disputes known as Philip
Morris versus Uruguay and Philip Morris versus Australia. Once intellectual proper-
ty rights are recognized as a form of investment under international agreements,
new challenges concerning autonomy regulation of States are imposed. The field of
research is intellectual property. The proposed objective is to verify whether arbitral
tribunals have restricted autonomy regulation of Uruguay and Australia. Because of
this objective, the research adopts the case study method. The results demonstrate:
(i) further investment disputes can consider national measures to regulate intellec-
tual property as indirect expropriation; (ii] the principle of abuse of rights is useful
to preclude jurisdiction recognition over investment disputes. Two main conclu-
sions are obtained: (i] the final arbitration awards do not restrict national regulatory
autonomy of Uruguay and Australia; lii] the international investment agreements
can impact national regulatory autonomy.

Keywords
Intellectual property; indirect expropriation; investor-State arbitration; national
regulatory autonomy; investment agreements.
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INTRODUCAO

No ano de 2003, os paises-membros da Organizagao Mundial de Satde (OMS) aprovaram por
unanimidade a Convengao-Quadro para o Controle do Tabaco, a qual estimula os Estados a
promoverem politicas publicas de combate ao tabagismo. Com respaldo na Convengao, varios
paises, entre eles o Brasil, adotaram medidas para promogao da satde publica mediante res-
trigdo do uso de marcas nas embalagens de cigarro. A empresa Philip Morris, titular da marca
Marlboro, entre outras, impugnou os atos normativos do Uruguai e da Australia a luz de tra-
tados bilaterais de investimentos.

Um dos pontos em comum nas duas controversias ¢ o argumento da empresa demandan-
te: a restrigao ao uso do registro marcario representa um ato de desapropriagao indireta e
consequente violagao do tratado bilateral de investimentos. As alegagGes da Philip Morris
refletem a problematica das intersec¢Ges das politicas de investimentos e de propriedade inte-
lectual, e motivam o presente estudo de caso sobre os contenciosos suscitados em face do Uru-
guai e da Australia.

Além das controversias propostas pela Philip Morris, trés outras versam sobre registros
marcarios e/ou patentes, a saber: (i) Eli Lilly versus Canada; (ii) Bridgestone versus Panama;
(iii) Shell versus Nicaragua. As cinco controvérsias identificadas tém em comum a imputagao
de violagao da regra da desapropriagao indireta.

O numero restrito de contenciosos indica a adogao de uma pesquisa qualitativa e do meto-
do de estudo de caso, e o uso das decisdes arbitrais como fontes primarias. O objetivo geral
¢ verificar os fundamentos utilizados nas decisdes arbitrais das controvérsias propostas pela
Philip Morris, que acolheram ou rejeitaram a alegagao de restrigao de uso marcario como vio-
lacao dos tratados bilaterais de investimentos.

A primeira segdo versa sobre a propriedade intelectual nos acordos de investimentos.
Os contenciosos sobre propriedade intelectual apresentados por investidores internacio-
nais sugerem um esfor¢o direcionado para limitar a autonomia regulatoria dos Estados e
promover uma constante elevagao dos niveis de protecao dos direitos de patentes, marcas
e outros ativos.

A segunda sec¢ao descreve a controversia Philip Morris versus Uruguai com foco: (i) em
uma preliminar de defesa sobre a nao caracterizagao das atividades da empresa como inves-
timento, nos termos dos criterios de Salini; (ii) na pratica da desapropriagao indireta tribu-
tada ao pais demandado.

A terceira seq¢ao dedica-se ao contencioso movido pela Philip Morris em face da Austra-
lia e concentra atengdo na preliminar de defesa correspondente a doutrina de abuso de
direito. O ato regulatorio australiano também foi imputado como um ato de desapropria-
¢ao indireta. No entanto, o 6rgao arbitral nao analisou essa alegacao pelos motivos expostos
na secao.

A conclusao aborda o impacto dos acordos de investimentos na autonomia regulatoria

nacional a partir do que foi apreendido nas controvérsias sobre restrigdes de uso de registro
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marcario. A celebragao dos tratados bilaterais de investimentos pelo Brasil enseja a adogao
de novos parametros do exame de conformidade juridica dos atos regulatorios de proprie-

dade intelectual para evitar violagdes de regras, tais como a desapropriagao indireta.

1. PROPRIEDADE INTELECTUAL NOS ACORDOS DE INVESTIMENTOS
A expressao “acordos internacionais de investimento” ¢ empregada nos moldes utilizados pela
Conferéncia das Nagoes Unidas sobre Comercio e Desenvolvimento (UNCTAD) para se refe-
rir a: (i) tratados bilaterais de investimento; e (ii) tratados com previsdes de investimento, os
quais compreendem os acordos de livre-comercio (UNCTAD, 2022).

A propriedade intelectual encontra-se prevista na maior parte dos tratados bilaterais de
investimento (MERCURIO, 2012, p. 872) e nos capitulos de investimentos dos acordos de
livre-comercio (RUSE-KHAN;, 2010, p. 12). Como forma de investimento, encontra-se pre-
vista desde o primeiro tratado bilateral moderno sobre a materia, celebrado entre Alemanha
e Paquistao, no ano de 1959 (DIEPENDAELE, COCKBAIN e STERCKX, 2017, p. 295).

Ainda assim, ha a percepgao de novidade na matéria, a qual decorre das controversias sus-
citadas pelos investidores estrangeiros em face dos Estados para impugnar atos regulatorios
sobre marcas e patentes, a partir da década de 2000. Os contenciosos promovidos pela empre-
sa Philip Morris, entre outros, tiveram repercussao publica (YU, 2017, p. 843) e trouxeram
ao debate o potencial impacto dos tribunais arbitrais na autonomia regulatoria nacional no
tocante a propriedade intelectual (HENCKELS, 2016, p. 28). O conceito de autonomia regu-
latoria nacional remete ao grau de liberdade dos Estados para estabelecer os seus regulamen-
tos sem descumprir os acordos internacionais no ambito do direito economico internacional
(DU, 2011, p. 647).

A perda da autonomia regulatoria nacional proporcionada pelos acordos de investimentos
esta longe de configurar um tema novo. A preservagao da liberdade estatal para estabelecer
politicas publicas encontra-se no debate sobre a ndo adesao do Brasil a Convengao sobre Reso-
lucao de Conflitos relativos a Investimentos entre Estados e Nacionais de outros Estados, assi-
nada em Washington em 18 de margo de 1965 (COZENDEY, 2015, p. 14).

Nas trés ultimas decadas, a discussao sobre a restrigao da autonomia regulatoria decor-
rente dos acordos de investimentos assume relevo particular em razao do uso recorrente da
arbitragem por parte dos investidores internacionais. Em consulta a base de dados da UNC-
TAD, identifica-se o numero de 43 controvérsias de investimentos entre os anos de 1990 e
1999. O nimero cresce para 327 no periodo compreendido entre 2000 e 2009, e atinge o
montante de 665 controvérsias iniciadas na década seguinte, entre os anos de 2010 e 2019
(UNCTAD, 2022).

Investidores estrangeiros veem os mecanismos de solugao de controversia como um ins-
trumento para obter do Estado receptor o que nao ¢ possivel na negociagao do acordo

(OKEDI]JI, 2014, p. 1136). Ao suscitar uma controvérsia perante o orgao arbitral previsto

ESCOLA DE DIREITO DE SAQ PAULO DA FUNDAGCAO GETULIO VARGAS REVISTADIREITO GV | SAQO PAULO | V.19 | 2309 | 2023



CONTROVERSIAS DE INVESTIMENTOS SOBRE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL s 4

no acordo, as empresas buscam desestimular a adogao de alteragdes legislativas que as des-
favoregam, entre outros objetivos (HO, 2015, p. 216). A finalidade almejada pelas empresas
nao se resume a obtengao de indenizagSes. Os orgaos arbitrais internacionais tém sido acio-
nados por investidores com o escopo de reduzir deliberadamente a capacidade regulatoria
dos Estados (GATHII e HO, 2017, p. 429).

Os contenciosos de investimentos que envolvem propriedade intelectual refletem estra-
tegias para elevar os patamares de protegao (FRANKEL, 2016, p. 122). Uma delas trata da
interpretagao do Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) pelos
tribunais arbitrais de investimentos de forma distinta a realizada pelo orgao de solugao de
controversias da Organizagao Mundial do Comercio (OMC) (BERNIERI, 2006, p. 549).
Nesse sentido, a elevagao dos niveis de protecao de patentes, marcas, desenhos industriais e
outros ativos efetiva-se mediante a interpretacao extensiva das normas do TRIPS (CORREA,
2014, p. 93). Por isso, os tratados bilaterais de investimentos e os capitulos de investimen-
tos dos acordos de livre-comércio proporcionam o efeito TRIPS-Plus (VANHONNAEKER,
2015, p. 180).

A elevagao dos niveis de protegao da propriedade intelectual por meio dos tratados bila-
terais de investimentos constitui uma estratégia adotada por paises desenvolvidos, que com-
preende trés aspectos. O primeiro ¢ a inser¢ao da propriedade intelectual na defini¢ao de
investimento. O segundo ¢ a vinculagao dos acordos de investimentos com compromissos os
quais os paises cedem autonomia regulatoria em termos de propriedade intelectual, por
exemplo, tratados bilaterais de propriedade intelectual. O terceiro refere-se ao uso dos prin-
cipios da nagao mais favorecida e do tratamento nacional nos instrumentos de investimentos.
Os trés aspectos mencionados operaram em conjunto para promover um nivel de protegao
mais exigente da propriedade intelectual em relagio ao da OMC (DRAHOS, 2001, p. 794).

O TRIPS ¢ o ponto de partida para uma progressiva elevagao dos niveis de protecao da
propriedade intelectual (DRAHOS et al., 2004, p. 253; KUR, 2016, p. 135-136; MERCURIO,
2006, p. 215; SELL, 2011, p. 448), que se efetiva por meio de diversas a¢des empreendidas
pelos paises desenvolvidos. Os capitulos sobre patentes, marcas e outros ativos nos acordos
de livre-comercio constituem uma dessas agdes, porquanto trazem normas TRIPS-Plus carac-
terizadas por: (i) implementar um nivel de protegao mais exigente comparado ao da OMC;
(ii) eliminar uma faculdade ou flexibilidade pactuada; ou (iii) incluir novos direitos de pro-
priedade intelectual (CORREA, 2014, p. 88; DRAHOS, 2001, p. 793; MERCURIO, 2006,
p. 219; VIVAS-EUGUI, 2003, p. 4). Essas normas restringem a autonomia regulatoria no
tocante a propriedade intelectual em um grau superior ao previsto nos acordos constitutivos
da OMC (HILTY, 2016, p. 185-186).

Restrigdes a concessao de licengas compulsorias e proibi¢gées de importagao paralela de
medicamentos sao incluidas nos acordos de livre-comercio celebrados pelos Estados Unidos
e pela Uniao Europeia com paises em desenvolvimento, o que implica restri¢ao de direitos
compreendidos no TRIPS como necessarios a promogao da saude publica (CORREA, 2007,
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p- 38; DRAHOS, 2007, p. 33; SELL, 2007, p. 59; MITTAL, 2017, p. 298; XAVIER JUNIOR
e BRANDAO, 2009, p. 434).

A elevagao dos padrées de protegao de propriedade intelectual, por meio do TRIPS e
de outros instrumentos, nao decorre somente de uma pressao por parte dos paises desen-
volvidos. Determinados paises em desenvolvimento compartilham de uma crenga auténtica
sobre o fortalecimento de prote¢ao patentaria como indutor do desenvolvimento economi-
co (MAZZOLENI e NELSON, 1998, p. 273), o que ¢ controverso, porquanto o direito paten-
tario pode promover distor¢ées promotoras de ineficiéncia economica quando verificada
uma protecao excessiva (STIGLITZ, 2008, p. 1724).

O efeito adverso da protecao excessiva da propriedade intelectual possui impacto econo-
mico negativo no interesse publico dos paises desenvolvidos e em desenvolvimento (ABBOTT,
2017, p. 63; HILTY, 2016, p. 186). Apos a entrada em vigor do TRIPS, configura-se um novo
bilaratelismo da propriedade intelectual, que opera por meio da extensa rede de tratados bila-
terais de investimentos (OKEDI]I, 2003, p. 142).

Resta assim evidenciado o entrelacamento entre as normas sobre investimentos inter-
nacionais e protegao de patentes, marcas, desenhos industriais e outros ativos. Os tratados
bilaterais de investimentos proporcionam um nivel de exigéncia maior em relagao ao TRIPS,

o que suscita um debate sobre quanto eles impactam na formulagao de politicas publicas.

2. PHILIP MORRIS VERSUS URUGUAI

Em 2008 e 2009, o Uruguai editou trés atos normativos infralegais, os quais reservaram 80%
do espago dedicado ao rotulo para imagens das consequéncias do uso do cigarro. Os atos regu-
latorios adotados pelo Uruguai estabeleceram uma unica apresentagao as diferentes marcas de
cigarro. As marcas de cigarro costumam possuir diferentes cores ou denominagdes para seus
produtos, por exemplo, Marlboro vermelho, Marlboro ouro, Marlboro azul e Marlboro
verde. Essa diferenciagao no tocante a apresentagao do produto restou proibida (ICSID, 2013,
§§ 4-6).

As medidas de satide publicas adotadas pelo Uruguai tiveram como fundamento a Conven-
¢ao-Quadro para o Controle do Tabaco de 2003, a qual prevé a obrigagao de constar advertéen-
cias sobre os efeitos nocivos do consumo de cigarro nas embalagens em pelo menos 50% da
principal superficie exposta (WHO, 2003, art. 11.1. iv).

Em 2010, a empresa Philip Morris apresentou o pedido de instaura¢ao da controversia
perante o ICSID. O direito aplicavel invocado pela empresa demandante foi o tratado bilateral
de investimentos celebrado entre Suiga e Uruguai em 1988, o qual entrou em vigor em 1991
(ICSID, 2013, § 1). O tratado definiu a propriedade intelectual como uma forma de investi-
mento com expressa referéncia as marcas (URUGUAI, 1988, art. 1.2.d).

A preliminar suscitada pelo Uruguai compreendeu a descaracterizagao das atividades

empreendidas pela Philip Morris como investimento. Para a defesa, a comercializagao de
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cigarro nao preencheu o requisito de contribui¢ao ao desenvolvimento do Estado receptor,
um dos critérios do teste de Salini. Nessa linha de argumentagao, o pais demandado apresen-
tou dados sobre o custo com tratamento a satide gerado por doengas relacionadas ao consumo
de tabaco (ICSID, 2013, §§ 177-178 ¢ 181).

Referido teste ¢ uma referéncia a controversia Salini versus Marrocos, cujo orgao arbitral
elencou quatro elementos interdependentes para identificar um ativo como investimento
estrangeiro: (i) aplicagao de dinheiro ou de ativos; (ii) dura¢ao da execugao do contrato; (iii)
risco do empreendimento; (iv) contribui¢ao para o desenvolvimento economico do Estado
receptor (ICSID, 2001, § 52). Reconhece-se que o teste de Salini poderia se chamar Fedax por-
que os critérios para identificagao do investimento ja haviam sido sistematizados no laudo arbi-
tral da controversia Fedax versus Venezuela, proferido quatro anos antes da conclusao da con-
troversia Salini versus Marrocos (STERN, 2009, p. 536).

Os critérios de Salini ndo funcionam como uma definicao em abstrato de investimento.
Eles permitem uma identificagao casuistica de investimento, porquanto este ¢ um conceito
aberto, em conformidade com o art. 25 (1) da Convengao de Washington. Desse modo, novas
materias sdo passiveis de serem classificadas como investimentos, por exemplo, proprieda-
de intelectual (ANDRADE, 2015, p. 59). Como os direitos de patentes, marcas, desenhos
industriais e outros ativos preenchem os critérios de Salini, a literatura costuma reconhecer
a possibilidade de qualifica-los como investimentos (VANHONNAEKER, 2019, p. 1995).

A Philip Morris alegou a irrelevancia do critério de contribuigao ao desenvolvimento eco-
nomico do Estado receptor, em razao da nao previsao no tratado bilateral de investimentos
(ICSID, 2013, § 185). Compreensao distinta foi defendida por Vadi (2015, p. 152), que respal-
dou a tese defendida pelo Uruguai. O critério do desenvolvimento econémico nao ¢ preenchi-
do simplesmente pelo exercicio da atividade de uma empresa no Estado receptor, ainda que ela
gere empregos ¢ pagamento de tributos.

O orgao arbitral reconheceu uma ampla gama de operagdes economicas compreendida
na nogao de investimento. A restri¢ao da defini¢ao de investimento e a consequente limita-
¢ao de jurisdi¢ao ratione materiae ocorrem por meio de previsao nesse sentido no tratado
bilateral de investimentos e/ou na legislagao nacional sobre a materia. Ao se interpretar o
art. 25 (1) da Convengao de Washington, na sua acepgao comum, no contexto e a luz do
objeto e objetivo do instrumento, investimento possui um significado amplo, na avaliagao
do orgao arbitral. Os arbitros nao reconheceram como consistente a jurisprudéncia sobre
o teste de Salini, razao pela qual ndo o consideraram relevante para o caso concreto (ICSID,
2013, §§ 200-204).

Para o orgao arbitral, os critérios de Salini ndo operam como requisitos jurisdicionais, mas
como elementos uteis na identificagao de uma atividade como investimento. Por conseguinte,
a auscncia de um dos criterios de Salini nao prejudicou o reconhecimento da jurisdigao. Com

essa fundamentagao, o orgao arbitral reconheceu a sua jurisdigao sobre o caso e afastou a pre-

liminar alegada pelo Uruguai (ICSID, 2013, §§ 206 e 210).
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O reconhecimento da jurisdigao pelo o6rgao arbitral possibilitou o exame de merito da
controvérsia. Entre as alegagoes da empresa demandante, encontra-se a violagao da regra
da desapropriagao indireta (ICSID, 2016, § 175), a qual possui previsao no tratado bilate-
ral de investimentos entre Uruguai e Suica (URUGUAI, 1988, art. 5.1).

O conceito de desapropriagao indireta remete as medidas estatais prejudiciais aos inves-
timentos estrangeiros privando-os de utilidade econémica, ou diminuindo o seu valor, inde-
pendentemente da inten¢ao do Poder Publico nesse sentido (CHRISTIE, 1962, p. 310). A
nao transferéncia de titularidade da propriedade ¢ o elemento caracteristico da desapropria-
¢ao indireta. O investidor ¢ privado do seu investimento ou sofre uma perda efetiva do exer-
cicio ou controle da propriedade (HENCKELS, 2016, p. 40; DOLZER e SCHREUER,
2008, p. 92).

A aferi¢ao da desapropriagao indireta prioriza o seu elemento consequencial, em detri-
mento do formal. O instrumento formal para adogao da desapropriagao indireta ¢ menos
relevante comparado a consequéncia produzida pelo ato (REISMAN e SLOANE, 2004, p. 121).
A desapropriagao indireta costuma resultar de um processo constituido de diversos atos
sequenciais. Os acordos de investimentos utilizam expressées sinonimas para se referir a ela:
desapropriagao construtiva, medidas equivalentes a desapropriagao, medidas com efeito equi-
valente a desapropriagao (FORTIER e DRYMER, 2004, p. 297).

No merito, o Uruguai defendeu-se afirmando a inexisténcia de direitos passiveis de
desapropriagao, porquanto a sua legislagao nao preve o direito de uso do registro marcario. Os
arbitros rejeitaram a argumentagao exposta na defesa porque a auséncia de direito de uso no
ordenamento juridico nao afasta o direito de propriedade conferido pelo registro marcario
(ICSID, 2016, § 272).

Como o registro marcario ¢ um direito de propriedade, ele ¢ passivel de desapropriagao.
Esse foi o raciocinio adotado pelo orgao arbitral. Quando um individuo deposita um pedido
de registro, presume-se a sua inten¢ao de uso do bem, embora o procedimento eventual-
mente tenha o unico efeito de excluir a utilizagao do signo por terceiros (ICSID, 2016,
§§ 272-273).

No caso concreto, o 6rgao arbitral ndo reconheceu a desapropriagao indireta porque
a marca Marlboro e os outros elementos distintivos continuaram estampando os magos
de cigarro comercializados pela empresa demandante. As medidas impugnadas limitaram o
modo de usar os registros marcarios, mas nao afetaram substancialmente o negocio (ICSID,
2016, § 276). Os arbitros, ao afastarem a violagao da desapropriagao indireta, adotaram uma
fundamentag¢ao com respaldo na doutrina dos poderes de policia, também identificada como
poder de regular. Nesse sentido, o laudo arbitral em exame constitui uma contribuigao para
pacificar o reconhecimento da referida doutrina na jurisprudeéncia arbitral de investimentos
(ZARRA, 2017, p. 114).

A perspectiva adotada pelo orgao arbitral compreendeu uma analise do impacto da restri-

¢ao de uso do registro marcario sobre o conjunto dos produtos comercializados pela empresa
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demandante. As medidas impugnadas ndo promoveram uma limitagao substancial do valor
do empreendimento da Philip Morris (ICSID, 2016, §§ 283-284).

A Philip Morris admitiu a obtengao de lucros superiores aos do periodo anterior a edi¢ao
dos atos regulatorios uruguaios. No entanto, ela alegou que seus lucros teriam sido em valores
superiores aos efetivamente verificados se nao fosse pelos atos regulatorios impugnados. Essa
alegacao foi rejeitada pelo orgao arbitral com fundamento na jurisprudéncia, a qual nao reco-
nhece a desapropria¢ao mediante a demonstragao de perda parcial de lucros ou considerando
a expectativa de lucro. Essas verificagdes levaram a conclusao da inexisténcia da desapropria-
¢ao indireta (ICSID, 2016, § 286).

As demais alegag¢oes apresentadas pela Philip Morris foram rejeitadas. O laudo arbitral da
controversia Philip Morris versus Uruguai traz consequéncias positivas a promogao da satde
publica, notadamente pelo reconhecimento da autonomia regulatoria dos Estados na materia
(VOON, 2017, p. 329).

A titulo de conclusao preliminar, vé-se que o orgao arbitral reconheceu: (i) a aplicagao de
um conceito amplo de investimento, o qual inclui o direito marcario; (ii) o alcance limitado
da alegacao de nao preenchimento do requisito de desenvolvimento economico a luz do teste
de Salini, porquanto se afastou a preliminar de defesa nesse sentido; (iii) o registro marcario
como passivel de desapropriacao indireta, em tese, porque ele corresponde a um direito de
propriedade; (iv) a ndo configura¢ao de desapropriagao indireta pelos atos regulatorios ado-

tados pelo Uruguai, porquanto nao houve perda substancial do valor do empreendimento.

3. PHILIP MORRIS VERSUS AUSTRALIA

Em setembro de 2010, a empresa Philip Morris reestruturou as suas subsidiarias em diversos
paises. Uma das empresas reestruturadas foi a Philip Morris Asia Limited, constituida em Hong
Kong, com operag6es na fabricagao, na importagao, no comeércio e na distribuigao de cigarro
na Australia, na Nova Zelandia e nas Ilhas do Pacifico. A subsidiaria constituida em Hong Kong
passou a deter as agdes de uma das empresas do grupo economico, sediada na Australia (Philip
Morris Australia Limited), controladora da Philip Morris Limited, também com sede na Aus-
tralia. Essa ultima empresa foi titular, na ocasido, dos direitos de propriedade intelectual rela-
cionados aos produtos comercializados nesse pais (PCA, 2015, §§ 141-143 e 183).

Quando a reestruturagdo empresarial foi realizada, encontravam-se em discussao os atos
regulatorios restringindo o uso de marcas nas embalagens de cigarro, os quais foram editados
pela Australia em 2011, ap6s anos de debate. As normas australianas estabeleceram uma emba-
lagem—padrﬁo para cigarros, limitando o uso do registro marcario, com o escopo de desestimu-
lar o consumo e promover a saude publica (PCA, 2015, §§ 99-140, 165).

No ano de 2011, a Philip Morris, por meio da subsidiaria com sede em Hong Kong,
dirigiu a Australia a notificagao para constituigao de um orgao arbitral a luz das regras da
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) perante a Corte Perma-
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nente de Arbitragem. A estratégia adotada pela empresa Philip Morris foi suscitar a contro-
versia em nome da subsidiaria constituida em Hong Kong. Desse modo, foi possivel adotar
como direito aplicavel o tratado bilateral de investimentos celebrado entre Australia e Hong
Kong em 1993 (PCA, 2015, § 13).

A pretensao da empresa compreendeu a suspensao do cumprimento da lei australiana e a
respectiva compensagao pelo prejuizo sofrido. Os atos regulatorios foram acusados de dimi-
nuir substancialmente o valor dos investimentos da empresa no pais. Para fundamentar a ale-
gagao, ela diferenciou dois tipos de modelos de negocio. No primeiro tipo, a marca exercia
um papel fundamental, ja no segundo tipo, a marca era irrelevante. Na argumentagao desen-
volvida pela empresa demandante, o ato regulatorio impugnado ensejou uma mudanga do seu
modelo de negocio, passando ela a exercer a atividade empresarial como se o portfolio de
marcas fosse irrelevante (PCA, 2015, §§ 6, 7).

Voon e Mitchell (2011, p. 522-523) descaracterizam o alegado investimento da Philip
Morris ao exporem o nao preenchimento do requisito de desenvolvimento economico. Trata-
-se, assim, de uma preliminar a luz dos criterios de Salini e em conformidade com a defesa
do Uruguai na controversia suscitada pela Philip Morris.

Os atos regulatorios impugnados nao afetaram o investimento como um todo, o qual ¢
mais amplo do que os registros marcarios. Por isso, os argumentos da Philip Morris aproxi-
mam-se da dubia nogao de desapropriagao parcial, a qual ndo possui previsao no tratado bila-
teral de investimentos celebrado entre Hong Kong e Australia. Trata-se de um tema nao paci-
ficado na jurisprudéncia arbitral, que compreende decisGes favoraveis e contrarias a nogao
de desapropriagao parcial (MITCHELL e WURZBERGER, 2011, p. 634-635).

O tratado bilateral de investimentos entre Australia e Hong Kong nao mencionou as con-
troversias preexistentes a realizagdo do investimento (AUSTRALIA, 1993, art. 10). Com esse
fundamento, a defesa apresentou uma obje¢ao temporal, porquanto nao expressou consenti-
mento aos conflitos configurados anteriormente aos investimentos (PCA, 2015, § 352).

O exame da objecao ratione temporis demandou a verificagao da data do investimento.
Em outros termos, o investimento protegido ocorreu antes ou depois da alegada violagao
do tratado? Na compreensao dos arbitros, a identificagao precisa da data da alegada viola-
¢ao do tratado foi fundamental para avaliar o reconhecimento da jurisdi¢ao. Nesse aspec-
to, foi citada a controversia Gremcitel versus Peru, cujo julgamento admitiu a importancia
da identificagdo da data denominada de critica, correspondente ao momento da adogao
pelo Estado da medida objeto de futura impugnagao. A medida impugnada costuma decor-
rer de uma sequéncia de eventos. O inicio da sequéncia de eventos ocorre comumente
anos antes da adogao pelo Estado da medida apontada como violagao do tratado (PCA, 2015,
§§ 529-530).

No caso em tela, a edigao do ato regulatorio constituiu a data critica da controversia (21
de novembro de 2011). No entanto, a reestruturagao da empresa foi decidida em 3 de

setembro de 2010 e completada em 23 de fevereiro de 2011, antes da edigao da lei dedicada
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a promogao da satde publica por meio da restri¢ao do uso de marca nas embalagens de cigar-
ro. Considerando a identificacdo da data critica, nos termos anteriormente mencionados, o
orgao arbitral reconheceu a jurisdigao ratione temporis (PCA, 2015, §§ 533-534), passando
em seguida ao exame da tese do abuso de direito, invocada pela Australia como objegao ao
exame de meérito da controvérsia.

A tese de abuso de direito possui o alcance de impedir o reconhecimento da jurisdi¢ao
de um o6rgao arbitral de investimento. Isso ocorre particularmente quando o investidor estran-
geiro promove a pratica do _forum shopping, escolhendo o acordo e consequentemente rees-
truturando o seu empreendimento com o escopo de suscitar uma controvérsia (TOPCAN,
2014, p. 629). A Australia invocou a tese de abuso de direito em sua defesa. Nessa linha de
raciocinio, a reestruturagao das empresas e dos respectivos investimentos ocorreu com o obje-
tivo de alegar a violagao do tratado, considerando uma divergéncia preexistente ou, pelo
menos, previsivel. Para a Australia, a reestruturagao empresarial foi conduzida com o esco-
po de criar uma vantagem desleal, porque o investidor nao tinha real intengao de promover
uma atividade econémica no Estado receptor, mas sim de suscitar a controversia (PCA, 2015,
§§ 194 e 536).

A jurisprudéncia arbitral indica a impossibilidade de uma empresa alterar os seus investi-
mentos com a finalidade de obter acesso jurisdicional de um 6rgao arbitral apos a configura-
¢ao do prejuizo. Nao ha obice a reestruturagao do investimento, particularmente na iminén-
cia de um dano. No entanto, a doutrina do abuso de direito combate a mudanca estrutural
do investimento por parte do investidor com objetivo tnico de suscitar uma controversia
(STERN, 2009, p. 548).

A reestruturagao empresarial nao decorreu de razées tributarias ou de negocios, consta-
tou o orgao arbitral. A constituigao das subsidiarias foi realizada para possibilitar a Philip Mor-
ris suscitar a controversia com o fundamento no tratado bilateral de investimentos celebrado
entre Australia e Hong Kong (PCA, 2015, §§ 554 e 584).

Ao alcangar tal conclusao, o orgao arbitral classificou a controversia como um abuso de
direito (ou abuso de processo). Os atos regulatorios que padronizavam as embalagens de
cigarro eram previsiveis quando houve a reestruturagao do grupo econémico. Desse modo,
os arbitros declararam-se impedidos de exercer a jurisdi¢ao e julgaram inadmissivel a arbitra-
gem (PCA, 2015, § 585, 588). Por isso, a alegagao da desapropriacao indireta, propria do

meérito da controveérsia, nao foi examinada.

CONCLUSAO

Os orgaos arbitrais decidiram em favor dos paises demandados nas controversias sobre uso de
registros marcarios nas embalagens de cigarro, suscitadas pela empresa Philip Morris. Nesses
dois casos, nao houve restrigdes a autonomia regulatoria dos Estados no tocante a formulagao

de politicas publicas, porquanto nao foram identificadas violagdes dos tratados invocados.
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Os paises demandados nao se viram obrigados a revogar suas leis ou promover indenizagoes
pecuniarias a multinacional tabagista. Por outro lado, no curso das duas controversias, razoavel
supor um constrangimento imposto as autoridades governamentais do Uruguai e da Australia
no tocante a aprovagao de novas medidas de promogao a saude publica.

De acordo com essa hipotese, as controvérsias propostas serviram para frear o aperfeigoa-
mento de uma politica publica. Como ¢ cedigo, as politicas publicas resultam de contextos
especificos, os quais sao dinamicos. A interrupgao das agdes de uma politica publica pode resul-
tar no seu sepultamento. E possivel que o objetivo almejado pela empresa tabagista tenha sido
atingido independentemente da improcedéncia verificada nas duas controversias.

Da fundamentagao adotada na controversia Philip Morris versus Uruguai, depreende-se a
possibilidade de o tratado bilateral de investimentos restringir a autonomia regulatoria nacional
no tocante a propriedade intelectual. A decisao arbitral admitiu a viabilidade de a restri¢ao do
uso de registro marcario classificar-se como desapropriagao indireta. No caso concreto, afas-
tou-se essa alegagao porque a empresa nao demonstrou efetivo prejuizo decorrente da medida
impugnada; ao contrario, admitiu lucros superiores aos obtidos antes da entrada em vigor dos
atos regulatorios.

Isso sugere uma pergunta: se a empresa tivesse comprovado prejuizo, seria possivel carac-
terizar a desapropriagao indireta? Nao ha uma caracterizagao automatica da desapropriagao
indireta decorrente da configuragao de prejuizo econoémico. De todo modo, o 6rgao arbitral
admitiu em tese a correspondéncia entre uma medida restritiva de uso de registro marcario e
a desapropriagao indireta. Isso tampouco ocorreu na controversia Philip Morris versus Australia
porque o merito nao foi examinado, uma vez acolhida a preliminar de abuso de direito invocada
pela defesa.

O estudo de caso da controversia Philip Morris versus Uruguai demonstra que medidas
de propriedade intelectual sao passiveis de violar tratados bilaterais de investimentos. Tendo
isso em mente, mostra-se razoavel a elaboragao dos atos regulatorios de propriedade inte-
lectual a luz dos compromissos de investimentos vigentes no Brasil. Esse tipo de aferigao
cabe, inclusive, na analise de impacto regulatorio, prevista no art. 5¢ da Lei n. 13.874, de 20
de setembro de 2019 (BRASIL, 2019), ¢ no Decreto n. 10.411, de 30 de junho de 2020
(BRASIL, 2020).

Como os atos administrativos normativos sobre propriedade intelectual no Brasil sao ela-
borados em observancia as disposi¢des do TRIPS, entre outros acordos internacionais, espe-
ra-se igual cuidado em relagao aos tratados bilaterais de investimentos, sob pena de adogao
de medidas frageis do ponto de vista juridico.

A previsao de propriedade intelectual nos tratados bilaterais de investimentos celebrados
pelo pais nao contribuiu para a inser¢ao do tema na Estrategia Nacional de Propriedade Inte-
lectual (Enpi) para o periodo de 2021 a 2030, instituida pelo Decreto n. 10.886, de 7 de
dezembro de 2021 (BRASIL, 2021). Entre as a¢oes delineadas, nao se prevé nenhuma medida

atinente ao impacto dos acordos de investimentos no sistema de propriedade intelectual.
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Menciona-se a importancia da promogao de um ambiente de negocios para atragao de inves-
timentos estrangeiros, o que nao corresponde ao tema aqui tratado.

Embora os orgaos arbitrais ndo tenham restringido a autonomia regulatoria dos paises
demandados nas controversias examinadas, reconhece-se a possibilidade de tal conclusao em
futuros contenciosos que envolvam propriedade intelectual. Justifica-se, assim, um aperfeigoa-
mento dos atos regulatorios sobre patentes, marcas, desenhos industriais e outros ativos con-
siderando os compromissos de investimentos celebrados pelo pais, alem de possiveis impugna-

¢oes em orgaos arbitrais.
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