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ARBITRAGEM E MEDIACAO COMO UMA FERRAMENTA UTIL NAS DISPUTAS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

ARBITRATION AND MEDIATION AS A USEFUL TOOL IN INTELLECTUAL
PROPERTY DISPUTES

Claudemir Fonseca Junior!

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo demonstrar os beneficios da arbitragem e da
mediacdo nasquestdes relativas a propriedade intelectual. Analisaremos o direito a propriedade
intelectual aluz da lei de arbitragem, abordando os aspectos positivos da Mediacéo e seus efeitos
na resolucao de litigios da propriedade intelectual. O método de pesquisa utilizado é o dedutivo
ea pesquisa se desenvolve por meio de consultas aprofundadas a doutrinas nacionais e
internacionais, leis e jurisprudéncia.

Palavras-chave: Arbitrabilidade. Mediacdo. Propriedade Intelectual. Direito autoral. Marcas e
Patentes.

ABSTRACT: This article aims to demonstrate the benefits of arbitration and mediation in
matters relating tointellectual property. We will analyze the right to intellectual property in the
light of the arbitration law, addressing the positive aspects of Mediation and its effects on the
resolution ofintellectual property disputes. The research method used is the deductive one and
the research is developed through in-depth consultations with national and international
doctrines, laws andjurisprudence.

Keywords: Arbitrability. Mediation. Intellectual property.Copyright. Brands and patents.

1. INTRODUCAO

O homem tem, por natureza, a capacidade de adaptar o ambiente ao seu redor com o
intuito de facilitar o desempenho de suas atividades, a obtencdo de alimento ou até mesmo o

deslocamento de local para local. Para isso, utiliza de seu intelecto desenvolvido e de sua
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inerente criatividade para desenvolver maquinas e equipamentos que possam lhe dar suporte
em suas atividades diarias. No mesmo sentido, a evolugdo humana esté francamente relacionada
ao desenvolvimento dos meios de comunicacdo ao longo da histdria, surgindo dai a importante
figura do direito autoral.

Entretanto, com o tempo cresceu exponencialmente o nimero de inventores e inventos,
bem como houve a ascensdo do processo criativo do homem, partindo dai a necessidade de
protecdo a atividade criativa, ou seja, propiciar ao responsavel pelo desenvolvimento e criacéo
de algo atil a humanidade o direito de usufruir de beneficios para, em troca disto, disponibilizar
a comunidade o conhecimento referente ao seu invento ou criagao.

Ademais, tendo em vista a importancia da propriedade intelectual nas questfes
econbmicas e, principalmente, a relacdo com as financas dos respectivos titulares (inventores e
autores), as disputas sobre eventual direito sdo normalmente relevantes e envolvem grandes
quantias em casos de abstencdo cumulada com indenizacédo, assim como demanda a producgéo
de prova pericial complexa.

De outro lado, o crescente e indiscutivel prestigio que alcanca, a cada dia, o instituto da
arbitragem como mecanismo adequado para a solucdo dos conflitos, tem sido determinada a
sua aplicacdo nos mais diversificados campos do Direito em inimeras experiéncias juridicas
avulta a importancia da arbitragem na seara dos direitos da propriedade intelectual e industrial.

Nos Estados Unidos, por exemplo, este fenébmeno é facilmente diagnosticado pela
copiosa literatura especifica sobre tal tematica, que, em boa parte, foi colocada a minha
disposicao pela colega Adriana Braghetta, renomada especialista?.

O objetivo do presente artigo é justamente apresentar as possibilidades da utilizacao da
mediac&o e arbitragem no campo da propriedade intelectual, seus desdobramentos e eventuais

impedimentos.

2. CONTEXTO HISTORICO

2 Algumas das obras lidas foram Julian M. Lewe Loukas A. Mistelis, Comparative International Commercial
Arbitration, ch. 9: Arbitrability: Intellectual Property Rights, Kluwer, 2003; Anna Mantakou, Arbitrability:
International and Comparative Perspectives, ch. 13: Arbitrability and Intellectual Property Disputes, Kluwer, 2009;
Trevor Cook e Alejandro Garcia, International Intellectual Property Arbitration, cf. 4 Arbitrability of IP Disputes,
Kluwer, 2010.
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E a partir da Revoluc&o Industrial que a propriedade industrial incita mecanismos para
a sua protecdo, pois se comegava a empregar novas tecnologias para criagdo de maquinas e
equipamentos, visando aumentar e facilitar o processo produtivo, gerando riqueza. Com a
expansdo do capitalismo e o desenvolvimento de tais tecnologias, foram criadas legislacdes de
protecdo a propriedade industrial. A mais importante delas é a Convencédo de Paris, que deu
origem ao chamado sistema internacional de prote¢do a propriedade industrial.

Com o avanco da globalizacdo, especialmente durante o século XX, a propriedade
intelectual ganha forca, havendo necessidade de criagdo de uma organizacdo em nivel mundial
para garantir a protecéo do direito intelectual e de suas partes. Com isso, na década de 1960, foi
criada World Intellectual Property Organization (OMPI), que, em seus mais variados
documentos, caracteriza a propriedade intelectual como algo mais amplo que a propriedade
industrial. Ela salienta que a propriedade industrial ndo é um bem tangivel, como uma industria
ou matéria prima para a producdo industrial, mas algo intangivel que, na maioria dos casos,
possui um extremo valor monetario.

A Convengao da OMPI define como “propriedade intelectual” a soma dos direitos
relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretacdes dos artistas intérpretes e
as execucdes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusdo, as
invencOes em todos os dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos desenhos
e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de servi¢co, bem como as firmas
comerciais e denominacdes comerciais, a protecdo contra a concorréncia desleal e todos
0s outros direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario
e artistico.

Antes da definicdo convencional, a expressdo “propriedade intelectual” aplicava-se,
mais restritamente, aos direitos autorais; nesta acepcao, encontramos extenso emprego na
doutrina anterior. Em sua origem, porém, como concebido por Josef Kohler e Edmond Picard
nos fins do Século XIX, o conceito correspondia ao expresso na Convencdo da OMPI
(STEPHEN, 1986).

2.1 Inicio da protecédo intelectual em solo brasileiro

No Brasil, o direito industrial surgiu no inicio do século X1X, quando a Corte portuguesa
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http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92175/lei-de-direitos-autorais-lei-9610-98

veio para o fugindo de Napoledo. Desta forma, em 1809 o Principie Regente reconheceu o
direito do inventor concedendo assim o direito & exclusividade do uso pelo prazo de 14
(quatorze) anos, para as invencdes que fossem registradas junsto a Real Junta do Comércio
(COELHO, 2001).

Em 1824, com a edi¢do de uma nova Constituicdo, surge a possibilidade de protecdo dos
inventos. J& em 1830, o pais consegue a sua independéncia politica e edita uma lei que versava
sobre invencOes. A primeira lei brasileira sobre marcas surgiu em nosso pais somente em
1875, em decorréncia dos interesses de um cliente de Ruy Barbosa, a firma Meuron e Cia., 0
qual possuia a marca de Rapé Areia Preta e estava processando a firma Moreira e Cia. por
falsificacdo pela utilizacdo da merca Rapé Areia Parda (COELHO, 2001; VARELLA, 1996).

Apesar de Rui Barbosa vencer em primeira instancia, o referido processo foi anulado
posteriormente, tendo em vista ndo existir no ordenamento juridico uma norma que descrevesse
0 ocorrido como sendo um crime, ndo podendo, assim, se falar em punicdo. Com isto, a
Comisséo de Justica Criminal da Camara dos Deputados propds o Projeto de lei o qual foi
convertido na Lei n® 2.682/75, a qual concedia aos comerciantes a possibilidade de utilizar uma
marca como forma de assinatura de seus produtos e que dessa maneira, pudessem diferencia-
los dos demais produtos comercializados (VARELLA, 1996).

No ano de 1882, ocorre a edicdo de uma nova lei de patentes e nos anos de 1887 e 1904
outras leis que versavam sobre a protecdo de marcas (VIEIRA, 2001). Posteriormente o
tratamento integrado das questfes da propriedade intelectual como umtodo, sem divisdo entre
patentes, cultivares e direitos autorais - temas sujeitos a ministérios diversos na Administracao
Publica Brasileira -, vem de ser prestigiado pelo disposto no decreto de 21 de agosto de 2001,
que cria, no &mbito da Camara de Comércio Exterior (CAMEX) o Grupo Interministerial de
Propriedade Intelectual.

Atualmente, A propriedade industrial no Brasil, encontra protecdo em nosso

ordenamento juridico, primeiramente na Constituicdo Federal, artigo 5°, inciso XXIX:

Art. 5°: Todos sdo iguais perante a lei, sem distin¢ao de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a
vida, a liberdade, a igualdade, & seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:
XXIX —a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para
sua utilizacdo, bem como protecao as criagdes industriais, a propriedade das marcas,
aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social

e 0 desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais.
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Por certo, a propriedade industrial encontra abrigo na Lei n°® 9.279, de 14 de maio de
1996, a qual regula os direitos e obrigacGes relativos a propriedade industrial. Referida lei
determina os direitos de exploracdo exclusiva das respectivas propriedades industriais: patentes
(carta-patente) que trata da invencdo e do modelo de utilidade, e registro (certificado) o qual se
refere ao desenha industrial e a marca.

O Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior é responsavel pelo
aperfeicoamento, disseminacdo e gestdo do sistema brasileiro e garantia de direitos de
propriedade intelectual para a industria. Subordinado a este Ministério, a autarquia federal
criada em 1970, denominada Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tem a

responsabilidade de analisar e conceder a patente (carta-patente) e o registro (certificado).

3. O PAPEL DA CONVENCAO DE PARIS NA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Convencdo de Paris foi o primeiro acordo internacional relativo a Propriedade
Intelectual, dando origem ao hoje chamado Sistema Internacional da Propriedade Industrial.
Ela foi considerada a primeira tentativa para que houvesse uma harmonizacéo entre diferentes
sistemas juridicos nacionais, pois visava facilitar a protecdo de ativos de propriedade industrial
de seus membros.

Esse acordo possibilita, por exemplo, a extenséo da prioridade do registro de uma marca
no Brasil para outros paises da Unido. Dessa forma, qualquer marca regularmente registrada
pode ser admitida para registro, além de estar protegida em sua forma original nos outros paises
signatérios. Para isso, é preciso solicitar o registro nos paises que fazem parte da CUP apds
180 dias do pedido realizado no pais de origem.

No entanto, vale ressaltar que, apesar de permitir razoavel grau de flexibilidade as
legislacBes nacionais, 0s paises signatarios precisam respeitar alguns principios
fundamentais, que sdo de observancia obrigatoria. Justamente por isso, foi criado o "territério
da Unido", onde se aplicam esses principios gerais de protecdo aos direitos de Propriedade

Industrial. Fabio Ulhoa Coelho, com brilhantismo, leciona:

A Convencéo de Paris, pela abrangéncia que conferiu ao conceito de propriedade
industrial, consolidou uma nova perspectiva para o tratamento da matéria. Os direitos
dos inventores sobre as invengdes, e 0s dos empresarios sobre 0s sinais distintivos de
sua atividade, juntamente com as regras de repressdo a concorréncia desleal, passaram
a integrar um mesmo ramo juridico. (COELHO, 2001)
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3.1 A propriedade intelectual e seus sub-ramos

Propriedade Intelectual é a area do Direito que, por meio de leis, garante a inventores
ou responsaveis por qualquer producdo do intelecto - seja no dominio industrial, cientifico,
literario ou artistico - o direito de obter, por um determinado periodo de tempo, recompensa
pela prépria criacéo.

Segundo definicdo da Organizacdo Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), a
Propriedade Intelectual estd dividida em duas categorias: Propriedade Industrial, que inclui
as patentes de invencdes (e modelos de utilidade), marcas, desenhos industriais, indicagdo
geografica e protecdo de cultivares; e Direitos Autorais que abrangem trabalhos literarios (como
novelas, poemas e pecas), filmes, masica, trabalhos artisticos (por exemplo desenhos, pinturas,
fotografias e esculturas) e obras arquitetonicas, além de direitos conexos como 0s pertinentes
aos intérpretes e fonogramas, dentre outros.

Segundo Buainain (2004), a propriedade intelectual “possibilita transformar o
conhecimento, em principio um bem quase publico, em bem privado e é o elo de ligacéo entre
0 conhecimento e o mercado”.

Portanto, a propriedade intelectual inclui duas grandes subdivisGes, quais sejam 0s
direitos autorais e a propriedade industrial. Os direitos autorais (copyrights) protegem obras
literarias, artisticas e cientificas e os direitos derivados dos direitos autorais incluem a protecao
de artistas intérpretesou executantes, entidades de transmissdo e produtores de gravacdo de som.

Os direitos compreendendo propriedade industrial séo:

a) Invencéo de patentes;
b) Modelos de utilidade;
c) Desenhos industriais;

d) Segredos industriais.

4. A CONVENCAO DE BERNA E O RECONHECIMENTO HISTORICO DOS
DIREITOS DO AUTOR

A Convencéo de Berna para a Protecdo das Obras Literarias e Artisticas, promulgada
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em 9 de setembro de 1886 e objeto de inimeras revisdes (a Gltima em 1979), é o documento
fundamental no qual se pauta a protecéo dos Direitos de Autor em todo o mundo. Ela estabelece
principios fundamentais e comuns, tais como o trato igualitario nos regimes de protecdo as
obras intelectuais, as obrigac6es de reciprocidade entre paises, a auséncia de formalidades para
0 exercicio dos Direitos de Autor e outros. Atualmente, cerca de 170 paises, inclusive o Brasil,
fazem parte da Uniéo de Berna.

4.1 Conceitualizacdo dos direitos autorais e os efeitos do registro perante a

Fundacéo Biblioteca Nacional

Direitos autorais sdo os direitos que todo criador de uma obra intelectual tem sobre a
sua criacdo. Esse direito € exclusivo do autor, de acordo com o artigo 5° da Constituicdo Federal
e estd definido por vérios tratados e convengdes internacionais, dentre 0s quais a mais
significativa é a Convencédo de Berna. No Brasil, a Lei n® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
consolida a legislacdo sobre os direitos autorais.

O registro da obra perante a Fundacéo Biblioteca Nacional permite que a autoria seja
reconhecida e garante a validade contra terceiros. Os direitos morais, patrimoniais, prazos de
protecdo e direito dos sucessores estdo regulados na Lei n° 9.610/98. O registro contribui para
a preservacdo da memdria nacional - uma das missbes da Fundacdo Biblioteca Nacional -
por meio da Lei do Deposito Legal (Decreto n°. 1825, de 20 de dezembro de 1907).

O Escritério de Direitos Autorais, que funciona desde 1898, é o 6rgao da Fundacéo
Biblioteca Nacional responsavel pelo registro de obras intelectuais e tem por finalidade dar ao
autor seguranca quanto ao direito sobre sua obra, de acordo com a Lei n® 9.610/98. A violagéo
de direitos autorais constitui crime com pena prevista de detencdo de 3 (trés) meses a 1 (um)

ano e multa, de acordo com o Decreto Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
5. PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Conceituaremos propriedade industrial como o ramo do Direito Empresarial que visa a

protecdo dos interesses relativos aos inventores, designers e empresarios no que tange suas

invencdes, modelo de utilidade, desenho industria, marcas e concorréncia desleal. André Luiz
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Santa Cruz Ramos define:

O direito de propriedade industrial compreende, pois, 0 conjunto de regras e principios
que conferem tutela juridica especifica aos elementos imateriais do estabelecimento
empresarial, como as marcas e desenhos industriais registrados eas invengdes e
modelos de utilidade patenteados. (RAMOS, 2004)

A Convencéo da Unido de Paris, da qual o Brasil € signatario, em seu artigo 1° dispde:

Os paises a que se aplica a presente Convencdo constituem-se em Unido para a
protecdo da propriedade industrial. A protecdo da propriedade industrial tem por
objeto as patentes de invengdo, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos
industriais, as marcas de fabrica ou decomércio, as marcas de servico, 0 nome
comercial e as indicacBes de proveniéncia oudenominacfes de origem, bem como a
repressdo da concorréncia desleal. A propriedade industrial entende-se na mais larga
acepcao e aplica-se ndo so a industria e ao comércio propriamente ditos, mas também
as industrias agricolas e extrativas e a todos os produtos fabricados ou naturais, por
exemplo: vinhos, grdos, tabaco em folha, frutos, animais, minérios, aguas minerais,
cervejas, flores, farinhas. Entre as patentes de inven¢do compreendem-se as diversas
espécies de patentes industriais admitidas nas legislagdes dos paises da Unido, tais
como patentes de importagdo, patentes de aperfeicoamento, patentes e certificados de
adicao, etc.” (USP,2017)

5.1 Definicdo de patentes de invenc¢do e de modelos de utilidade

A patente de invenc¢do pode ser requerida quando, de fato, criamos uma solucéo inédita
para algo. S&o aquelas invengdes que revolucionaram a forma como usamos certos produtos,
como por exemplo, os telefones antigos com disco de dedo ou o famoso band-aid.

Ja a patente de modelo de utilidade possui uma "carga™ inventiva menor em relacéo a
patente de invencdo. Nesse caso, sdo atribuidas qualidades e aperfeicoamentos. E uma versdo
"atualizada", com modificagdes, de algo que j& existe.

A patente é realizada por meio de um requerimento no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) e qualquer pessoa, fisica ou juridica, pode entrar com o pedido. O registro
concede a exclusividade comercial por um periodo limitado no pais onde foifeito o pedido, além
do reconhecimento da autoria da invengdo. Ao realiz&-la, vocé protege seuproduto contra
exploracGes, em especial de empresas do mesmo nicho, que podem se aproveitar

comercialmente.

6. DIFERENCAS ENTRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO AUTORAL

Como mencionado anteriormente, a propriedade intelectual divide-se entre a propriedade
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industrial e os direitos autorais. A propriedade intelectual protege os inventores - ou
responsaveis pela produgdo do intelecto -, conferindo-lhes o direito de obter, por determinado
periodo de tempo, recompensa pela prépria criacdo, seja no dominio industrial, cientifico,
literario ou artistico. Ja o direito autoral destina-se a garantir as criacfes relacionadas a obras
intelectuais, artisticas ou, ainda, de cunho estético.

As diferencas entre a propriedade industrial e o direito autoral sdo de duas ordens, a
saber: a) quanto a origem (registro) e b) quando a extensdo da tutela. No caso da propriedade
industrial, a protecdo conferida pela depende de registro — que é constitutivo de direito. Por
outro lado, a protecdo conferida pelo direito autoral ndo depende do registro, sendo este
facultativo. A segunda diferenca diz respeito a extensdo da tutela, pois enquanto o direito
industrialprotege a prépria ideia da qual resulta a invencéo, o direito autoral apenas protege a
forma como se exterioriza a criagdo, ndo alcancando a ideia. A proposito, conforme explica
Fébio Ulhda Coelho:

A consequéncia imediata da definicdo é clara: o direito de exclusividade seré
titularizado por quem pedir a patente ou o registro em primeiro lugar. N&o interessa
quem tenha sido realmente o primeiro a inventar o objeto, projetar o desenho ou
utilizar comercialmente a marca. O que interessa saber € quem foi o primeiro a tomar
a iniciativa de se dirigir ao INPI, para reivindicar o direito de sua exploracéo e
econdmica exclusiva. (COLEHO, 2001)

6.1 Conceito de Mediacao e seus efeitos no direito autoral

A Mediacdo de Conflitos € um método colaborativo e ndo adversarial de resolucéo de
conflitos em que as partes (mediandos), por meio de um terceiro imparcial (mediador), buscam
encontrar a solucdo para os seus conflitos.

A Mediacdo tem como vantagem, em relacdo a outros métodos, o que diz respeito ao
foco no relacionamento entre as partes, pois € 0 método que mais visa cuidar do vinculo entre
elas. A mediacdo auxilia as partes a melhor entenderem os seus conflitos, identificar os seus
valores e necessidades, bem como pesquisar seus interesses, tudo isso por meio de um dialogo
que devera resultar na escolha das melhores (e, por vezes, as mais criativas) solugdes. Assim, a
Mediacdo visa a autocomposicdo do litigio. No caso dos direitos autorais, a mediagdo pode ser
um excelente método para a resolucdo de conflitos. Tendo em vista que serve para direitos
disponiveis e indisponiveis que admitam transacao (art. 3° da Lei n® 13.140), a mediagdo tem o

potencial de atuar em todo tipo de disputa relativa a direitos autorais.
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A mediacéo contraria o paradigma de que uma das partes deve perder para que a outra
ganhe, atuando em direcdo ao entendimento de que ambas as partes podem ganhar. A
possibilidade de as partes escolherem a maneira como sera resolvido o litigio, por meio de um
mediador, leva a disputa para um campo em que, muito além dos “direitos garantidos”, 0S
mediandos sdo estimulados a cuidar de interesses que muitas vezes ndo sdo protegidos por leis.
Por exemplo, em um caso em que compositor musical “X” teve sua obra utilizada sem
autorizacdo em um comercial por “Y”, a decisdo judicial seria a condenagéo de “Y” em danos
materiais (direitos patrimoniais) e morais (direitos morais). Enquanto que, na mediacéo, esse
mesmo conflito pode ter uma gama de solucGes diferentes a depender dos interesses dos
mediandos. Hipoteticamente, nesse caso, se 0 interesse principal do compositor for o
reconhecimento, este pode aceitar a continuidade do uso do comercial, mas, desta vez, com a
devida atribuicdo da autoria. Ainda, se o interesse principal for a estabilidade financeira,
os mediandos podem chegar a um acordo no qual o compositor tera exclusividade nos préximos
5anos no uso de sua obra em comerciais de “Y” no territério brasileiro e com a periodicidade
de novos comerciais por ano, pelo valor de R$ 300.000,00 de cada novo comercial.

Desta maneira, a mediacdo empodera os envolvidos a cuidarem juntos dos interesses
que estdo por tras do conflito. Assim, o conflito passa a ser uma oportunidade para que 0s
mediandos melhorem o relacionamento e passem a cuidar daquilo que mais os aflige
(interesses), estimulando o acordo para que ambos ganhem.

Além do ja exposto, a mediacdo é um procedimento sigiloso (ao contrario das decisbes
judiciais que devem ser publicas), evitando a desnecessaria publicidade das fases do litigio pela
imprensa, 0 que também atende os interesses dos mediandos que ndo querem vincular suas

imagens a violacdes e disputas.

7. A MEDIACAO E ARBITRAGEM PARA CONTROVERSIAS RELATIVAS A
DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PERANTE O INPI E OMPI

No que diz respeito & mediacdo, sabemos que & um método adequado para resolucdo de
conflitos por meio do qual € possivel resolver um litigio sem que seja necessaria a interferéncia
da Justica. Prevé a participacdo de uma terceira figura, o mediador, neutro e imparcial, que

auxilia as partes no dialogo rumo ao acordo.
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E um meio consensual, que envolve a cooperacdo voluntaria dos participantes, através
de um procedimento organizado, ainda que oral e informal, otimizado e auxiliado pelo
mediador, o qual aturard como um facilitador para uma interacéo diferente entre as partes,
melhorando a comunicacéo, acarretando em um diédlogo colaborativo, positivo, com foco nos
reais interesses e necessidades das partes, na busca por reflexdes e solugdes de “ganha- ganha”,
que saem das préprias partes.

Especificamente com relacéo as questdes envolvendo marcas e patentes o INPI oferece
aos seus usuarios a opcao de resolucdo de disputas para processos de oposicdo a pedidode
registros marcérios e processos administrativos de nulidade de registros marcarios. Desde abril
de 2013, a opcdo de Mediacdo, de natureza voluntéria, € oferecida aos processos de 0posicao a
pedido de registros marcarios e processos administrativos de nulidade de registrosmarcarios
perante o INPI-BR.

Apos a apresentacdo da oposicdo ao pedido de registro marcario ou do processo
administrativo de nulidade de registro marcério, a publicacdo do recebimento por parte do INPI
- BR estimula as partes a considerarem a opcdo de Mediacdo, através de procedimento
formulado pelo préprio INPI.

De igual modo, a submissdo de um litigio a arbitragem e mediacdo ao OMPI €
genuinamente voluntéria e consensual. Para facilitar o acordo entre as partes, o Centro da OMPI
fornece clausulas contratuais (para a apresentacao de futuros conflitos oriundos de um contrato)
e acordos de submissdo recomendadas (para disputas existentes). A experiéncia do Centro da
OMPI mostra que a clausula recomendada mais frequentemente utilizada é a clausula de
"Mediacdo seguida, na auséncia de acordo, por arbitragem [acelerada]”. As partes podem incluir

tal clausula em seus contratos:

Qualquer disputa, controvérsia ou demanda originada de ou relativa a este contrato e
a quaisquer de suas alterac6es subsequentes, incluindo, sem limitacéo, sua formacéo,
validade, eficacia, interpretacdo, execu¢do, descumprimento ou extingdo, bem como
demandas extracontratuais serdo submetidas & mediacdo de acordo com o
Regulamento de Mediacdo da OMPI. A mediacdo teré lugar em [especificar local]. O
idioma a ser utilizado na mediacéo serd [especificar idioma].

Se a disputa, controvérsia ou demanda ndo tiver sido solucionada em virtude da
mediacdo, ou na medida em que esta ndo tenha sido solucionada dentro de um prazo
de [60][90] dias contados do comeco da mediacao, esta sera, mediante a apresentacio
de um Requerimento de Arbitragem por uma das partes, submetida a, e decidida em
carater final por, arbitragem de acordo com o Regulamento de Arbitragem
[Acelerada] da OMPI. Ndo obstante, se antes da expiracdo do referido prazo de
[60][90] dias, qualquer uma das partes se abstiver de participar ou de continuar a
participar na mediacdo, a disputa, controvérsia ou demanda sera, mediante a
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apresentacdo de um Requerimento de Arbitragem pela outra parte, submetida a, e
decidida em carater final por, arbitragem de acordo com o Regulamento de
Arbitragem [Acelerada] da OMPI. [O tribunal arbitral ser4 composto por [um Unico
arbitro] [trés arbitros].]* A arbitragem tera lugar [especificar local]. O idioma a ser
utilizado no procedimento arbitral sera [especificar idioma]. A disputa, controvérsia
ou demanda submetida a arbitragem sera decidida de acordo com a lei do [especificar
jurisdicdo]." (*O Regulamento de Arbitragem [Acelerada] da OMPI determina que o
tribunal arbitral deve ser constituido por um Unico arbitro.)

8. ARBITRAGEM E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Como sabemos, a arbitragem é um dos meios mais usados atualmente para resolucédo de
litigios, pois nela encontra-se fatores que possibilitam celeridade, sigilo, baixos custos e
especialidade dos arbitros encarregados do caso, com conhecimento técnico e expertise no
tema. Esse processo traz consigo um impacto social em vista de seu publico-alvo, assim o
contexto social que era majoritariamente 0 ingresso em juizo por uma via estatal ird de
desdobrar com as novas mudancas da arbitragem.

Para que uma matéria possa submeter-se a arbitragem é necessario que envolva direitos
patrimoniais disponiveis, ou seja, matérias suscetiveis de transacdo. Este € um conceito que é
observado na maioria das legislacdes latino-americanas e europeias, tais como a francesa,
portuguesa e espanhola , bem como na Lei Modelo de Arbitragem Comercial da Comissédodas
Nacdes Unidas para o Desenvolvimento do Direito Comercial Internacional (UNCITRAL).Este
conceito esta vinculado ao critério de arbitragem objetiva, que se contrapde ao dearbitragem
subjetiva — a qual se refere a capacidade pessoal em firmar a convencao de arbitragem.Neste
ponto, j& podemos responder afirmativamente a primeira indagacgéo que é a arbitrabilidade da
controvérsia em matéria de propriedade intelectual. Como asseverado, todas as questfes que
envolvam direitos patrimoniais disponiveis e que sdo transacionaveis, podemser submetidas
a arbitragem. Destarte, toda controvérsia meramente obrigacional decorrente decontratos em
geral, tais como de licenca de patente, cessao de uso de marca, contrato de edi¢do,contrato de
franchising e suas consequéncias, dentre elas pretensdes relativas ao pagamento dequantias
adequadas pelo licenciado/cessionario ou a indenizagdo devida pelo inadimplemento de
obrigacOes assumidas, podem ser resolvidas por arbitragem. Sem ddvida, nos encontramos
em campo de livre disposi¢éo das partes, onde ndo existem aspectos de interesses que impecam
0 recurso a arbitragem.

Neste sentido, o instrumento da arbitragem vem sendo utilizado nos casos envolvendo

Caderno de Direitos e Politicas Piiblicas, Programa de P6s-Graduagdo em Direito da Universidade Federal

do Estado do Rio de Janeiro, ISSN 2675-0678, a. 3,v. 1,n. 1,jan./jun, 2021, p. 167



a propriedade intelectual implica em restri¢des iniciais envolvendo: a validade, a caducidade e
a licenca obrigatdria.

As restricbes mencionadas acima surgem no campo da propriedade industrial em que o
questionamento por meio da arbitragem encontra 6bice legal, como dissemos, na validade de
um direito, a caducidade de patente ou a concessao de licenca obrigatoria que somente podem
ser discutidas perante as Cortes Oficiais por envolver interesse publico relevante, classificado
como de ordem publica.

Neste particular, a discussao, por exemplo, acerca da validade de uma patente ultrapassa
os limites do interesse privado. Poder-se-ia relacionar trés razes fundamentais que, impediriam
estas questdes de serem submetidas a arbitragem:

a) A deciséo que declara a validade ou ndo de um direito tem efeito “erga omnes”;
b) Os direitos da propriedade industrial sdo exclusivamente outorgados pelo Estado;
C) A presenca nesta matéria de um interesse publico inegavel.

No campo obrigacional, em se tratando das relagfes oriundas de contratos, toda e

qualquer questdo transacionavel comporta a arbitragem, desde que respeitados os bons costumes

e seja questdo de ordem publica.

8.1 Aspectos positivos atribuidos a arbitragem, nos contratos de exploragdo de
direitosde propriedade industrial

Nos termos delimitados acima, a arbitragem apresenta inimeras vantagens nos casos
em que ndo se apresentam as restricdes por validade, caducidade e licenca obrigatdria.
Especificamente em casos envolvendo a propriedade industrial, podemos apontar os seguintes
pontos positivos:

Especialidade do arbitro - Aspectos técnicos dos contratos de propriedade industrial
excessivamente complexos poderdo ser solucionados com mais competéncia por pessoa com
habilidade técnica na matéria. Com efeito, o arbitro, a contrario do juiz togado, podera ser um
técnico especialista na matéria controversa. Com isso, pode-se economizar tempo e dinheiro, ja
gue esclarecimentos elementares e preliminares serdo desconsiderados, passando a estagios
mais adiantados, e dinheiro, porque podera dispensar a contratacdo de perito.

Confidencialidade da arbitragem - O carater privado de procedimento arbitral excluia
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publicidade dos processos judiciais. O carater quase secreto da arbitragem amolda-se
perfeitamente as peculiaridades dos contratos de exploracdo de direitos de propriedade
industrial. Estes contratos costumam versar sobre conhecimentos secretos que Sao
compartilhados pelas partes e, durante o litigio, é possivel que se faca referéncia a matéria
confidencial.

Ambiente em que se desenvolve a arbitragem - A arbitragem se adequa ao espirito de
cooperacdo inerente aos contratos de exploracdo de direitos de propriedade industrial. Estes
contratos estabelecem entre as partes uma estreita e duradoura colaboracdo, prestando
assisténcia técnica a outra parte, bem como cedendo ou transferindo toda melhora ou inovacgao
operada no direito transferido. Este elemento de cooperacdo e confiangca mutua inerentes a estes
contratos contribuem para a adogdo da arbitragem, que € mais suscetivel a esses interesses em
face da informalidade e flexibilidade do procedimento arbitral.

Celeridade - A arbitragem é mais rapida do que os Tribunais em decorréncia dos atributos
acima citados, principalmente a informalidade e flexibilidade, impossivel de ser encontrada no
Judiciario que esta preso aos rigores processuais, bem como por sofrer com problemas
estruturais e conjunturais.

Neste sentido, tendo em vista o carater genuinamente econdmico da questéo, observa-
se que na arbitragem encontra-se, relativo ao tempo e ao custo em longo prazo, baixo prejuizo
econdmico em comparagao aos Vvistos em processos judiciais, considerando, ainda, que muitos
deles necessitam de ano(s) para serem sentenciados e demandam novos custos - seja com
provas, cartério, congelamento de bens, etc. O processo arbitral, dessa forma, se encontra em
um patamar relativamente econdmico, no sentido de custos gerados, pois por ser mais agil e
cooperativo encontra-se uma menor necessidade dos mesmos. Esse carater menos dispendioso

da arbitragem pode ser observado em:

Como meio alternativo de solugdo de controvérsias, possui como principios basilares
a informalidade e a celeridade processual, podendo, através deste instituto, as partes
solucionarem sua demanda de maneira mais agil e de modo menos dispendioso,
desafogando o nosso Poder Judiciario, que hoje encontra-se estagnado face a enorme
quantidade de processos que nele tramitam, razfes essas que militam em favor da
adocdo dessa medida. (PETROCELLLI, 2006, p.80).

Assim, a arbitragem exerce um papel importante na propriedade industrial, tendo em
vista ser uma resolugdo que parte de uma solucao de litigios fora da esfera judiciéria, todavia é

de fundamental importancia a valorizacéo desse instrumento que soluciona conflitosdas partes,
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mesmo que ndo caiba ao Poder Judiciario, em regra, controlar a decisdes fundamentadas do
arbitro. Recomenda-se ainda que esse trabalho seja jamais deixado de lado e que, mediante as
demandas que sdo provocadas pelas partes, a arbitragem receba todo o respeito do Estado,
especialmente do Poder Judiciario que sempre vem cooperando para o aperfeicoamento deste
trabalho que visa atender as expectativas do Estado, considerando que, ainda que seja
reconhecida constitucionalmente, merece maiores consideracfes quando trata os anseios dos

trabalhadores da sociedade.

9. CONSIDERACOES FINAIS

Podemos detectar ao longo do artigo o papel essencial desempenhado pela arbitragem
e pela mediac&o em casos envolvendo a propriedade intelectual. E de suma importancia apontar
que, numa situacdo envolvendo dois agentes que se preparam para agir conforme a acéo do
outro (cujas intengdes ndo se podem prever), cada um deles tém que considerar as possibilidades
abertas a sua propria acdo e também a do outro.

Essa perspectiva se torna interessante para o Direito, especialmente pois ela vai muito
além da ideia de poder como um recurso politico dos Estados nacionais, ainda mais em um
cenario atravessado por acOes de atores e organizagdes, como ocorre, por exemplo, a partir das
operacdes realizadas pelo Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI e INPI.

E, ainda, importante destacar que a producdo de decisdes, por parte deste terceiro, 0
arbitro, ao mesmo tempo absorve incertezas e reduz a complexidade inicial na relacdo narrada,
além de criar novas necessidades a serem superadas em um fundo incerto, que aumenta a
demanda de mais decisdes, evidenciando a clausura operacional dos diversos centros de
arbitragem e mediacdo com poder de decidirem sobre disputa envolvendo a propriedade
intelectual.

Dessa forma, o tratamento adequado do conflito ganha destaque, porquanto uma boa
administracdo deste é capaz de evitar guerras e outras respostas violentas, na medida que a
arbitragem e a mediacdo, nos moldes aqui tratados, tém maior capacidade de promover a boa
administracdo dos conflitos por meio do poder que detém de emitir comunicagdes estruturadas,
de modo simbolicamente generalizado e vinculativo, como é o caso daquelas emitidas por

organizagOes que tratam de disputas de nomes de dominio como signos distintivos, que séo
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elementos da propriedade intelectual.

Asvantagens em acenar para os institutos da mediagéo e arbitragem podem ser facilmente
observadas quando apontamos beneficios como a celeridade, sigilo e um ambiente que transfira
seguranca as partes nas decisfes a serem exaradas.

Conclui-se, portanto, que na érbita dos direitos de propriedade industrial a incidéncia
da arbitragem néo s6 é recomendavel, como se evidencia nitida tendéncia mundial em prestigia-

la, na certeza de solucdo mais rapida e eficiente dos respectivos litigios.
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