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Resumo

A matéria da Propriedade Intelectual frente a especificidade do regime
juridico que a envolve pode ser entendida como um ramo do Direito que tem como
objetivo tutelar as criacdes e invencdes dos seres humanos em diversos campos e
areas tais como a das ciéncias exatas, humanas e bioldgicas. Vale destacar que sua
importancia esta presente desde a antiguidade, e esta é entendida como um
instrumento que de certa forma orienta e a defende como sendo um direito natural

do homem, pois decorre do Direito da personalidade humana.

E certo que a Propriedade Intelectual d4 origem a uma grande vastiddo de
disputas. O Direito da Propriedade Industrial que regula as marcas, invengdes,
patentes, sdo apenas alguns exemplos dos mais variados temas que sdo originados
por novas lides todos os dias. O intelecto humano se sobrepde a figura do individuo
e a imaterialidade de sua imaginacdo e a sua criatividade sdo infindaveis e
intangiveis, e, portanto, ndo possuem limites definidos. Por isso a importancia de se
ter um mecanismo que esteja apto aresponder de maneira eficiente e eficaz a grande

ocorréncia de lides no dia a dia dos seres humanos.

E nesse contexto extremamente dificil, volatil e dinAmico que o Poder
Judiciario demonstra sua fragilidade, ineficiéncia e ineficacia, e que, os seus limites
no conhecimento de uma determinada matéria, que é extremamente técnica muitas
vezes, com carater confidencial, e valioso do ponto de vista comercial e econdmico,
perpassa por diversas esferas juridicas e, sempre, carece de uma atuagao e resposta
agil e rapida por parte do julgador, para que ndo ocorram danos as partes
envolvidas. Pode —se dizer que o poder do Estado é muitas vezes inerte e incapaz de

trazer solucoes adequadas a determinadas matérias.

Logo, pode-se concluir que a via judiciaria como uUnica forma de resolucao
dos conflitos em matéria de Direitos Intelectuais, se mostra ineficaz, insuficiente e
ilégica. Por isso, a Arbitragem surge com grande forca e tem ganhado cada vez mais
importancia nos mais variados ordenamentos juridicos internacionais. Esses sdo

alguns dos elementos que sdo tipicos da Propriedade Intelectual que cada vez mais



ndo encontram no contencioso judicial as vantagens que a Arbitragem pode oferecer

para dirimir conflitos cada vez mais comuns na vida de uma sociedade global.

Diante desta enorme importancia, e na maioria das vezes, com destaque para
a questao econdmica da matéria, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar
a sua conexao com a arbitragem em ambito internacional, principalmente no que diz
respeito ao desenvolvimento das principais problematicas da matéria, sobretudo a
questdo da Arbitrabilidade dos litigios em matéria de propriedade intelectual com
maior destaque e atencao aos ordenamentos Internacionais de forma comparada,

com enfoque nos Direitos Portugués e Brasileiro.

Palavras-chave: arbitrabilidade; Direito Intelectual; Propriedade Industrial; Direito

Brasileiro; Direito Portugués



Abstract

The subject of Intellectual Property in view of the specificity of the legal regime
that involves it can be understood as a branch of Law that aims to protect the creations
and inventions of human beings in various fields and areas such as the exact, human
and biological sciences. It is worth mentioning that its importance has been present
since antiquity, and this is understood as an instrument that in a way guides and
defends it as being a natural right of man, as it stems from the Law of the human

personality.

It is true that Intellectual Property gives rise to a wide range of disputes. The
Industrial Property Law that regulates trademarks, inventions, patents, are just some
examples of the most varied themes that are originated by new laws every day. The
human intellect overlaps the figure of the individual and the immateriality of his
imagination and creativity are endless and intangible, and therefore have no defined
limits. That is why it is important to have a mechanism that is capable of responding

efficiently and effectively to the great occurrence of human beings' daily lives.

It is in this extremely difficult, volatile and dynamic context that the Judiciary
Power demonstrates its fragility, inefficiency and ineffectiveness, and that, its limits in
the knowledge of a certain subject, which is extremely technical, often confidential, and
valuable from the point of view. from a commercial and economic point of view, it runs
through several legal spheres and always requires an agile and quick action and
response by the judge, so that the parties involved do not suffer damage. It can be said
that the power of the State is often inert and unable to bring about appropriate

solutions to certain matters.

Therefore, it can be concluded that the judicial route as the only way to resolve
conflicts in matters of Intellectual Rights, proves to be ineffective, insufficient and
illogical. For this reason, Arbitration emerges with great strength and has gained
increasing importance in the most varied international legal systems. These are some
of the elements that are typical of Intellectual Property that increasingly do not find in
the judicial litigation the advantages that Arbitration can offer to settle increasingly

common conflicts in the life of a global society.



In view of this enormous importance, and in most cases, with emphasis on the
economic issue of the matter, the present work has the objective of presenting its
connection with arbitration at an international level, mainly with regard to the
development of the main issues of the matter , especially the issue of Arbitrability of
intellectual property disputes with greater emphasis and attention to International

regulations in a comparative way, with a focus on Portuguese and Brazilian Law.

Keywords: arbitrability; Intelectual Property Law; Industrial Property; Brazilian Law;

Portuguese Law
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Introducao

Inicialmente, passo a analisar as mutagdes e alteracdes sofridas no ramo da
Propriedade Intelectual paralelamente ao progresso e evolucdo da sociedade
tecnoldgica, historica e social. O autor Denis Borges de Carvalho, reflete sobre o
contexto historico do surgimento do Direito de Propriedade em sua forma inicial,
fazendo mencao ao doutrinador americano Giles S. Rich, aduzindo que o primeiro
instituto que se possa comparar ao Direito de Propriedade Intelectual veio de

Sibaris, na Grécia, conhecida a época por seu género ser considerado voluptuosol.

O escritor supramencionado explica que, aproximadamente em 510 a.C., uma
lei impds que no contexto comercial, no ramo culinario, qualquer cozinheiro que
criasse e fosse denominado criador de alguma refeicao de destaque, um prato
realmente fruto de sua criatividade, de modo inovador, ganharia o direito de tornar-
se detentor exclusivo dos ganhos sobre sua invenc¢do, sendo determinado que
apenas aquele poderia cozinhar e receber seus respectivos lucros? e eventuais

beneficios.

Mesmo com o grande lapso temporal3, a l6gica que se observa no atual
funcionamento de patentes se assemelha a Lei supramencionada e, nas duas
ocasidoes, se obtém por intermédio do Estado a protecdo ao inventor por

determinado periodo.

Apesar de existirem os regramentos supracitados que se assemelham ao
proposito de Propriedade Intelectual nos moldes do Império Romano, s6 se

oficializou o instituto com a Lei de patentes em Veneza.*

1 RICH. Giles, S. apud BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2013. Tomo 1, p. 42.

2 Ibidem, loc.cit

3 Ibidem, p. 43.

4 CANALLI, Waldemar Menezes; SILVA, Rildo Pereira. Uma breve histéria das patentes: Analogias
entre ciéncia/ tecnologia e Trabalho intelectual / trabalho Operacional. In: Scientiarum Historia Lv,
2011, Rio De Janeiro. Congresso Scientiarum Historia Lv. Rio de Janeiro: UFR], 2011. v. inico. p. 746
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Ainda nesta época, na esfera comercial, com muita frequéncia, artigos
manuais de vidro eram confecionados e vendidos na Europa. Tamanho era o
movimento, que a cidade italiana ficou conhecida pela exceléncia neste ramo,
originou a primeira lei de patente®, aprovada no senado, para assegurar direitos aos

mestres artesaos.

A lei veneziana é historicamente pioneira no tema, guardando algumas
semelhancas com a legisla¢do atual vigente neste ramo, no que se refere aos critérios
da novidade e exclusividade, limitando a vigéncia da concessdo ao prazo de 10 anos,
dependendo do tipo de patente, podendo chegar até a aplicagdo prévia de multas,

bem como destruicao da copia em hipotese de uso sem permissao.®

A Inglaterra também registrou em seguida, movimentos significativos na
histéria da Propriedade Intelectual, com a criacdo do conceito de “Direito Autoral”,

originado com o Estatuto do Monopdlio de 1623, Direito de Autor, e ainda com o

Estatuto da Rainha Ana de 17107.

A época, surgiu o Estatuto do Monopélio, uma revolta de cunho politico
motivada pelos excessos da Monarquia em razdo da obtenc¢do de privilégios e
monopodlios.® Trata-se de um diploma legal genérico, contendo meras informacgdes
basicas sobre a patente e também sobre seu rito de concessdo. No entanto,
especificas eram as clausulas no tocante aos prazos, sendo certo que a data de
validade daquela concessao era de quatorze anos, com sua eficacia valida apenas nas
dependéncias do territorio e que a Carta-Patente seria concedida ao primeiro
criador ou inventor que fizesse o requerimento, desde que estivesse em consonancia

com o dispositivo legal pertinente®.

5 Ibidem, loc.cit.

6 SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedaneo - Sdo
Paulo: Editora Juridica Brasileira, 1998, p. 29.

7 MACHINE, Wayback. Property, intellectual property, and free riding. Texas Law Review, v. 83.
2005, p. 1036.

8 DURAES, Marilene; ANDRADE, Mayra; TOGNETT]I, Sanny. O histérico controverso da protecdo a
propriedade intelectual e seu impacto sobre o desenvolvimento nacional: aspectos da desigualdade
entre os paises do eixo norte/sul. PIDCC, Aracaju, ed. n. 04, p.228 a 252, Out/2013, p. 233.

9 SOARES, José Carlos Tinoco. Op. cit., 1998, p. 32
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Apesar de o Estatuto da Rainha Ana ter sido considerado um marco histoérico
em razao do surgimento do primeiro diploma legal que versou sobre o Direito de
Autor de forma especifica, a Lei nao foi projetada com esse objetivo. Sua originaria
intencao era de regulamentar a venda de livros de cunho comercial sem que
houvesse intervencdao do monopodlio e censura da monarquia. Portanto, a protecao
concedida pelo dispositivo era essencialmente da publicacao em si e seu comércio,
destacando-se mais o editor do que o autor, ora criador da obra.1? Fica claro que nao

havia protecdo direta, mas meramente incidental ao detentor da criagdo da obra.

Tempos antes da Revolugao Francesa, Paris ja havia experimentado alguns
litigios entre os livreiros de Paris e livreiros das provincias francesas, vez que os
parisienses ja possuiam privilégios sobre as obras literarias, pela determinacdo do
rei e em razao de possuirem diversos manuscritos dos criadores originais. 11
Enquanto os livreiros parisienses aduziam em sua defesa, que as referidas criacdes
pertenciam aos autores e que estes fizeram transferéncia de sua criacdo para os
livreiros de forma auténoma, voluntaria e integral, incluindo 6 carater perpétuo,
entre outras clausulas protetivas, também tendo aduzido que os privilégios que
detinham, seriam parte do contrato e das transacdes realizadas entre os mesmos e

os autores originais.1?

A referida lide entre os livreiros franceses s6 teve fim quando Luis XVI, por
intermédio de seu governo, editou seis decretos, criando duas espécies de
privilégios sobre obras literarias, ficando os autores com o privilégio perpétuo e os
livreiros com o privilégio temporario. Diante da resolucao apresentada, criou-se um
entendimento no sentido de tais direitos possuirem carater moral e patrimonial.13

O imbréglio narrado foi essencial para consagrar os autores efetivos as suas obras.

Ainda a despeito dos progressos no contexto histérico da area objeto do

presente estudo, importante destacar a criacio da Convencdo de Paris para a

10 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direito de autor. 1. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2015, p. 49-50.
11 SOUZA, Allan Rocha de. A Construcdo Social dos Direitos Autorais. Revista da ABPI, v. 93, p. 11-
22,2008

12 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direito de autor. 1. ed. Sdo Paulo: Saraiva, 2015, p. 12-13.
13 [bidem, p. 52.
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Protecao da Propriedade Industrial,* também conhecida como Convencao da Unido
de Paris (CUP), este acordo versa sobre patentes, mas também sobre os modelos de
utilidade, desenhos industriais, marcas e indica¢des geograficas, de modo a criar o

atual sistema de protec¢do internacional dos direitos da propriedade intelectual.l>

Neste diapasao, o escritor francés Victor Hugo criou a Convencao de Berna
para a Protecdo das Obras Literarias e Artisticas!®, esta também era conhecida como
Convencdo da Unido de Berna (CUB), sendo certo que seu objetivo principal era o
tratamento nacional de maneira igualitaria aos autores estrangeiros, ou seja, cada
pais signatario tornou-se obrigado a conceder aos autores estrangeiros os mesmos
direitos ja concedidos aos seus autores nacionais. Ambas as convenc¢des
internacionais contribuiram para que fosse estabelecido uma estabilidade minima
nas decisdes, bem como para a uma seguranga juridica no tocante as decisdes sobre

os direitos de propriedade industrial.l”

Diante do assim disposto, houve diversas influéncias basilares internacionais
na formacao do instituto objeto da presente dissertacao, tendo progredido ao passo
que se evoluiu a sociedade em propriedade intelectual e precisou,
consequentemente, de maiores cuidados e previsoes legais protetivas. Os avangos
sdo visiveis, podendo mencionar outros importantes documentos no ambito

internacional, como exemplo, o Protocolo de Madril® para fins de protecao de

14 BRASIL. Decreto n2. 875, de 19 de julho de 1993.Promulga a Convencao de Paris para a Prote¢do
da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm. Acesso em: 01 set. 2019

15 MERKL, Marcio. Arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual: a arbitragem como uma
ferramenta ttil para os negdcios internacionais. Leiria, Portugal: ESTG - [PLeiria, 2014, p. 104. In:
IV Congresso Internacional de Ciéncias Juridico-Empresariais, 2014. Disponivel em: Acesso em: 01
set. 2018.

16 BRASIL. Decreto n2.75.699, de 06 de maio de 1995. Promulga a Convencdo de Berna para a
Protecdo das Obras Literarias e Artisticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho
de 1971. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm.
Acesso em: 01 set. 2019.

17 ALENTE, Mariana Giorgetti. “Direitos autorais como comércio internacional: desafios politicos”.
In NALINI, José Renato (Org.). Propriedade Intelectual em Foco. 1.ed. Sdo Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 123

18 BRASIL. Decreto n? 10.033, de 12 de outubro de 2019. Promulga o Protocolo referente ao Acordo
de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de
1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do
Protocolo referente ao Acordo e a formulagio das declaragdes e notificacdes que especifica.
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marcas, ou ainda o Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patente (PCT)!° para
questoes relativas a patentes, bem como a Convencao Universal de Genebra?? para

propriedades artisticas e literarias, de cunho bi ou multilateral.z!

A arbitragem tem cada vez mais ganhado for¢ca nos ordenamentos juridicos
internacionais e é sem duvidas um meio alternativo, de grande destaque no que se
refere a resolucdo de conflitos, de exceléncia e que goza de grande prestigio na
Propriedade Intelectual. Isto se deve ao fato de que existem inimeras vantagens da
sua utilizacdo frente a op¢ao pela via judicial como iremos explicitar ao longo da

presente dissertacdo de mestrado.

A exemplo, temos na arbitragem uma maior especializa¢cdo dos arbitros no
que se refere ao tema em apreciacdo, tornando as decisdes mais adequadas e
técnicas, trazendo respostas mais eficazes e adequadas as lides. Adiciona-se o fato
de que temos na arbitragem uma maior celeridade na tomada das decisdes, visto
que estamos diante de temas que muitas vezes se traduzem em objetos e obras de
grandes vultos e avaliacdes econdmicas e uma rapida resposta pode significar no
sucesso ou ndo e até mesmo na continuidade de um projeto e ou um negdcio. O

principio da autonomia das partes??, é extremamente marcante e um principio de

Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm.
Acesso

em: 01 set. 2019.

19 BRASIL. Decreto n? 9.289, de 21 de fevereiro de 2018. Promulga o Tratado de Cooperacdo em
Matéria de Patentes (PCT). Disponivel em: <
http://legis.senado.leg.br/norma/504382/publicacao/15644399>. Acesso em: 01 set. 2019

20 BRASIL. Decreto n2 48.458, de 4 de julho de 1960. Promulga a Convencdo Universal sobre Direito
de Autor, concluida em Genebra, a 6 de setembro de 1952. Disponivel em:
http://legis.senado.leg.br/norma/471035/publicacao/15700621. Acesso em: 01 set. 2019

21 OLIVEIRA, Isabella Petini de; SANTOS, Nivaldo dos. Acordos internacionais sobre propriedade
intelectual e sua internalizagdo no ordenamento juridico brasileiro. 2012. Disponivel em :
http://www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/conpeex/pibic/trabalhos/ISABELLA.PDF. Acesso em: 01
set.

20109.

22 Nas palavras de AMARAL NETO, “A esfera da liberdade de que o agente dispde no ambito do direito
privado chama-se autonomia, direito de reger-se por suas proprias leis. Autonomia da vontade &,
portanto, o principio de direito privado pelo qual o agente tem a possibilidade de praticar um ato
juridico, determinando-lhe o contetdo, a forma e os efeitos. Seu campo de aplicagdo é, por exceléncia,
o direito obrigacional, aquele em que o agente pode dispor como lhe aprouver, salvo disposicao
cogente em contrario. E quando nos referimos especificamente ao poder que o particular tem de
estabelecer as regras juridicas de seu préprio comportamento, dizemos em vez de autonomia da
vontade, autonomia privada. Autonomia da vontade, como manifestagdo da liberdade individual no
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grande for¢a e caracteristica marcante, e que esta de certa forma conectado a
liberdade das partes e que tende a tornar as decis0es mais seguras e satisfatdrias as

partes envolvidas.

Além de é claro da existéncia da possibilidade em ter a sentenca arbitral
reconhecida de forma internacional, o que a meu ver é uma das mais importantes
caracteristicas da arbitragem pois isto importa em grande potencial econdmico para
as empresas e particulares e para o mercado de maneira geral. Em que uma sentenca

arbitral prolatada em Portugal pode ser validada no Brasil, por exemplo.

E bem verdade que os direitos intelectuais sdo de grande complexidade, o
que requer uma analise caso a caso, de forma minuciosa e interdisciplinar devido a
grande especialidade do tema. Os litigios deste ramo do direito envolvem diversas
questoes como a questdo da confidencialidade, a questao da arbitrabilidade que
iremos analisar logo a seguir e que € o ponto fundamental da matéria e de validade

de um direito de Propriedade Intelectual, entre outros aspectos de suma relevancia.

Quando estamos diante de propriedade de bens imateriais, que advém em
sua grande maioria, das inveng¢des, de modelos de utilidade, e inovagdes, e que
constituem, por natureza, um bem exclusivo, cujo valor surge do seu
desconhecimento pelos concorrentes. Portanto, a confidencialidade nos processos
litigiosos envolvendo marcas e patentes é ndo apenas uma regra juridica necessaria,
mas, especialmente, uma imposi¢cdo comercial. E que sua quebra pode importar

grandes prejuizos econdmicos como ja dito anteriormente.

A presente dissertacdo de mestrado estd organizada em capitulos.
Inicialmente apresento a definicdo de Propriedade Intelectual, que se subdivide em

Propriedade Industrial e Direitos do Autor bem como seus respectivos conceitos.

campo do direito, psicoldgica; autonomia privada, poder de criar, nos limites da lei, normas
juridicas.” (Francisco dos Santos AMARAL NETO, "A Autonomia Privada como Principio Fundamental
da Ordem Juridica - Perspectivas Estrutural e Funcional”, R. Inf. Legisl. 109/207 (1989)).

Assim, podemos dizer que a arbitragem acomoda plenamente a aplicagido do principio da autonomia
da vontade, pois é um meio de resolucdo de conflitos auto regulavel. O unico limite encontrado na
arbitragem para a aplicagio do principio da autonomia da vontade seriam as leis imperativas do
Estado e as regras de ordem publica.
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Logo apos, estdo as principais problematicas que circundam o tema, a questdo da
arbitrabilidade e os direitos de propriedade intelectual e a questdo da validade ou
ndo de um direito. As respostas a essas problematicas serdo desenvolvidas ao longo

do presente trabalho.

Apés, apresento a matéria no que diz respeito ao Direito Portugués,
demonstrando suas especificidades, com a apresentacdo de alguns problemas
comuns no ordenamento luso. O ordenamento brasileiro tera o seu destaque no
topico seguinte, na forma comparada com os direitos internacionais e notadamente
com o direito portugués. E na parte final do trabalho, desenvolvo os temas
fundamentais do Direito aplicavel, finalizando o presente trabalho apresentando
uma conclusao apés todo o estudo depreendido acerca do tema da arbitragem em

matéria da propriedade intelectual.

A Organizacao Mundial de Propriedade Intelectual - nomeada pela sigla
OMP]I, possui como finalidade essencial cuidar de procedimentos especializados no
Centro de Arbitragem e Mediacdo em disputas de Propriedade Intelectual. O
respeitavel Centro da OMPI tem origem Genebra, no ano de 1994, sendo certo que
seu foco é concessdo alternativa resolutiva no tocante a disputas comerciais
internacionais entre particulares, principalmente sob medida para as referidas

disputas de Propriedade Intelectual.?3

Alternativamente, os envolvidos em demandas litigiosas, podem
voluntariamente submeter uma disputa a arbitragem, mesmo apds a op¢ao pela via
judicial. Para tal procedimento ocorrer, basta que as partes envolvidas
comprometam-se assinando um “acordo de arbitragem”. Este acordo prevé que a

eventual disputa sera resolvida de acordo com as Regras de Arbitragem da OMPL.

23 Disponivel em <https://www.wipo.int/about-wipo/pt/offices/brazil/index.html>. Acesso em: 01
set.
20109.
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Além do acima exposto, cumpre trazer o conteddo do artigo 29, inciso VIII, da
Convencdao de Estocolmo de 1967, que instituiu a Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI), define a propriedade intelectual como sendo:

‘a soma dos direitos relativos as obras literdrias, artisticas e

cientificas, as interpretagées dos artistas intérpretes e as execugdes dos artistas
executantes, aos fonogramas e ds emissées de radiodifusdo, as invengées em
todos os dominios da atividade humana, ds descobertas cientificas, aos
desenhos e modelos industriais, ds marcas industriais, comerciais e de servigo,

bem como as firmas comerciais e denominagées comerciais, a protegdo contra

\

a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade

intelectual nos dominios industrial, cientifico, literdrio e artistico”.

Pode-se dizer que, sobretudo, a Propriedade Intelectual se subdivide em dois
ramos do direito: o Direito Autoral e os Direitos Conexos de umlado, e a Propriedade

Industrial do outro.

O Direito Autoral é o que decorre basicamente da autoria de obras
intelectuais no campo literario, cientifico e artistico, de que sao exemplos: pinturas,
esculturas, livros, artigos cientificos, musicas, filmes, software, entre outros.
Previsto constitucionalmente pelo art. 422 da Constituicdo da Republica
Portuguesa?* e pelo art. 12 do CDADC (Codigo de Direito do Autor e Direitos

Conexos)?> de Portugal.

A propriedade Industrial tem o seu foco de interesse voltado para a atividade
empresarial. Tem por objeto a patente de invenc¢do e de modelo de utilidade, a

marca, desenho industrial, indicacdo geografica, segredo industrial e repressao a

24 Art. 42° da Constituicio Portuguesa: “1. E livre a criagio intelectual, artistica e cientifica.2. Esta
liberdade compreende o direito a invengio, producdo e divulgagdo da obra cientifica, literaria ou
artistica, incluindo a protecio legal dos direitos de autor.”

25 Art. 12 do Cédigo de Direito do Autor e Direitos Conexos de Portugal: “1 - Consideram-se obras as
criacdes intelectuais do dominio literario, cientifico e artistico, por qualquer modo exteriorizadas,
que, como tais, sdo protegidas nos termos deste Codigo, incluindo-se nessa proteccio os direitos dos
respectivos autores. 2 — As ideias, 0s processos, os sistemas, os métodos operacionais, os conceitos,
os principios ou as descobertas nio sdo, por si s6 e enquanto tais, protegidos nos termos deste
Codigo. 3 - Para os efeitos do disposto neste Cédigo, a obra é independente da sua divulgacio,
publicacdo, utilizacdo ou explorac¢do.”



17

concorréncia desleal. A propriedade industrial desempenha a funcao de garantir a
lealdade da concorréncia através da atribuicdo de direitos privativos sobre os

diversos processos técnicos de producao e desenvolvimento da riqueza.

Um dos maiores desafios da matéria em analise na presente tese, se encontra
nas questdes que versem sobre direito de propriedade industrial e que dependem
de constituicdo pelo Estado, ficando a cargo do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), que no Brasil é uma autarquia federal, e o 6rgdo estatal
responsavel e competente para modificar ou extinguir direitos por provocagdo e até

mesmo por iniciativa propria.

Necessario se faz ressaltar que em matéria de patentes e marcas, o sistema
atributivo de direitos que vigora é o chamado first come first served?. De acordo com
esse sistema, o titular de uma marca ou patente seria aquele que faz o seu registro
no 6rgao publico competente no caso brasileiro e portugués, o INPI. Este registro é
outorgado ao primeiro que o pleitear, desde que comprovadas e atendidas todas as
condicoes e os requisitos legais de sua constituicdo, os quais deverao ser verificados
pelo INPI. Neste caso, no que diz respeito a Propriedade Intelectual, o INPI ndo atua

como uma entidade onde apenas se registra um titulo de Propriedade industrial,

26 podemos verificar a aceitagdo deste principio da jurisprudéncia brasileira, especificamente pelo
Superior Tribunal de Justi¢a do Brasil, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ACAO DE ABSTENCAO DE USO. NOME EMPRESARIAL. MARCA. NOME DE
DOMINIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTACAO. AUSENCIA DE MA-FE.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NAO DEMONSTRADA. AUSENCIA DE SIMILITUDE FATICA.

1. A anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos 6rgdos competentes nio
assegura, por si s6, ao seu titular o direito de exigir a abstenc¢do de uso do nome de dominio na rede
mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também
ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo.

2. No Brasil, o registro de nomes de dominio é regido pelo principio "First Come, First Served", segundo
o qual é concedido o dominio ao primeiro requerente que satisfizer as exigéncias para o registro.

3. A legitimidade do registro do nome do dominio obtido pelo primeiro requerente pode ser
contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idéntico anteriormente registrado - seja nome
empresarial, seja marca. 4. Tal pleito, contudo, ndo pode prescindir da demonstracio de ma-fé, a ser
aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferéncia do
nome de dominio e a responsabilidade por eventuais prejuizos.

5. No caso dos autos, ndo é possivel identificar nenhuma circunstancia que constitua sequer indicio
de ma-fé na utilizacdo do nome pelo primeiro requerente do dominio.

6. A demonstracdo do dissidio jurisprudencial pressupde a ocorréncia de similitude fatica entre o
acordio atacado e os paradigmas.

7. Recurso especial principal nao provido e recurso especial adesivo prejudicado.

(REsp 658.789/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/9/2013)
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mas também atuara em verificacdo técnica de formalidades e do mérito para a
outorga de uma carta-patente ou emissdao de um certificado de registro de marca
conforme preceitos legais dos artigos do Coédigo de Propriedade Industrial

brasileiro?’ e portugués?s.

27 Art. 2° da Lei de propriedade industrial brasileira (Lei N2 9.279/96.): “A protecdo dos direitos
relativos a propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento
tecnoldgico e econdmico do Pais, efetua-se mediante: I - concessdo de patentes de invengio e de
modelo de utilidade; III - concessdo de registro de marca”; Art. 240 do mesmo dispositivo legal: “O
art. 22 da Lei n? 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redagdo: "Art. 22 O INPI
tem por finalidade principal executar, no ambito nacional, as normas que regulam a propriedade
industrial, tendo em vista a sua fungio social, econdmica, juridica e técnica, bem como pronunciar-se
quanto a conveniéncia de assinatura, ratificacdo e dentncia de convengdes, tratados, convénios e
acordos sobre propriedade industrial."”

O Decreto n. 7.356/2010 do Brasil, que aprova a estrutura regimental do INPI e da outras
providéncias, ao tratar especificamente dos 6rgdos incumbidos de cuidar de patentes, marcas, da
defesa da PI e de processos administrativos de nulidade, assim dispde: Artigo 17: “A Diretoria de
Patentes compete: I - analisar e decidir acerca de privilégios patentarios, na forma da Lei n. 9.279,
de 1996, modificada pela Lei n. 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, de modo alinhado as diretrizes
de politica industrial e tecnolégica aprovadas pelo Governo Federal; (..) V - propor o
aperfeicoamento das praticas e desenvolver padrdes operacionais para analise e concessdo de
patentes; e VI - coordenar, supervisionar, acompanhar e promover a aplicagio das normas referentes
a Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar no d&mbito do Tratado de Cooperacdo em
matéria de Patentes - PCT.”; Art. 18. “A Diretoria de Marcas compete: I - analisar e decidir acerca de
registros de marca, na forma da Lei n. 9.279, de 1996, de modo alinhado as diretrizes de politica
industrial e tecnoldgica aprovadas pelo Governo Federal; (..) IV - coordenar, supervisionar,
acompanhar e promover a aplicacdo de a¢des cooperativas, acordos e tratados internacionais que
digam respeito a marcas; e V - propor o aperfeicoamento das praticas e desenvolver padrdes
operacionais para analise e concessio de marcas.”

28 Artigo 67.2 do CPI portugues: Exame formal: 1 - Apresentado o pedido de patente no INPI, L. P., é
feito, no prazo de dois meses, exame para verificar o preenchimento dos elementos minimos a que
se refere o n.2 3 do artigo 61.%, para efeitos de atribuicdo de uma data ao pedido, e exame quanto a
forma e quanto as limitag¢Ges relativas ao objeto ou a patente, para verificar se preenche os requisitos
estabelecidos nos artigos 51.2, 52.2 e 61.2 a 65.%; 2 - Se, em resultado do exame, o INP], I. P, verificar
a falta de algum dos elementos minimos a que se refere o n.2 3 do artigo 61.2, a existéncia de
irregularidades de carater formal ou de limitacdes quanto ao objeto ou a patente, o requerente é
notificado para corrigi-las no prazo improrrogavel de dois meses. 3 - No caso de o INP], L. P., perante
uma resposta insuficiente, verificar que subsistem no pedido irregularidades de carater formal, a
falta de algum dos elementos minimos a que se refere o n.2 3 do artigo 61.2 ou limitagdes quanto ao
objeto ou a patente, o requerente é novamente notificado para corrigi-las no prazo improrrogavel de
um més.; 4 - Se o pedido contiver todos os elementos e requisitos a que se refere o n.2 1, ou caso o
requerente o regularize nos prazos estabelecidos, o mesmo é publicado nos termos previstos no
artigo 69.2; 5 - Se o pedido ndo contiver todos os elementos e requisitos a que se refere o n.2 1 e o
requerente nio o regularizar nos prazos estabelecidos, o pedido é recusado e publicado o respectivo
despacho no Boletim da Propriedade Industrial, ndo havendo lugar, neste caso, a publicagio prevista
no artigo 69.2

Artigo 70.2 do CPI portugués: Exame da invencdo 1 - O INP], I. P, promove o exame da invengao,
considerando todos os elementos constantes do processo. 2 - Findo o prazo para oposicdo, sem que
tenha sido apresentada reclamacdo, é elaborado relatério do exame no prazo de um més. 3 - Havendo
oposicdo, o relatério é elaborado ap6s a apresentacio da ultima peca processual a que se refere o
artigo 17.9; 4 - Se, do exame, se concluir que a patente pode ser concedida, é publicado o respectivo
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A atividade central do INPI sdo os registros de marcas, desenhos industriais,
indicacdes geograficas, programas de computador e topografias de circuitos, as
concessoes de patentes e as averbacdes de contratos de franquia e das distintas

modalidades de transferéncia de tecnologia.

O Decreto n2. 7.356/2010 do Brasil, que aprova a estrutura regimental do
INPI e da outras providéncias, ao tratar especificamente dos 6érgaos incumbidos de
cuidar de patentes, marcas, da defesa da PI e de processos administrativos de

nulidade, assim dispde em seu artigo 17.

Diferentemente ocorre nas lides que envolvam direitos que ndo necessitam
registro, onde ndo se observa os mesmos problemas citados acima. Importante se
faz apenas que se atente para se determinado direito ou objeto de litigio estaria
disponivel ou nao. Isto ocorre, pois os direitos advindos da Propriedade Industrial,
no que tange ao seu conteudo, sdo constituidos por uma parcela patrimonial e outra

ndo patrimonial, por exemplo os direitos morais.

A matéria de direitos intelectuais possui diversos tipos de direito e, levando
em consideragdo possiveis demandas que venham a atacar e discutir a validade de

um direito.

Em relacdo as patentes, uma das mais controversas areas em analise, os

litigios perpassam, além de uma discussio meramente contratual, questdes

aviso no Boletim da Propriedade Industrial.; 5 - Se, do exame, se concluir que a patente nao pode ser
concedida, o relatério é enviado ao requerente com notificacdo para, no prazo de dois meses,
responder as observacoes feitas. 6 - Se, ap0s a resposta do requerente, se verificar que subsistem
objecoes a concessdo da patente, faz-se nova notificacio para, no prazo de dois meses, serem
esclarecidos os pontos ainda em duvida, podendo ainda ser feita, caso se justifique, uma outra
notificacdo com idéntico prazo de resposta. 7 - Quando, da resposta do requerente, se verificar que a
patente pode ser concedida, é publicado o respectivo aviso no Boletim da Propriedade Industrial.; 8
- Se a resposta as notificacdes nio for considerada suficiente, é publicado o aviso de recusa ou de
concessdo parcial, de harmonia com o relatério do exame.; 9 - Se o requerente nio responder a
notificacdo a patente é recusada, publicando-se o respetivo aviso no Boletim da Propriedade
Industrial.

Artigo 74.2 do CPI portugués: Publicac¢do do fasciculo O fasciculo da patente é publicado juntamente
com o aviso da respectiva concessao.
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referentes a atividade de invencdo que possui aplicacdo industrial e valor
econdmico. Com relagdo a atividade inventiva, podemos dizer que para que uma
patente pleiteada seja considerada como valida, faz-se necessaria a presenca de

suficiéncia descritiva e novidade, dentre outros requisitos?°.

O mesmo se tem em relacdo as marcas, ou seja, € comum encontrar litigios
sobre a validade bem como, dependendo do ordenamento juridico em que se esta
analisando, a discussao da possibilidade do uso da arbitragem como solugao dos

conflitos envolvendo este tema.

Sobre os direitos autorais, a maioria dos paises ndo requer o seu registro para
que sejam oponiveis a terceiros. Quando do registro, o mesmo facilitaria a discussao
e comprovacdo em eventual litigio sobre validade do copyright. Os Estados Unidos
sdo a excec¢do, pois o registro é obrigatdrio para que o direito seja exigido e
defendido frente a outrem em eventual disputa. A admissibilidade do uso da
arbitragem em conflito envolvendo copyrights sem registro é defendida pela
doutrina caso o objeto da disputa ndo seja o ato da constituicao de direito bem como
o registro em si. Sendo assim, podemos concluir que € possivel o uso da arbitragem

em casos envolvendo direitos do autor sem registro3°.

E sabido que o segredo de negécio e know-how possuem natureza contratual
e comercial. Porém, suscitam-se algumas questdes que podem trazer dificuldades
para a submissao de um litigio envolvendo estes temas a arbitragem. Uma destas
questoes € quando ha interesse publico no caso, a exemplo temos a arbitragem de
investimento, que segue procedimento arbitral diferenciado. A arbitragem de
investimento sera analisada posteriormente na presente dissertacdo. Além disso,

em eventual violacao de segredo de negdcio, estariamos diante de conduta tipificada

29 MAZZONETTO, Nathalia. Arbitragem e propriedade intelectual : aspectos estratégicos e
polémico. Sdo Paulo : Saraiva, 2017.. P. 28.

30 CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER, Joel. Arbitrability of intellectual property disputes. In: HALKET,
Thomas D. (Ed.). Arbitration of international intellectual property disputes. New York: Juris Net,
2012, p. 78).
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como crime, logo, afastada a hipdtese do uso da arbitragem por se tratar da

discussao de matéria que cabe ao direito penal quando se pretende san¢do criminal.

Os maiores desafios a arbitrabilidade de uma disputa envolvendo
Propriedade Intelectual residem no campo da constituicdo e concessao de direitos e
titulos bem como questdes referentes a sua validade. E sabido que o Estado, mesmo
que indiretamente, através do INPI (a exemplo de Portugal e Brasil), muitas vezes

atua na fiscalizacao e verificacao dos requisitos presentes na lide.

O desafio da presente dissertacdo é o de clarificar a matéria da
admissibilidade da arbitragem em relacdo aos direitos de propriedade intelectual.
Portanto, o sucesso da possibilidade do uso da arbitragem ira variar de acordo com

as politicas empregadas por cada Estado.

Sobre a Lei de Propriedade Industrial brasileira e o papel do INPI é
necessario um aprofundamento e detalhamento da atuagao deste 6rgao no contexto
de constituicdo de direitos de Propriedade Industrial, para uma maior compreensao
do tema. Além disso, se deve atentar para as politicas que norteiam suas atividades
institucionais e a atribuicao que lhe é conferida por lei, sem deixar de lado a natureza

juridica do ato por ele proferido.

No que diz respeito a sua atuagao, ocorre que, muitas vezes, é erroneamente
comparado a outras entidades registrais. Ha que se ter de forma clara e linear em
mente que a atividade do INPI nao se resume a apenas um ato administrativo de
mero registro, conforme ja dito acima nem mesmo a um ato automatico, fruto do
poder vinculado. Mas, o ato praticado pelo INPI seria o de juizo de valor e mérito, na
concessdo de um registro de Propriedade Industrial.

0 INPI é o érgdo administrativo, no Brasil, que, efetivamente, concede os
direitos de uso exclusivo, em decorréncia de competéncia outorgada pelo
ordenamento juridico. O ato de concessdo exige publicidade para produzir
efeitos perante terceiros, e isso se dd por meio do registro realizado pelo INPI,

mas ndo se deve reduzir a participacdo do INPI no procedimento de concessdo

de marca, patente ou desenho indiistria a este ato de publicidade.



22

Sobre o0 assunto ja se manifestaram Teresa Arruda Alvim Wambier e Nelson

Luiz Pinto, nos seguintes termos:

“A concessdo de registro é ato que envolve verdadeiros juizos de mérito e
valor, constituindo-se no desfecho de um procedimento administrativo. Ndo
se trata de um ato automadtico, fruto do poder vinculado. Donde, a necessidade
de que o INPI tivesse figurado na agcdo em que foi proferido o V. Acérddo, sob
pena de ineficdcia da decisdo ou de nulidade absoluta, por se tratar de

hipétese de litisconsdrcio necessdrio-unitdrio”.

Ao dar publicidade ao ato de concessdo o INPI pratica outro ato
administrativo, denominado por Roberto Dromi como

“registros e certificacdes”. Sequndo o autor, ‘el registro es el acto por el cual
la Administracion anota, en la forma prescripta por el derecho objetivo,
determinados actos o hechos cuya realizacion se quiere hacer constar en
forma auténtica; por ejemplo, inscripcion de nacimientos, matrimonios,

defunciones, contratos, etcétera”s1,

Entendo que ndo se pode categoricamente afirmar que o papel do INPI, no
que tange a constituicdo de direitos de propriedade industrial, conforme a atual
redacao constante dos caputs dos artigos 57 e 175, da Lei brasileira de Propriedade
Industrial3?, seria o de um litisconsorte necessario das acdes que resultam em

nulidade de direitos.

Portanto, a intervengdo que o legislador previu ndo importaria, em integracao
na qualidade de sujeito processual, mas sim a possibilidade de sua participagao, caso
ndo norteie a demanda, esta é a hipotese em que a competéncia seria absoluta da

Justica Federal.

31 SATO, Priscila Kei. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial nas a¢des de nulidade e de
adjudicacgdo: parte ou assistente?. In: DIDIER JR., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos
polémicos e atuais sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins. Sdo Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004, p. 792-793.

32¢ Art. 57. A acdo de nulidade de patente sera ajuizada no foro da Justica Federal e o INPI, quando

», &

ndo for autor, intervira no feito”; “Art. 175. A acdo de nulidade do registro sera ajuizada no foro da
justica federal e o INPI, quando nio for autor, intervira no feito.”
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Com o progresso da capacidade inventiva de nossa sociedade, é necessario
que os cuidados com os direitos patentarios sejam protegidos em mesma
proporcionalidade. Portanto, a premissa adotada é que, quando uma pessoa fisica
ou juridica tiver seus direitos patentarios violados, ou seja, se um terceiro nao-
autorizado produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto objeto de
patente, o titular do direito patentario tera plena autonomia e legitimidade para

tomar providéncias juridicas contra o infrator.33

Nesse sentido, havia a propositura da acdo judicial em face do suposto
infrator, sendo possivel incluir pedidos relativos a eventuais indenizagdes, cabendo
ao acusado, modificar seu direito, fazendo prova contraria a acusacao de violacao de
direito do criador3*. Aduzia-se neste procedimento de forma incidental, a nulidade
da patente em questdo, com fulcro do art. 56, paragrafo 12 da LPI brasileira, vez que

o referido dispositivo legal prevé que a “nulidade da patente podera ser arguida, a

qualquer tempo, como matéria de defesa” 35. Dessa forma, o dispositivo
supramencionado torna perfeitamente possivel que, de forma incidental, seja
determinada a nulidade da patente do autor da acdo de infracdo e,
consequentemente, ndo sejam punidos e devidamente compelidos a abstenc¢do da

pratica de atos relacionados ao titulo de propriedade industrial.3¢

Os resultados possiveis decorrentes da referida acdo, sdo: a verificagcdo da
validade do titulo concedido e que seu respectivo ato administrativo deva ser
mantido; ou a conclusao de que o titulo concedido ndo merece a protegdo do INPI
por estar em desconformidade com a LPI e, por consequéncia, seu ato
administrativo se tornara nulo?’. Entretanto, sobre a possibilidade de se declarar
incidentalmente a nulidade de ato administrativo de concessdo patentaria, € preciso
mencionar e analisar a significativa e marcante mudanca de posicionamento do

Superior Tribunal de Justica do Brasil sobre o tema. Até o ano de 2012, o

33 BRAUER, Bernardo Guitton. Arbitragem. Questdes Controvertidas na Propriedade Industrial. 1.
Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 113.

34 [bidem, p. 114

35 BRASIL. Lei n29.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade
industrial. Disponivel em: . Acesso em: 01 de setembro de 2019.

36 BRAUER, Bernardo Guitton, op. cit., p. 116.

37 Ibidem, p. 117
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entendimento entre doutrina e jurisprudéncia manifestava-se pela possibilidade de
declaracdo de nulidade de ato administrativo concessor de patente pela Justica

Estadual.

A mudanga ocorreu apés o Recurso Especial n? 1.132.449/PR, quando a
Ministra Nancy Andrighi se manifestou de maneira diversa ao entendimento
pacifico a época, entendendo ser a Justica Estadual incompetente para realizar a
declaracdo da nulidade de uma patente, mesmo que incidentalmente38. A referida
decisao foi sendo aceita como uma preferéncia pela politica publica do judiciario,
tendo em vista que o caso em tela levou em consideracdo e sobrepds principio da
eficiéncia, em detrimento da legalidade constitucional, pois o art. 56 paragrafo 12da
LPI ndo restringe a competéncia desses casos para a Justica Federal 3°. Sua
argumentacao juridica debrucou-se na tese de que a possibilidade de declaracao
incidental de nulidade patentaria pela Justica Estadual daria ao ato administrativo

praticado pelo INPI uma mera eficacia formal4®.

A Justica Federal é competente para atuar em demandas que pleiteiem de
maneira principal a nulidade de patentes, conforme previsao legal constante no art.
57, LPI brasileira, e nesse sentido, esta prevista a Justica Federal como tnico foro,
mas que, a mesma regra nao deveria ser dissociada para casos de declaracdo

incidental de nulidade*!.

Neste compasso, € certo que os Tribunais brasileiros tém experimentado nos
ultimos anos com certa consolidagdo em sua jurisprudéncia no que se refere a

nulidade de direitos de Propriedade Industrial.

38 BRASIL. Superior Tribunal de Justica. Recurso Especial n? 1.132.449/PR. Relatora: Min. Nancy
Andrighi. DJ 13 mar. 2012. Disponivel em:
https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/ST]/IT/RESP_1132449_PR_1332982061732.pdf?Signat
ure
=x32ddrePmYm2yu%2B4p55bTTASKkYM%3D&Expires=1572106557&AWSAccessKeyld=AKIARM
MD 5JEA0765VPOG&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-
hash=c74a07559d17beacb376c5e5989b1c8d>. Acesso em: 14 set. 2019.

39 BRAUER, Bernardo Guitton Arbitragem. Questdes Controvertidas na Propriedade Industrial. 1.
Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 119.

40 Tbidem, p. 120.

41 [bidem, p. 120-121.
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A jurisprudéncia se firmou no que se refere a competéncia para a declaracao
incidental de nulidade de direitos de propriedade industrial, com fundamento no
art. 56, § 19, da Lei de Propriedade Industrial brasileira*?, cuja aplicacdo se desdobra
e se desenvolve para diferentes discussdes que ndo apenas relativas a patentes*3, e
que pouco desenvolve e clarifica a questao, pois parece de certa forma se distanciar
de uma interpretacdo uniforme e sistematica, o que faz com que muitas vezes
coloque o foco em questdes meramente processuais permanecendo desconexas do

direito material em si.

424 Art. 56. A acdo de nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da vigéncia da patente, pelo

INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse.; § 12 A nulidade da patente podera ser argiiida,
a qualquer tempo, como matéria de defesa.”

43 A razdo para tal distin¢io é que, nas acdes envolvendo patentes de invencio, as questdes discutidas
possuem complexidade inerente ao objeto da lide (inven¢des nas mais diversas areas da tecnologia).
Tais acdes, como se sabe, sdo julgadas por juizes que possuem formacgdo juridica, mas nio técnica,
em principio. Pretendeu-se, com a inclusdo do artigo 56, paragrafo 12 na Lei da Propriedade
Industrial, dar ao juizo estadual a possibilidade de ser mais consequente, evitando uma eventual
injustica ao dar a ele o poder de conhecer e declarar incidentalmente a nulidade de uma patente,
decidindo por completo a questdo trazida a apreciagdo do Poder Judiciario. Ha evidente economia
processual e muito menos custo de defesa ao cidadao, além de se evitar uma nova a¢do em outro
foro” (A respeito, os comentarios da doutrina em torno da previsdo expressa da possibilidade de
declaracdo incidental de nulidade apenas para agdes de infracdo de patentes (art. 56, § 12, da LPI):
“Dispositivo aplicado unicamente para questdes patentarias. Como se pode verificar, a decisdo acima
faz mencdo, de maneira indiscriminada, aos diversos titulos da Propriedade Industrial (marcas,
patentes e desenhos industriais), como se os mesmos se equivalessem. Ora, a Lei n. 9.276/96 ndo
trata esses direitos de forma equivalente; tanto assim que a possibilidade da declaracdo incidental
de nulidade esta prevista Unica e exclusivamente as a¢des de infracdo de patentes. Trata-se
claramente de uma restricdo particular a esse direito, distinguindo-o das questdes marcarias e as
relativas a desenho industrial (esse sim, sem previsido legal quanto a possibilidade da declaragio
incidental de nulidade), mas nem por isso descaberia a discussio de aplicacdo analdgica do principio,
conforme entendimento muito bem expresso por Lélio Denicoli Schmidt. Ou seja, o entendimento de
que nas agdes de infracdo de marca ou de desenho industrial ndo se admite, como matéria de defesa,
a declaracdo incidental do titulo que deu origem a lide pode ser discutivel. Mas, excepcionalmente
em matéria de patentes tal admissao é prevista expressamente em lei. Alias, ja o era na vertente penal
desde 1945. A razio para tal distingdo é que, nas acdes envolvendo patentes de invengio, as questdes
discutidas possuem complexidade inerente ao objeto da lide (inven¢des nas mais diversas areas da
tecnologia). Tais a¢bes, como se sabe, sdo julgadas por juizes que possuem formacio juridica, mas
ndo técnica, em principio. Pretendeu-se, com a inclusio do artigo 56, paragrafo 1° na Lei da
Propriedade Industrial, dar ao juizo estadual a possibilidade de ser mais consequente, evitando uma
eventual injustica ao dar a ele o poder de conhecer e declarar incidentalmente a nulidade de uma
patente, decidindo por completo a questdo trazida a apreciacdo do Poder Judiciario. Ha evidente
economia processual e muito menos custo de defesa ao cidadao, além de se evitar uma nova acdo em
outro foro” [GUSMAO, José Roberto d’Affonseca; PHILIPP, Fernando Eid. A declaracdo incidental de
nulidade de patente: interpretacdo do art. 56, § 12 da Lei n. 9.279/1996. Revista da ABPI, Rio de
Janeiro, n. 134, p. 50-56, jan./fev. 2015; INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURIDICOS
E TECNICOS. Comentdrios a lei da propriedade industrial. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar,
2013, p. 52).
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Nao obstante da interpretacdo da participacao do INPI no que se refere ao
contexto das a¢des anulatorias, acima citadas, nao parece ser esta a compreensao da
jurisprudéncia que se consolidou no Brasil a respeito do assunto, que apesar de ser
bastante instavel e até mesmo muitas vezes incoerente. A realidade da discussao na
jurisprudéncia estatal, em torno do reconhecimento incidental da nulidade de
direitos de Propriedade Industrial, é aquela que se apresenta no contexto de um
procedimento arbitral que enfrente a questao. O desenvolvimento desse tema é de
suma importincia para viabilizar e buscar trazer maior seguranca juridica as
sentencas arbitrais que enfrentam o tema e as partes que pretendem valer-se da

arbitragem como a ferramenta de resolucao de litigios de Propriedade Industrial.

Parte-se da premissa de que somente caberia ao Estado, neste caso, mais
precisamente, a jurisdicdo Federal, o possivel reconhecimento ou ndo bem como a
decisdo sobre a validade de uma patente ou marca, ainda que de forma incidental,
em matéria de defesa. Abre-se entdo possibilidade para termos um grande obstaculo
no desenvolvimento da arbitragem no Brasil e, além disso existiria o risco de se
recorrer ao instituto da arbitragem inutilmente, esvaziando-o, e distanciando as
partes da tutela jurisdicional que objetivam além de as submeter a custos
indesejaveis e inoportunos. Tudo isto, sem deixar de lado o cenario no que diz
respeito ao reconhecimento e execucao no Brasil de sentencas arbitrais estrangeiras

que porventura tratem do tema.

Parte do tema que gera muitos questionamentos na jurisprudéncia é o da
eficacia da sentenga que reconheca a nulidade de direitos. E, mais do que reconhecer
a arbitrabilidade objetiva do objeto, o ponto chave da questdo esta centrado nos
efeitos que decorrerdo de uma sentenca arbitral que invalide direitos de

Propriedade Industrial.

Até o momento, foi apresentado e desenvolvido na presente dissertacao
temas ja muito recorrentes e debatidos, mas agora com nova roupagem, no viés da
arbitragem e com proposta de readequacao, inclusive legislativa, de modo a obter

maior seguranca juridica na matéria e, de um modo ou de outro, viabilizar o préprio
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desenvolvimento da arbitragem na area de Propriedade Intelectual, o que é
extremamente urgente e necessario no ordenamento juridico brasileiro,
diferentemente de outras nacdes que possuem vasto desenvolvimento no tema,

casos de Portugal e Franga.

E inegavel que a arbitragem se apresenta para a sociedade em geral como
uma ferramenta valiosa e com grande potencial para um maior e completo
desenvolvimento da Propriedade Intelectual, visto que oferece e possibilita ter
acesso a uma grande gama de atrativos que nao podem ser encontrados, no processo
judicial, como, exemplo, a celeridade, a confidencialidade, uma maior especializacao
dos arbitros na matéria, a mais ampla previsibilidade de resultados e sentencas,
entre outros. Fato é que o tema ainda merece maior destaque e desenvolvimento

por parte da doutrina, sobretudo a doutrina brasileira.

Desse modo, o estudo proposto vislumbra contribuir com o tema porque
busca apresentar temas ja antes tratados, mas com nova roupagem, trabalhando na
tese central do papel do Estado nas demandas que esbarram na invalidade de
direitos de Propriedade Industrial, e o enfrentamento desses desafios no campo da
arbitragem, que cada vez mais tem passado a ser uma opg¢dao adotada como
estratégia para a resolucdo de conflitos de Propriedade Industrial no Brasil e em
Portugal, sobretudo nos ultimos tempos, com um maior movimento de favor

arbitrandum.

Para isto, a presente dissertacdo nao ira perder a oportunidade de repensar
temas outrora ja discutidos e debatidos, que ha muito sdo objetos de criticas e trazer
algumas propostas de revisdo, e visoes sobre o tema, como a natureza juridica do
papel do INPI e da sua “necessaria” intervencdo em certas demandas envolvendo
Propriedade Industrial, chamando a atengao, ainda, para alguns pontos que estavam
esquecidos ou que ndo estavam claramente elucidados e desenvolvidos pela
doutrina, tal como a questdo dos efeitos das decisdes oriundas de discussdes de

Propriedade Industrial perante terceiros.
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E sabido que hd uma verdadeira escassez no Brasil, para ndo dizer
praticamente auséncia de obras e estudos aprofundados sobre os desafios e criagdo
de maior possibilidade do uso de mecanismos extrajudiciais de solugdo de conflitos
para litigios envolvendo Propriedade Intelectual. Sobretudo com atencdo na
nulidade de direitos de propriedade industrial constituidos pelo INPI, tais como
patentes e marcas. O presente trabalho visa contribuir de certa forma com o objetivo

central de fomentar o debate acerca de tao relevante tematica.

II. Exposicao do problema da Arbitrabilidade em matéria dos Direitos
Intelectuais

Ha varias posicOes sobre o tema, e os ordenamentos mundo afora possuem
diferentes entendimentos sobre a questao da arbitrabilidade em matéria de direitos
intelectuais, que é basilar para a presente disserta¢do e é o que procuraremos trazer

a seguir.

Na comunidade Europeia, a territorialidade dos direitos intelectuais se
projeta negativamente sobre a arbitrabilidade dos litigios no que tange a questdo da
validade. E, portanto, questdes atinentes a validade das patentes ficam a cargo dos

Tribunais Federais de cada estado. E o0 que ocorre na Alemanha, e em Franga.#

A primeira posicdo a ser explicada é a da recusa pura e simples da
arbitrabilidade em matéria de Propriedade Industrial. Apenas poucos sistemas
juridicos no mundo se encontram nessa posicdo de recusa total do uso da

arbitragem em matéria de direitos intelectuais.

Esta é a posicdo adotada pela Africa do Sul, que é o grande expoente dessa
opc¢do pela recusa total da arbitragem. A lei de patentes veda expressamente. Nao é
possivel qualquer matéria sobre patentes serem resolvida a ndo ser por via de

tribunal estadual.

4% Ver mais sobre este tema em: PAGENBERG, Jochen. L arbitrabilité des litiges de proprieté
intellectuelle em Allemagne. In AAVV, Colloque mondial sur l'arbitrage des litiges de proprieté
intellectuelle. Genebra, 1994; SIMMS, Daniel Paul. Arbitrability of Intellectual Property Disputes in
Germany. Arbitration International, 1999.
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Ha também uma segunda posicdo sobre a arbitrabilidade que é a admissao
de que esses litigios sejam arbitraveis, mas com certas limitacdes. E o que ocorre na
maioria dos ordenamentos juridicos espalhados pelo globo. A maioria dos sistemas
juridicos admitem a subsuncdo a arbitragem de disputas concernentes ao direito
intelectual. Como exemplo, a Alemanha em matéria de patentes onde o Tribunal
Federal tem jurisdicao exclusiva para declaracdo de nulidade e para os processos

referentes a licengas obrigatorias.

Pode-se, entretanto, discutir um conflito referente, por exemplo, ao
incumprimento de um contrato de licenca de exploracdo de um determinado

invento patenteado. Mas ndo a questao da sua validade.

Ha ainda paises que também irdo permitir, com certa limitacao, a adogao da
arbitragem em litigios que envolvam direitos intelectuais, no que se refere a registro

de direitos intelectuais que € o caso da Espanha.

Outra vertente, é a que temos em Franca, conforme se extrai de decisao
proferida pela Corte de apelacao de Paris em fevereiro de 2008, no caso Societe” Liv
Hidravlika D.0.0 v S.A. Diebolt, que sera analisada a seguir. E possivel submeter a
arbitros a decisdo sobre a validade de uma patente, mas a sentenca produzira efeitos

interpartes. A anulacdo da patente s6 podera ser feita via Tribunal Estadual.

Isso também é o que ocorre nos Estados Unidos, onde diz que uma decisao
proferida por um arbitro em questdo envolvendo patentes sera final e vinculativa

entre as partes, e nao tera qualquer efeito contra terceiros.

Temos ainda a vertente que admite a plena arbitrabilidade dos litigios em
matéria de patentes, incluindo a validade. Defendido e seguido pela Bélgica onde se
admite que uma patente seja anulada por um tribunal arbitral. Nao ha qualquer

reserva aos tribunais estaduais neste ponto.
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Outro pais em que se admite a plena arbitragem é a Suica. A lei Suica, assim
como a lei belga estao um passo a frente no desenvolvimento da arbitragem em

matéria de Propriedade Intelectual.#>

Pode-se dizer que fundamentalmente a arbitragem tem suas bases definidas
pela sabida e reconhecida autonomia das partes, ou seja, se fundamenta no Principio
da Autonomia Privada. E este principio que norteia e orienta todas as fases e etapas
da arbitragem. Em suma, molda a esséncia do regime da arbitragem. Na pratica isto
ocorre o tempo inteiro, mas € de facil visualizacdao quando da autonomia na escolha
e apontamento dos arbitros, em uma exposicdo e definicio do objeto central ser
dirimido do litigio. Além disso, podemos ver a incidéncia da autonomia das partes
na determinac¢do das regras materiais e do processo. Tudo isso ja citado fica ao
encargo e a escolha das partes, em maior ou em menor grau dependendo do

ordenamento que estamos analisando.

A propriedade intelectual sofre incidéncia e é amplamente norteada por um
outro principio de importancia grande que é o Principio da Territorialidade. Isto
ocorre porque o tema se traduz e invoca em uma série de problematicas decorrentes
do interesse publico. Como exemplo podemos citar a concessdao de monopolios de

utilizacdo de bens imateriais.

E aqui nos cumpre dizer que é proprio de quaisquer obras literarias e
artisticas poderem ser utilizadas por individuos de qualquer cultura e ou
nacionalidade. Isso torna o tema delicado e propicio de originar diversas
problematicas. Deve se atentar para barreiras culturais, que sdo diferentes de
estado para estado, como as barreiras da lingua escrita e falada, as barreiras
juridicas, visto que as na¢des possuem sistemas e ordenamentos bem diversos uns
dos outros, e por ultimo, mas ndo menos importante, as barreiras administrativas,

em que sua ordem que nos remete a como uma comunidade se organiza, poderao

45 Sobre o tema vale a andlise em: VICENTE, Dério Moura. Arbitrability of Intellectual property
disputes: a comparative survey in Arbitration International, Vol. 31, Issue 1, 1 March 2015. Pgs 163-
170.
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tornar mais dificil porem ndo impedir a criacao e reproducdo e comunicacdo de

obras.

O tema da propriedade intelectual é vasto e possui um aspecto
multidisciplinar e de certa maneira multiterritorial. As obras intelectuais colocam
diante de uma sociedade organizada sérias dificuldades e desafios que demandam
diariamente uma resposta veloz e eficaz aos sistemas e ordenamentos juridicos. E
por isso que o Direito nao pode ser algo inerte, e engessado. Deve estar sempre
pronto aos desafios e que a morosidade numa resposta as demandas podem
representar prejuizos de ordem financeira e de cunho intimo, que ndo podem ser

valoradas em espécie.

Pode-se dizer que as regras e normas juridicas se aplicam a partir de uma
base territorial, dentro de um estado. O territdrio é delimitado e determinado pela
soberania dos Estados ou até mesmo de um bloco de ordens juridicas como o

ordenamento da Unido Europeia e o Mercosul.

No que se refere ao dominio da propriedade intelectual, tem-se a outorga e o
reconhecimento pela lei de cada Estado, os direitos de exclusivo, que sdo
monopdlios legais atribuidos aos titulares de direitos sobre estes bens Intelectuais.
E é por isso que a matéria é de total interesse, e de suma importancia, para as
sociedades de modo geral, pois estamos diante de um verdadeiro interesse publico
e legitimo, pois envolvem propriedade, Estado, soberania e interesses sociais nas
mais diversas areas e campos de conhecimento. Isso explica, de certa forma, o
porqué de os Estados, tradicionalmente, ndo abdicarem de exercer o seu poder de
imperium na definicdo e legislacdo no que se refere aos direitos e obras intelectuais

sem prejuizo do disposto nos tratados e convengdes internacionais.

Ainda sobre o tema do principio da territorialidade, de acordo com o

professor doutor Dario Moura Vicente existem trés ordens de problemas*® oriundos

46 Para uma maior e completa compreensdo do tema necessario se faz necessario e importante,
consultar a obra: A tutela internacional da propriedade intelectual. 22 edigao. Dario Moura Vicente.
Pg471. Almedina.
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do uso da arbitragem para resolugdo de conflitos concernentes ao direito intelectual.
O primeiro deles seria estabelecer em que medida poderiam os litigios que tenham
por objeto direitos de propriedade intelectual serem validamente cometidos a
arbitros. O segundo € se esses litigios se encontram imperativamente sujeitos a lex
loci protectionis. E por ultimo, mas nao menos importante, em que condi¢cdes
poderiam ser reconhecidas sentencas arbitrais estrangeiras relativas a questdes de

propriedade intelectual.

A arbitrabilidade dos litigios envolvendo direitos de propriedade intelectual
originam diversos temas controversos que podem ser objeto de estudo. A fim de
melhor organizar a presente tese de Mestrado, analisarei o tema dividindo-o em
questoes. Quais sejam: a existéncia e validade dos Direitos de Propriedade
Intelectual, a titularidade dos direitos de Propriedade Intelectual, obrigacdes
Contratuais, obrigacdes extracontratuais e protecdo de investimentos estrangeiros

e a propriedade.

III. A Arbitrabilidade dos Direitos Intelectuais no Direito Portugués e no
Direito Brasileiro

Neste capitulo prosseguiremos a analise mais profunda das questdes

atinentes ao tema da presente dissertacdo. Conforme anteriormente exposto.

IIL1. Existéncia e validade dos Direitos de Propriedade Intelectual

Ao se debrucar na questdo da existéncia e validade de direitos de
propriedade intelectual, observa-se que existem diversas opinides, entendimentos
e regras no que diz respeito aos diferentes ordenamentos juridicos internacionais.
O entendimento ird variar de Estado para Estado conforme visto em capitulo

anterior.

Ha varias posicdes sobre o tema, e os ordenamentos mundo afora possuem

diferentes entendimentos. E o que procuraremos trazer a seguir.

Na comunidade Europeia, a territorialidade dos direitos intelectuais se

projeta negativamente sobre a arbitrabilidade dos litigios no que tange a questdo da
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validade. E, portanto, questdes atinentes a validade das patentes ficam a cargo dos
Tribunais Federais de cada estado. E o que ocorre na Alemanha#’. O ordenamento
juridico alemdo prevé que nao se pode arbitrar questdes de validade de direitos
resultantes de patentes, bem como declaragdo de nulidade destas. Questdes estas de
competéncia exclusiva de seu Tribunal Federal de Patentes. E o disposto pela se¢do

65 n? 1 do German patent law*s.

Existe também o entendimento da recusa pura e simples da arbitrabilidade
em matéria de Propriedade Industrial, ou seja, a vedacdao de quaisquer matérias
relacionadas ao Direito Intelectual. Apenas poucos sistemas juridicos no mundo se
encontram nessa posicdo de recusa total do uso da arbitragem em matéria de

direitos intelectuais.

Esta é a posi¢io adotada pelo ordenamento juridico da Africa do Sul, que é o
grande expoente dessa opc¢do pela recusa total da arbitragem. A lei de patentes sul-
africana traz essa vedacao expressa. Assim, nao é possivel que qualquer litigio sobre
patentes seja resolvido por via arbitral, devendo ser objeto de decisdo proferida por
um Tribunal Estadual. Isto é o que se pode depreender da Section 18 n?1 do South

African Patent Law de 1978%.

Em alguns outros ordenamentos existe uma maior amplitude e possibilidade

do uso da arbitragem para a resolucdo de conflitos relativos a validade de direitos

47 Ver mais sobre este tema em: PAGENBERG, Jochen. L’arbitrabilité des litiges de proprieté
intellectuelle em Allemagne. In AAVV, Colloque mondial sur l'arbitrage des litiges de proprieté
intellectuelle. Genebra, 1994; SIMMS, Daniel Paul. Arbitrability of Intellectual Property Disputes in
Germany. Arbitration International, 1999.

48 Sec. 65 n? 1 German Patent law: “The Federal Patent Court shall be established as a separate and
independent federal court to take decisions on appeals from the decisions of the examining sections or
Patent Divisions at the German Patent and Trade Mark Office, as well as on actions for the revocation
of patents and in compulsory licence proceedings (sections 81, 85 and 85a). Its seat shall be at the seat
of the German Patent and Trade Mark Office. It shall be designated in German “Bundespatentgericht”
(Federal Patent Court).”

49 Sec. 18 n? 1 South African Patent Law 1978: “Save as is otherwise provided in this Act, no tribunal
other than the commissioner shall have jurisdiction in the first instance to hear and decide any
proceedings, other than criminal proceedings, relating to any matter under this Act.”
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de propriedade intelectual. Como exemplo, podemos citar o ordenamento juridico
dos Estados Unidos da América, no qual as convenc¢des de arbitragem possuem
validade e, portanto, forca vinculativa no que diz respeito a litigios referentes a
validade de patentes ou até mesmo de eventual violacdo de regra estabelecida por
contrato. Relativamente a validade de patentes ou de sua violagdo arguida em
contrato, as decisOes proferidas por Tribunal Arbitral possuem efeitos interpartes,
nio tendo efeitos contra terceiros. E o que depreende da Section 294, “a” e “c”, do
U.S. Patent Act®?. Assim, podemos dizer que os Tribunais Arbitrais norte americanos
ndo fazem o julgamento da validade da patente per se, mas sim fazem o julgamento
da validade da patente em relacdo a determinados sujeitos, pois suas decisdes nao

sdo oponiveis erga omnes.

O entendimento francés>! veda o uso arbitragem em questdes relativas a
validade dos titulos de propriedade intelectual de maneira erga omnes. Isto porque,
0 arbitro, como um juiz privado, tem sua fun¢do inconciliavel com a matéria de
propriedade intelectual. Portanto o arbitro podera apenas declarar o direito entre
as partes que o nomearam e suas decisdes possuirdo apenas efeitos interpartes, nao
podendo ser oponiveis a terceiros. A anulacio de uma patente sé podera ser
realizada via Tribunal Estadual. Com o objetivo de clarificar o exposto acima,
podemos fazer referéncia a uma decisdo proferida pela Corte de Apelacao de Paris

em fevereiro de 2008 no Caso Societé Liv Hidravlika D.0.0. vs S.A. Diebolt>2, conforme

50 Section 294, "a", do U.S. Patent act: “A contracto involving a patent or Any right under a patent may
contain a provisdo requiring arbitration of Any dispute relating to the patent validity or infrigement
arising under the contract.”; Section 294, "c", do U.S. Patent act: “An award by an arbitrator shall be
final and binding between the parties to the arbitration but shall have no force or effect on any other
person. The parties to an arbitration may agree that in the event a patent which is the subject matter
of an award is subsequently determined to be invalid or unenforceable in a judgment rendered by a
court of competent jurisdiction from which no appeal can or has been taken, such award may be
modified by any court of competent jurisdiction upon application by any party to the arbitration. Any
such modification shall govern the rights and obligations between such parties from the date of such
modification.”

51 Decisdo n? 2008-359055. Ver mais sobre o tema em: FORTUNET, E. Arbitrability of Intellectual
Disputes in France. Arbitratiom International 26, n? 2. 2010. Pgs 281-299. E COOK, Trevor, GARCIA,
Alejandro I. International Intellectual Property Arbitration. Kluwer Law International, 2010. Pg 75.

52 ‘a question de la validité du brevet débattue de maniére incidente a I bccasion d un litige de nature
contractuelle peut, ainsi que le reléve l arbitre, lui étre soumise, l invalidité éventuellement constatée
n ayant, pas plus que s il s agissait de la décision d un juge, d autorité de la chose jugée car elle ne figure
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ja mencionado acima. Assim, analisando o texto da decisdo depreendida, podemos
concluir em linhas gerais que os Tribunais Arbitrais em Fran¢a podem conhecer
questoes relativas a validade de uma patente, sendo sua eficacia restrita as partes

envolvidas no processo arbitral.

O referido caso envolvia uma sociedade eslovena e outra francesa que
haviam celebrado um contrato de distribuicao, assim como um contrato de licenca
em que a sociedade eslovena era autorizada a explorar patente de titularidade da
empresa francesa. Em ambos os instrumentos havia a previsdo da clausula arbitral.
A sociedade francesa acusou a sociedade eslovena de usar o bem licenciado de modo
diverso do contratado. Originando a disputa em que a sociedade licenciada

contestou a validade das patentes de titularidade da licenciadora.

Nesse cenario, a sociedade francesa suscitou excecdo de incompeténcia,
fundada na alegacdo de que a validade de uma patente ndo é matéria arbitravel. O
tribunal arbitral, contudo, se declarou competente, admitindo validade da patente
em questdo e condenou a sociedade eslovena a pagar expressivo montante a
sociedade francesa. Houve recurso objetivando a nulidade da decisdo interposto
perante a Corte de Apelacdo de Paris, que defendeu a admissibilidade de o arbitro
decidir, de modo incidental, a questao da validade da patente objeto da disputa

fundada em contrato de licenciamento.

A corte de Paris decidiu que mesmo, que eventual reconhecimento de
invalidade de patente, ainda que sob a égide da Justica estatal, ndo teria for¢a de
coisa julgada, e, portanto, produziria seus efeitos apenas interpartes, conforme ja

dito acima.

Ha ainda paises que também irdo permitir, com certa limitacao, a ado¢ao da

arbitragem em litigios que envolvam Direitos Intelectuais, como no caso da Espanha.

notamment pas au dispositif, quelle na deffet qu’'a I'égard des parties, de méme d ailleurs qu une
décision en faveur de la validité, les tiers pouvant toujours demander la nullité du brevet pour les mémes
causes”. Disponivel em: https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2008/SKOE8BB8944FCC706F10F2.
Acesso em 30 de margo de 2020.
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Em que se admite o uso da arbitragem no que se refere apenas ao registro de
Direitos Intelectuais, como o registro de marca. Este é o previsto pelo art. 28 da Lei

Espanhola de Marcas®3.

Destarte, ap6s uma breve comparacdo entre os entendimentos difundidos
pelos diversos ordenamentos juridicos internacionais, passemos a analise do
sistema juridico portugués, que é um dos temas centrais da presente tese de

Mestrado.

Em Portugal, apesar de existir certa liberdade difundida pela Lei desde o
Codigo de Propriedade Intelectual de 2003, certos temas s6 poderdo ser objetos de
apreciacdo por Tribunal Estadual>*. Decisdes administrativas que concedam ou ndo

direitos de Propriedade Industrial e a declaracao de nulidade ou anulacao de titulos

53 Articulo 28 de la Ley 17/2001 de Marcas: “I. Los interesados podrdn someter a arbitraje las
cuestiones litigiosas surgidas con ocasion del procedimiento para el registro de una marca, de
conformidad con lo establecido en el presente articulo. 2. El arbitraje sélo podrd versar sobre las
prohibiciones relativas previstas en los articulos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningtin caso
podrd someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o
prohibiciones absolutas de registro. 3. El convenio arbitral sélo serd vdlido si estd suscrito, ademds de
por el solicitante de la marca: a) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la
denegacion de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos. b) Por los titulares de
los derechos anteriores que hubieran formulado oposicién al registro de la marca y, en su caso, por sus
licenciatarios exclusivos inscritos. c) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido
durante el mismo. 4. El convenio arbitral deberd ser notificado a la Oficina Espariola de Patentes y
Marcas por los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca
y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el
recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedard expedita la via
contencioso-administrativa salvo que se haga valer ante la oficina la firma de un convenio arbitral. 5.
Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrd interponer recurso administrativo alguno
de cardcter ordinario, declardndose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto
con anterioridad a la suscripcion del convenio, se tendrd por desistido. 6. El laudo arbitral firme
producird efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el articulo 37 de la Ley 36/1988, de
5 de diciembre, de Arbitraje, de aplicacion en todo lo no previsto por el presente articulo, y la Oficina
Espariola de Patentes y Marcas procederd a realizar las actuaciones necesarias para su ejecucion. 7.
Deberd comunicarse a la Oficina Espariola de Patentes y Marcas la presentacién de los recursos que se
interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicard fehacientemente a la Oficina
Espariola de Patentes y Marcas para su ejecucion.”

54Vide art. 472 do Cédigo de Propriedade Industrial Portugués: “ Tribunal Arbitral. 1. Sem prejuizo
da possibilidade de recurso a outros mecanismos extrajudiciais de resolucdo de litigios, pode ser
constituido tribunal arbitral para o julgamento de todas as questdes suscetiveis de recurso judicial.
2. Excetuam-se do disposto no nimero anterior os casos em que existam contrainteressados, salvo
se estes aceitarem o compromisso arbitral. 3. O tribunal arbitral pode determinar a publicidade da
decisdo nos termos do n.o 5 do artigo 342"
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de Propriedade Industrial ndo sdo arbitraveis. Portanto, a arbitrabilidade no que se
refere as matérias supracitadas fica excluida e quaisquer decisdes proferidas por

arbitros nao possuirdo efeito erga omnes?>.

Importante se faz ressaltar que tanto a concessdo ou nao de direitos de
Propriedade Industrial quanto a declaracao de nulidade ou anulacao de titulos de
Propriedade Industrial sdo assuntos de grande interesse publico. Esta constata¢ado
justifica a legitimidade do Ministério Publico ou de qualquer outro interessado
conferido pela lei portuguesa para propor acdo de anula¢do ou declaracao de

nulidade.

O Tribunal Constitucional Portugués, em seu Acérdao de numero 251/2017

de 24 de maio de 201756, reconheceu que um Tribunal Arbitral pode, a titulo

55 Vide art. 342 do Cédigo de Propriedade Industrial Portugués: “Processos de declaracio de nulidade
e de anulacdo. 1. A declaracdo de nulidade ou a anulagio de patentes, de certificados complementares
de protecdo, de modelos de utilidade e de topografias de produtos semicondutores s6 podem resultar
de decisao judicial. 2. A declaracdo de nulidade ou a anulacao de registos de de- senhos ou modelos,
de marcas, de logétipos, de denominacdes de origem, de indicagcdes geograficas e de recompensas
resulta de decisdo do INP], I. P, salvo quando resulte de um pedido reconvencional deduzido no
ambito de uma agio que corra termos no tribunal. 3.Tém legitimidade para intentar as acoes judiciais
referidas no niimero anterior o Ministério Publico ou qualquer interessa- do, devendo ser citados,
para além do titular do direito registado, todos os que, a data da publica¢ido do averbamento previsto
na alinea d) do n? 1 do artigo 292, tenham requerido o averbamento de direitos derivados no INP], I.
P., e, ainda, o Ministério Publico sempre que este atue em representagdo do Estado ou de ausentes.
4.Tém legitimidade para apresentar os pedidos referidos na primeira parte do n® 2 qualquer
interessado, devendo ser citados ou notificados, para além do titular do direito registado, todos os
que, a data da publicacdo do averbamento previsto na alinea d) do n? 1 do artigo 299, tenham
requerido o averbamento de direitos derivados no INP], I. P. 5.Nos casos previstos no n.o 1, quando
a decisdo definitiva transitar em julgado, a secretaria do tribunal remete a mesma ao INP], 1. P,,
sempre que possivel por transmissao eletrénica de dados ou em suporte considerado adequado, para
efeito de publicagdo do respetivo texto e correspondente aviso no Boletim da Propriedade Industrial,
bem como do respetivo averbamento. 6.Sempre que sejam intentadas as ac¢Ges judiciais referidas no
n.o 1 e na parte final do n? 2, o tribunal deve comunicar esse facto ao INP], I. P,, se possivel por
transmissdo eletrénica de dados, para efeito do respetivo averbamento. 7.As ac¢des judiciais de
anulacdo e os pedidos de anulacdo apre- sentados no INPI, I. P, devem ser intentados ou
apresentados no prazo de cinco anos a contar do despacho de concessdo das patentes, dos modelos
de utilidade e dos registos a que respeitam.”

56 Acérddo do Tribunal Constitucional n.2 251/2017: “Termos em que se decide: a) Julgar
inconstitucional a norma interpretativamente extraivel do artigo 2.2 da Lei n.2 62/2011, de 12 de
dezembro e artigos 35.2,n.21,e 101.2, n.2 2, do Codigo da Propriedade Industrial, ao estabelecer que,
em sede de arbitragem necessaria instaurada ao abrigo da Lei n.2 62/2011, de 12 de dezembro, a
parte ndo se pode defender, por excecdo, mediante invocacdo da invalidade de patente, com meros
efeitos inter partes;”
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incidental e como excec¢do, decidir pela invalidade de um titulo de Propriedade
Industrial. Contudo, esta decisdo sera oponivel apenas aquelas partes que compde o

processo arbitral.

A exclusdo de que trata o artigo 342 do Cddigo de Propriedade Industrial
Portugués®? diz respeito a apreciagdo a titulo principal e com efeito erga omnes da
declaracdo de nulidade e da anulac¢do do titulo de Propriedade Industrial. Portanto,
um Tribunal Arbitral, ao decidir sobre tais questdes supracitadas produz efeitos

interpartes.

Para termos uma visdao mais global, verificar e entender de forma mais

profunda a arbitragem em matéria da Propriedade Intelectual, interessante se faz a

Lein.2 62 de 12 de Dezembro de 2011, artigo 2.2: “Arbitragem necessaria - Os litigios emergentes da
invocacdo de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares,
relacionados com medicamentos de referéncia, na acepc¢io da alinea ii) do n.2 1 do artigo 3.2 do
Decreto-Lei n.2 176/2006, de 30 de Agosto, e medicamentos genéricos, independentemente de
estarem em causa patentes de processo, de produto ou de utilizagdo, ou de certificados
complementares de protec¢do, ficam sujeitos a arbitragem necessaria, institucionalizada ou néo
institucionalizada.”

57 Artigo 34.“ °Processos de declaragio de nulidade e de anulagdo 1 — A declaracgio de nulidade ou
a anulacdo de patentes, de certificados complementares de protecdo, de modelos de utilidade e de
topografias de produtos semicondutores s6 podem resultar de decisdo judicial. 2 — A declaracio de
nulidade ou a anulacdo de registos de desenhos ou modelos, de marcas, de logétipos, de
denominacgdes de origem, de indicacbes geograficas e de recompensas resulta de decisdo do INPI, 1.
P., salvo quando resulte de um pedido reconvencional deduzido no 4mbito de uma a¢do que corra
termos no tribunal. 3 Tém legitimidade para intentar as ag¢des judiciais referidas no ntiimero
anterior o Ministério Publico ou qualquer interessado, devendo ser citados, para além do titular do
direito registado, todos os que, a data da publicacdo do averbamento previsto na alinea d) do n.2 1
do artigo 29.2, tenham requerido o averbamento de direitos derivados no INP], I. P, e, ainda, o
Ministério Publico sempre que este atue em representagdo do Estado ou de ausentes. 4 — Tém
legitimidade para apresentar os pedidos referidos na primeira parte do n.2 2 qualquer interessado,
devendo ser citados ou notificados, para além do titular do direito registado, todos os que, a data da
publicacdo do averbamento previsto na alinea d) do n.2 1 do artigo 29.%, tenham requerido o
averbamento de direitos derivados no INPI, I. P. 5 — Nos casos previstos no n.2 1, quando a decisdo
definitiva transitar em julgado, a secretaria do tribunal remete a mesma ao INPI, I. P., sempre que
possivel por transmissio eletrénica de dados ou em suporte considerado adequado, para efeito de
publicacdo do respetivo texto e correspondente aviso no Boletim da Propriedade Industrial, bem
como do respetivo averbamento. 6 — Sempre que sejam intentadas as a¢des judiciais referidas no
n.2 1 e na parte final do n.2 2, o tribunal deve comunicar esse facto ao INPI, I. P., se possivel por
transmissdo eletronica de dados, para efeito do respetivo averbamento. 7 — As ac¢des judiciais de
anulacao e os pedidos de anulacao apresentados no INP], L. P.,, devem ser intentados ou apresentados
no prazo de cinco anos a contar do despacho de concessao das patentes, dos modelos de utilidade e
dos registos a que respeitam.”
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analise da figura da Arbitragem Necessaria>® que aparece no Direito Portugués. Este
tipo de arbitragem é focado no ordenamento nacional portugués e incide no campo

do Direito Industrial.

O governo portugués criou um sistema de resolucdo obrigatoria, através da
Lei n® 62/201159, por via arbitral dos litigios que oponham por um lado os titulares
de patentes de medicamentos de referéncia e por outro lado os fabricantes de
geneéricos que visam entrar no mercado, solicitando autorizacdo para tal. Conforme

se extrai do art.22 do diploma legal.

A Lei supramencionada surgiu neste contexto, tendo como objetivos: 0
colocar termo ao enorme contencioso existente nos tribunais administrativos; por
termo a inerente inseguranca juridica; criar condi¢des para que os medicamentos
genéricos pudessem entrar no mercado portugués no dia seguinte ao da cessagao
das patentes e Certificados Complementares de Protecdao (CCP), permitindo deste
modo ao Estado poupar na coparticipacao dos medicamentos; e, de modo mais

amplo, afastar o problema dos tribunais do Estado.

Conforme leciona Evaristo Mendes®!, como meio para alcancar os objetivos

narrados acima, o dispositivo legal:

“a) Operou uma separagdo das dguas: declarou coisas distintas os processos

e atos administrativo-sanitdrios, por um lado, e os exclusivos da PI, por outro

58 Sobre este tema, ver mais em: BASTOS, Susana. Arbitragem Necessdria. Dissertacdo apresentada a
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra para obtencdo do grau de Mestre em Direito na
Especialidade em Ciéncias Juridico-Forenses sob a orientagio da Doutora Sandra Passinhas.
Disponivel em:
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/31348/1 /Arbitragem%20necessaria.pdf. ~ Acesso
em 01 de agosto de 2018.

59 Veja Remédio Marques, Medicamentos versus Patentes - Estudos de Propriedade Industrial,
Coimbra Editora 2008, Maria José Costeira / Maria Teresa Freitas, «A tutela cautelar das patentes
de medicamentos - aspectos praticos»,Julgar no 8 (2009), p. 119-138, bem como, sobre a
arbitragem necessaria, Rui Medeiros, «A Arbitragem necessaria e Constituicdo», AAVV, Estudos em
Homenagem ao Conselheiro Artur Mauricio, Coimbra Editora 2014, p. 1301-1330., Magalhaes
Cardoso / Sara Nazaré, «A arbitragem necessaria — natureza e regime: breves contributos para o
desbravar de uma (também ela) necessaria discussdo», AAVV, Estudos de Direito da Arbitragem -
Homenagem a Mdrio Raposo, Lisboa (UCE) 2015, pp. 33-55.

60 MENDES, Evaristo. O Fim da Arbitragem Necessdria em Matéria de Patentes Farmacéuticas. Velhos
e Novos Problemas, in Revista de Direito Comercial, 2019, p. 85

61 [bidem. p. 85-86.
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lado, considerando os primeiros fora do exclusivo conferido por patente e
CCP;

b) Instituiu um sistema de arbitragem necessdria para apreciar os litigios de
direito industrial em que estivessem em confronto medicamentos de
referéncia e medicamentos genéricos;

c¢) Criou uma agdo especial simplificada, tendente, no essencial, a acertar os
DPI existentes, precisando os seus limites, e, sendo o caso, a condenar na sua
observdncia o demandado, baseada na simples publicitacdo de um pedido de
AIM para medicamento genérico, ou seja, diferentemente do que em geral
acontece, sem ter como pressupostos necessdrios a existéncia de infracdo ou

uma ameaga iminente de infragdo.”

A razdo da criacdo desse sistema é que em Portugal para introduzir um
medicamento no mercado é necessaria uma AIM (Autorizacdo de Introducdo no
Marcado), que é atribuida pelo INFARMED (Instituto Nacional da Farmacia e do
Medicamento), do servico publico. Os titulares de patentes de medicamentos de
referéncia vinham impugnar perante os tribunais administrativos a decisdao do
INFARMED da autorizacgao de introducdo do genérico, invocando que possuiam uma

patente valida de um medicamento.

O INFARMED ndo tem competéncia para avaliar questdes atinentes a
validade de uma patente. A consequéncia do contencioso foi o estrangulamento da
entrada dos genéricos no mercado do pais. Os Tribunais Estaduais ficaram
assoberbados e ndo tinham capacidade para resposta a tantas demandas. Portugal
era um dos paises com menor grau de existéncia de genéricos no mercado europeu,

0 que trazia enormes prejuizos financeiros aos consumidores e ao Estado.

Entdo o governo dissociou a matéria da concessao da AIM da apreciacao dos
direitos de propriedade industrial sobre o medicamento de referéncia, e as questdes
sobre a validade passaram a serem remetidas a arbitragem necessaria. Quem
quisesse recorrer a arbitragem tinha o prazo de 30 dias para instaurar processo
arbitral, contra a AIM, invocando o seu direito de patente e o titular da AIM tem mais

30 dias para responder, sob pena de nao poder ingressar no mercado com o
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genérico. (artigo 32n? 1, da Lei n2. 62/201162).

Isto de certa forma desafogou os tribunais administrativos. Os tribunais
arbitrais em tempo célere, resolveram todas as demandas. E entdo, os
medicamentos genéricos ingressaram com muito mais for¢ca em Portugal na ultima

década.

Portanto, a arbitragem necessaria tem como base o interesse de ordem
publica na facilitagcdo e remogdo de entraves a entrada de medicamentos genéricos
no mercado, portugués. Mesmo com este nobre objetivo, é certo que sempre existiu
a contrariedade de parte dos fabricantes de medicamentos genéricos, pois eram
contrarios a ideia e possibilidade de serem condenados, de forma preventiva, tendo
em vista os direitos de Propriedade Industriais vigentes com aplicacdao de multas
compulsorias e secundarias para que confira eficacia a condenacdo. Como estratégia
adotada, as fabricantes alegavam diversas excecdes existentes e, sobretudo, a

controvertida excecdo de invalidade da patente ou CCP%3.

Obviamente muitas questdes®* que nao tém respostas finais foram suscitadas

62 Lei n.2 62 de 12 de Dezembro de 2011, artigo 3.2: “Instauracdo do processo - 1) No prazo de 30
dias a contar da publicitacdo a que se refere o artigo 15.2-A do Decreto-Lei n.2 176/2006, de 30 de
Agosto, na redac¢do conferida pela presente lei, o interessado que pretenda invocar o seu direito de
propriedade industrial nos termos do artigo anterior deve fazé-lo junto do tribunal arbitral
institucionalizado ou efetuar pedido de submissao do litigio a arbitragem néo institucionalizada.”

63 MENDES, Evaristo. O Fim da Arbitragem Necessdria em Matéria de Patentes Farmacéuticas. Velhos
e Novos Problemas, in Revista de Direito Comercial, 2019. p. 88

64 Ver mais em Evaristo Mendes, «Patentes de medicamentos. Arbitragem necessaria. Noticia breve
sobre o Acordado do Tribunal da Relacdo de Lisboa de 30 de setembro de 2014», Pin.o 2 (2014), p.
63 e s., «Arbitragem necessaria. Invalidade de patente, direito a uma tutela jurisdicional efetiva e
questdes conexas. Nota de jurisprudéncia», Pi n.o 3 (2015), p. 103-110, «Patentes de medicamentos
..», Pin.o 4 (2015), cit,, p. 26-40, «Patentes de medicamentos. Arbitragem necessaria. Anotacdo ao
Acérdao do TRL de 4.02.2016», Pin.o 5 (2016), p. 40-58, 53 e ss., «Ainda o tema da competéncia
para apreciar a invalidade das patentes. Nota ao Acordio do ST] de 14.12.2016», Pin.o 6 (2016), p.
39, «Incompeténcia dos tribunais arbitrais necessarios para apreciar a invalidade das patentes:
Breve comentario ao AcTC n.o 251/2017», Pin.o 7 (2017), p. 21, 39-43, «Prazo para propor agio
arbitral relativa a patentes de medicamentos: Acordao do STJ de 7.12.2016», CDP 58 (2017), p. 30-
41, 34 e ss., Evaristo Mendes/Oehen Mendes, «Incompeténcia dos tribunais arbitrais necessarios
para apreciar a invalidade das patentes:Acordios do ST] de 14.12.2016 e do TRL de 16.11.2016», Pi
n.o 7 (2017), p. 21-39, M. Oehen Mendes, «Breves consideracoes sobre a incompeténcia dos
tribunais arbitrais portugueses para apreciarem a questdo da invalidade das patentes...», in Estudos
de Direito Intelectual, coord. de Dario Moura Vicente e outros, Coimbra (Almedina) 2015, p. 927-
947, e «Da incompeténcia dos tribunais arbitrais portugueses para apreciarem a questio da
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com essa lei, a saber conforme assevera Evaristo Mendes®>:

“a) A de saber se a arbitragem necessdria (art. 2 da Lei) deveria valer ndo
apenas para as agdes especiais do art. 3, mas também para as agées de
infragdo; sendo a orientagcdo dominante afirmativa, embora ela levante
problemas ao nivel da efetividade dos direitos;

b) A de saber se neste art. 3 se contempla uma agdo especial, que acresce ds
agbes comuns, mdxime de infragdo, e respetivos procedimentos cautelares;
dado legal negado nalguns arestos do TRL e ignorado noutros,

designadamente do TC, mas dificilmente contestdvel em face do regime dos

invalidade das patentes...», Pi n.o 4 (2015), p. 5-14, bem como «Patentes de Medicamentos -
Arbitragem necessaria e interesse em agir. Acérddo do TRL de 27.04.2017», Pin.o 7 (2017), p. 18-
21, 20 e s., todos com mais indicagdes. Cfr., ainda, evaristomendes.eu, 11.

Acerca da Lei em geral, cfr. também, designadamente: Dario Moura Vicente, «O Regime Especial de
Resolugido de Conflitos em Matéria de Patentes (Lei no 62/2011)»,R0OA 72 (2012), p. 971-990;
Remédio Marques, «Arbitragem necessaria e patentes farmacéuticas em Portugal: questdes ndo
resolvidas na Lei n.o 62/2011», Ana Ma Tobio Rivas et alii (eds.), Estudios de Derecho Mercantil,
Libro homenage ao Prof. Dr. h.c. José Antonio Gomez Segade, Madrid/... (Marcial Pons) 2013, p. 831-
848; A. Soveral Martins, «Arbitragem e propriedade industrial - Medicamentos de referéncia e
medicamentos genéricos», RL] 144 (2015), no 3993, p. 418-433; Sofia Ribeiro Mendes, «0 novo
regime de arbitragem necessaria de litigios relativos a medicamentos de referéncia e genéricos
(alguns problemas)», AAVV, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de Freitas, Coimbra
Editora 2013, vol. I, p. 1005-1037; Margarida Sameiro, «Lei 62/2011 - Algumas questdes
controversas na perspetiva do titular do direito», RDI 1/2015, p. 309-342; Aquilino Antunes,
«Medicamentos e direitos de propriedade industrial: Analise da génese e aplicagio da Lei n.o
62/2011», Revista do Instituto de Direito Brasileiro, 3 (2014/3), 01615-01694, «Alguns Aspectos
Sobre Propriedade Intelectual e Medicamentos», Revista Juridica Luso-Brasileira, 2 (2016/6), p.
193-222 (com outras referéncias).

Sobre questdes mais especificas, cfr., ainda: Vieira de Andrade, «A protec¢do do direito fundado em
patente no ambito do procedimento de autorizacdo de comercializacdo de medicamentos», RL] 138
(2008/09), no 3953, p. 70 e ss.; Remédio Marques, «A arbitrabilidade dos litigios e a deducdo de
providéncias cautelares por empresas de medicamentos de referéncia, na sequéncia da aprovagio
de medicamentos genéricos», RDI 1/2014, p 33-99, «Arbitrabilidade da excepgio de invalidade de
patente no quadro da Lei n.o 62/2011 - Anotacdo ao acérdio do TRL, de 13 de fevereiro de 2014...»,
RDI2/2014, p. 211-257 (citando também anterior artigo de 2011), «Bis in idem: em torno da
competéncia dos tribunais arbitrais necessarios para apreciar a questdo da invalidade da patente
com efeitos inter partes - Anotacdo ao do Supremo Tribunal de Justica, de 14 de dezembro de
2016», RDI, p. 305-361; Luis Couto Gongalves, «A questdo da competéncia do tribunal arbitral
necessario para apreciar a invalidade da patente com eficacia inter partes: acérdio do Supremo
Tribunal de Justica», CDP 56 (2016), p. 43 e ss.,e RDI 1/2017, p. 363-380, 368 e ss.; José Alberto
Vieira, «A competéncia do Tribunal Arbitral Necessario para Apreciar a Excepgio de Invalidade de
Patente Registada», RDI 2/2015, p. 195 e ss., e «Comentario Breve ao Acérdao n.o 251/2017 do
Tribunal Constitucional», RDI 1/2018, p. 257-266; e A. Dias Pereira, «T.C. — Acérdao n.o 251/2017,
de 14 de maio. Da invalidade da patente na arbitragem necessaria relativa a medicamentos
genéricos - Anotacio ao acérddo do Tribunal Constitucional n.o 251/2017, de 24 de maio de 2017»,
RL] 147 (2018), n.o 4008, p. 198-210.

Veja-se também, antes da Lei, Remédio Marques, Medicamentos versus Patentes - Estudos de
Propriedade Industrial, Coimbra Editora 2008, Maria José Costeira / Maria Teresa Freitas, «A tutela
cautelar das patentes de medicamentos - aspectos praticos»,Julgar no 8 (2009), p. 119-138, bem
como, sobre a arbitragem necessaria, Rui Medeiros, «A Arbitragem necessaria e Constituicdo»,
AAVV, Estudos em Homenagem ao Conselheiro Artur Mauricio, Coimbra Editora 2014, p. 1301-1330.

65 MENDES, Evaristo. O Fim da Arbitragem Necessdria em Matéria de Patentes Farmacéuticas. Velhos
e Novos Problemas, in Revista de Direito Comercial, 2019. p. 89
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pressupostos da agdo (art. 3.1), das consequéncias da ndo contestagdo (art.
3.2), da limitagdo dos articulados e demais tramitagdo do processo (art. 3.3-
5), da limitagdo das instdncias de recurso (art. 3.7), etc.;

c) Adesaberseo art. 3.7 (que apenas prevé um recurso para o TRL) contém
uma limitagdo das instdncias de recurso e, em caso afirmativo, se tal
limitagdo vale apenas para as agdes especiais reguladas neste preceito, que
nos parece ser a interpretagdo correta da lei, ou também para as agées de
infragdo e providéncias cautelares;

d) A de saber se o decurso do prazo de 30 dias previsto neste art. 3 tem um
efeito preclusivo do direito de agdo e, sendo o caso, de que direito de agdo;
cabendo observar, por um lado, que, identificando-se no art. 3 uma agdo
especial, fica claro que este é um prazo de caducidade, circunscrito a agdo
especial, isto é, cujo decurso ndo impede o funcionamento dos meios gerais
de tutela, principais e cautelares, mdxime em caso de infragdo ou ameaga
iminente de infragdo, por outro lado, que, nesta leitura da lei, ndo hd
nenhum problema de inconstitucionalidade;

A de saber se, no dmbito das agdes especiais do art. 3, a condenagdo na
observincia dos DPI pode ou, quando requerida, deve ser acompanhada de
uma sangdo pecunidria compulsdria, destinada a assegurar-lhe efetividade
prdtica, como se afigura pertinente, mas com posi¢cdo maioritdria negativa
ao nivel do TRL, embora sem cabal discussdo do assunto;

f] A de saber como se garante a efetividade prdtica de uma sentenca
arbitral sendo a AIM que serve de base a agdo arbitral alienada (incluindo
a uma entidade do mesmo grupo);

g) A de saber como devem repartir-se os encargos da arbitragem no caso
da agdo especial;

h) Adesaber se é de exigir e em que consiste, nas agées especiais, o requisito
processual do interesse em agir; e

i) Ade saber como se assegura a efetividade prdtica das patentes de 22 uso

médico.”

O Tribunal Constitucional portugués entao decidiu que seria inconstitucional
o artigo. 3°, n? 2 da lei 62/2011 caso fosse interpretado no sentido do titular do
direito de Propriedade Industrial ndo pudesse demandar o titular da AIM para além
do prazo de 30 dias nos tribunais estaduais. O direito de Propriedade Industrial ndo
desaparece depois desse prazo. Isto iria ferir o acordo TRIPS (Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) e a lei

portuguesa nao pode violar uma Lei internacional.
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Outro grande questionamento que surge dalei 62/2011 é se os demandados,
em matéria de arbitragem necessaria, os titulares de uma AIM poderiam se defender
por excecdo invocando a invalidade da patente, alegando falta do requisito

inventividade.

Para responder a essa pergunta vale a pena observar e entender o caso
pratico AstraZeneca, do medicamento Quetiapina® que é uma substancia para

problemas psiquiatricos.

No caso em questdo, a patente caducou, mas o seu titular apresentou novo
pedido de patente em que se acrescentava ao produto existente um excipiente, um
gel que ja existia, que permitia que a substancia ativa fosse assimilada pelo
organismo humano de forma mais lenta. Com o interesse de dose unica diaria ao
invés de trés. A empresa entdo conseguiu obter a patente. De forma sumaria, o que
a empresa fez foi acrescentar aum produto que ja estava em dominio Publico a outro
que também ja estava para solicitar a patente. Um produto que ndo tinha
inventividade nenhuma. E com esse fundamento a patente foi invalidada em varios

paises europeus. Mas ndo tinha sido invalidada em Portugal.

Levantou-se grande discussdo acerca dessa questdo, e entdo o Supremo

Tribunal portugués decidiu que de fato o Tribunal Arbitral necessario é

66 “The appellants had challenged the validity of European patent (PT) 0 907 364 before the
arbitration tribunal, which had held that it had no jurisdiction to decide on this issue. Lisbon Court
of Appeal reversed this finding and confirmed the validity of the patent. Lisbon Court of Appeal held
that the arbitration tribunal had no jurisdiction to revoke the patent, but that it could have issued a
decision on its validity which would take effect only inter partes. This finding was supported by the
travaux of Act No. 62/2011, which showed the intention of creating a swift settlement system for
disputes concerning pharmaceutical patents, and by the principles of audi alteram partem and of the
right to defend oneself. On the validity of the patent, the appellants referred to its revocation in
parallel proceedings in Great Britain, Germany and Spain for lack of inventive step. The appellants
also based their request on the prior-art document referred to as Gefvert. However, the court
confirmed the finding of the arbitration tribunal that Gefvert did not refer to the issue of the
convenience of using a prolonged-release daily dose and, thus, did not make the invention obvious
to the skilled person. The court held that the appellants had the burden of proving invalidity of the
patent and that the evidence on file did not support the plea of lack of inventive step.”. Lisbon Court
of Appeal, 13 January 2015 (1356/13.0YRLSB.L1-7). Disponivel em:
https://www.epo.org/mobile /law-practice/official-journal /2017 /etc/se6/p134.html acesso em 02
de maio de 2020.
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incompetente no caso em comento pois se trata de matéria reservada ao tribunal de
propriedade intelectual, de acordo com a reserva de competéncia do artigo 35° do
Codigo de Propriedade Industrial portugués. A lei portuguesa reserva aos tribunais
judiciais a declaragdo de nulidade ou anulacdo dos titulos do Direito Industrial,

incluindo as patentes.

Mas e se ndo estivermos diante de uma declaracdo de nulidade, mas de
inoponibilidade como acontece em Franca e nos Estados Unidos da América. Neste
caso, o Supremo portugués entende que mesmo com eficacia interpartes, isso nao
seria possivel, a questao da inoponibilidade. O Tribunal Constitucional foi chamado
pois é matéria que verse sobre questdo de Direito de Defesa. E entdo o Tribunal
Constitucional em ac6rdao 251/2017, conforme ja visto anteriormente, julgou como
inconstitucional a norma do art. 22 da lei 62/2011 conjugada com o art. 35° do
Codigo de Propriedade Industrial portugués®’ quando interpretada no sentido de
que em sede de arbitragem necessaria a parte ndao pode se defender por exce¢do

invocando a invalidade da patente com efeito interpartes.

Este autor entende que a Lei da arbitragem necessaria foi extremamente
positiva pois permitiu a entrada de medicamentos genéricos no mercado de
Portugal. Para os titulares de patentes também foi benéfica pois conseguiram um
meio expedito para fazer exercer seus direitos. Ganharam os consumidores e o

Estado que passaram a gastar muito menos com medicamentos.

Ocorre que com o Decreto Lei n° 110/2018, de dezembro o regime da
arbitragem necessaria, em sede de propriedade intelectual no que se refere a
medicamentos genéricos, foi superado. Este decreto lei trouxe como principal
alteracao, a convolacdo da arbitragem de necessaria passando para uma arbitragem
voluntaria. Além disso, trouxe uma certa manuten¢cdo em uma a¢ao especial para

esta matéria bem como previsdo expressa de que as sentengas prolatadas por

67 Cédigo de Propriedade Industrial, artigo 35.2: “Efeitos da declaragdo de nulidade ou da anulagéo -
A eficacia retroativa da declaracdo de nulidade ou da anulagio ndo prejudica os efeitos produzidos
em cumprimento de obrigacdo, de sentenca transitada em julgado, de transac¢do, ainda que ndo
homologada, ou em consequéncia de atos de natureza analoga.”
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tribunais arbitrais possuirao efeitos apenas interpartes no que diz respeito a lides

que tenham como discussdo central, a validade de uma patente.

Sobre esta alteracdo podemos compreender que os artigos 2.2 e 3.2 da Lei n.2
62/2011, de 12 de dezembro, passaram a trazer expressamente a previsao® da

convolacdo conforme exposto acima, da arbitragem necessaria em voluntaria.

A doutrina Portuguesa entende que com essa alteracao trazida pelo Decreto
Lei n° 110/2018 a arbitragem necessaria se tornou uma espécie sui generis de
arbitragem voluntaria®® e que ira funcionar quando da nao possibilidade de sujeicao

da matéria ao Tribunal de Propriedade Intelectual para julgamento.

Como resultado da nova redagdo dada ao art. 22 da referida Lei, os litigios

emergentes da invocacdo de Direitos de Propriedade Intelectuais relacionados com

68 Lei n° 62/2011 - Artigo 2.2 Arbitragem voluntaria “ —-Os litigios emergentes da invocacio de
direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com
medicamentos de referéncia, designadamente os medicamentos que sdo autorizados com base em
documentacdo completa, incluindo resultados de ensaios farmacéuticos, pré-clinicos e clinicos, e
medicamentos genéricos, independentemente de estarem em causa patentes de processo, de
produto ou de utilizacdo, ou de certificados complementares de protecdo, podem ser sujeitos a
arbitragem voluntaria, institucionalizada ou nio institucionalizada”

Artigo 3.2

“[..] 1 - No prazo de 30 dias a contar da publicitagdo na pagina eletronica do INFARMED - Autoridade
Nacional do Medicamento e Produtos de Saude, I. P. (INFARMED, I. P.), de todos os pedidos de
autorizacdo, ou registo, de introducdo no mercado de medicamentos genéricos, o interessado que
pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial nos termos do artigo anterior deve fazé-lo
junto do Tribunal da Propriedade Intelectual ou, em caso de acordo entre as partes junto do tribunal
arbitral institucionalizado ou efetuar pedido de submissdo do litigio a arbitragem nao
institucionalizada. 2 - A nido deducdo de contesta¢do, no prazo de 30 dias apés citacdo na agdo
intentada no Tribunal da Propriedade Intelectual ou da notificagio para o efeito pelo tribunal
arbitral, implica que o requerente de autorizacdo, ou registo, de introducdo no mercado do
medicamento genérico ndo pode iniciar a sua exploragio industrial ou comercial na vigéncia dos
direitos de propriedade industrial invocados nos termos do nimero anterior. 3 - No processo arbitral
pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente com meros efeitos inter partes. 4 - No
processo arbitral: a) As provas devem ser oferecidas pelas partes com os respetivos articulados; b)
Apresentada a contestacdo, é designada data e hora para a audiéncia de produgio da prova que haja
de ser produzida oralmente; c) A audiéncia a que se refere a alinea anterior tem lugar no prazo
maximo de 60 dias posteriores a apresentacdo da oposi¢io. 5 - (Anterior n.2 6.) 6 - Para os efeitos
previstos no nimero anterior, cabe ao tribunal decidir quais os elementos da decisdo que ndo devem
ser objeto de publicacdo, devendo, sendo o caso, remeter ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, I. P., a decisdo a publicar ja sem esses elementos. 7 - [...]. 8 - [...].”

69 Sobre o tema ver mais em: VICENTE, Dario Moura. O novo regime da arbitragem em matéria de
patentes. In: Revista de direito intelectual, n® 1 (2019). p 40.
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medicamentos de referéncia’® e medicamentos genéricos podem ser submetidos a

arbitragem voluntaria, institucionalizada e nao institucionalizada.

A arbitragem é claramente um meio de resolucao de litigios alternativo ao
judicial, da competéncia do Tribunal de Propriedade Intelectual (TPI), nos termos
doart. 111 da Lei da Organizacao do Sistema Judiciario (LOJS), como também resulta
do art. 3.1. da Lei n? 62/2011. Ou seja, os litigios podem ser submetidos ao TPI71
(art. 111 da LOS]) ou, alternativamente, havendo acordo entre as partes nesse

sentido, a arbitragem (cfr. os arts. 1 e ss. da LAV Portuguesa - Lei n2 63/2011).

O preceito do art. 22 da Lein? 62/2011 é muito amplo e compreende diversas
possibilidades de a¢des civeis, excetuando-se aqui acdes que estejam em causa uma
declaracdo de nulidade e anulacdo, sendo estas de competéncia exclusiva do TP],

conforme art. 111.1.c) da LOS]J.

A interpretacao de tal norma demonstra-se inadequada, tendo em vista que
o titular do direito possui um prazo reduzido para analisar a viabilidade da
proposicao de uma acao, bem como para elaboracdo de todo rol probatério e
processual, a fim de auferir se a arbitragem é viavel ou ndo. Além disso, observa-se
como resultado provavel o esvaziamento e a retirada do uso da arbitragem levando
o contencioso para o TPI; o que certamente ndo se demonstra como resultado

pratico desejado pelo legislador.

Mesmo que este assunto ja tenha sido, de certa forma, analisado no n? 15 do
AcTC n.o 187/2018, de 10.04.2018, ndo se trata aqui de problema de ordem
constitucional, mas de mera interpretacio da lei. E suposto que o ordenamento
juridico detenha instrumentos capazes de defender os direitos de patente,
sobretudo, no setor de medicamentos, ou qualquer outro setor importante, de modo
a satisfazer e garantir as exigéncias da tutela constitucional no que se refere a

propriedade privada e intelectual. Na pratica, é o que ocorre tendo em vista os

70 Segundo o texto, designadamente os autorizados com base em documentacao completa.
71 Segundo o n? 1, alinea ¢, do art. 32, da Lei n® 62/2011, o TPI é competente para a¢es de nulidade
e de anulagio de patentes e de certificados complementares de prote¢io
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artigos 310 e seguintes no Novo Codigo de Propriedade Industrial portugués, além

da transposicao da diretiva 2004 /48 /CE.

O texto legal é obscuro tendo em vista que foi criado para a arbitragem
necessaria, sobretudo no que se refere ao pedido de submissdo do litigio a
arbitragem, parte final do art. 3.1 da Lei 62/2011, com acréscimo da opg¢ao ao TPIL.
O titular do direito tem o prazo de 30 dias para propor uma a¢do ou nao no TPI ou,
efetuar pedido de submissao a arbitragem. No entanto, se dentro deste prazo de 30
dias a op¢ao pela via arbitral se frustrar, tera ainda novo prazo de 30 dias para
propor peticao inicial no TPI. A contagem deste prazo sera da rejeicao da arbitragem

pela outra parte.

Outro aspecto da alteracdo da Lei que nao trouxe novidade é que o
requerente da Autorizacdo de Introducdo no Mercado ndo podera iniciar a

exploracdo do seu medicamento antes do termo do direito invocado (vide art. 3.2).

A novidade trazida pela alteracdo da Lei n2 62/2011 reside no n? 3 do artigo
3, em que fica estabelecido que, no processo arbitral, pode ser convocada e
estabelecida a invalidade da patente com efeitos interpartes. Este preceito tem como

base, conforme assevera Evaristo Mendes:

“artigo 34 do NCPI (antigo art. 35) eo art. 111.1c) da LOSJ, segundo os quais,
o TPI tem competéncia exclusiva para as agées de declaragdo de nulidade e
de anulagdo de DPI como as patentes e CCP (cfr. «suprax, 1.1), bem como a
controvérsia doutrinal e jurisprudencial que se gerou em torno da
admissibilidade ou ndo desta defesa por excecdo nas agées arbitrais
instauradas ao abrigo da Lei 62/201131: o legislador optou por consagrar
a tese afirmativa. Cabe, em todo o caso, realcar que, estando em causa uma
arbitragem voluntdria, tudo depende da convengdo de arbitragem: esta
tanto pode admitir essa possibilidade de defesa como exclui-la. Ndo parece

que a norma em aprego seja imperativa, impedindo a exclusdo.””?

72 MENDES, Evaristo. O Fim da Arbitragem Necessdria em Matéria de Patentes Farmacéuticas. Velhos
e Novos Problemas, in Revista de Direito Comercial, 2019 . p. 107
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Conforme antes ja dito, é necessaria a propositura da a¢do especial em um
curto prazo, este é de 30 dias contados da data de publicitagdo do pedido de
Autorizacdo de Introducdo no Mercado’3. Além disso, possui uma simplificada
tramitacdo e, também, ha limitacoes a possibilidade da interposicdo de recursos.
Desta afirmacdo advém alguns questionamentos, conforme apontado por Evaristo
Mendes: “uma decisdo nela proferida faz caso julgado, relevante numa eventual agcdo
de infracdo subsequente? Em todos os casos? Este afigura-se mais um ponto a

merecer ulterior reflexdo.”’4

Como ja exposto anteriormente, a lei de arbitragem necessaria em Portugal
foi criada com o intuito de se “desafogar” os abarrotados e extremamente ocupados
Tribunais administrativos portugueses no que se diz respeito a medicamentos
genéricos. A justificativa da mudanga trazida pelo Decreto lei da convola¢do da
arbitragem necessaria em arbitragem voluntaria reside no fato que tais motivos
para a criacao da arbitragem necessaria ndo mais existiriam, e, portanto, a matéria
deveria ser revista. Entdo por isso foi revogado o regime da arbitragem necessaria.
Regime este muito peculiar que estava presente no Estado de Portugal que conferia

a este ordenamento juridico grande caracteristica Unica.

As partes entdo tinham como opg¢do a sujeicio da matéria a arbitragem
voluntaria ou ao Tribunal judicial competente para apreciacdo do mérito. Mesmo
apods a criacdao de tal mudanga podde ser percebida uma certa preocupagdo do
Governo que previu no artigo 5° do Decreto Lei n°110/201875 deveria ser elaborado
relatério com as estatisticas e numero que comprovem que os tribunais

administrativos ndo retornaram ao nivel de grande de verdadeiro afogamento que

73 Via de regra, o prazo se conte a partir da publicacdo de um pedido de AIM, pode suceder que o
beneficiario deste pedido seja uma entidade distinta, s6 posteriormente conhecida. Além disso, na
atual redacgio, a Lei fala em “todos os pedidos de autorizacdo, ou registo”. O que se revela
importante, designadamente, para este problema do prazo.

74 MENDES, Evaristo. O Fim da Arbitragem Necessdria em Matéria de Patentes Farmacéuticas. Velhos
e Novos Problemas, in Revista de Direito Comercial, 2019. p. 109

75 Artigo 5° do Decreto Lei n°110/2018 “Apés 1 ano da entrada em vigor prevista no n.2 1 do artigo

.2, a Diregdo-Geral da Politica de Justica apresenta um relatério ao membro do Governo responsavel
pela area da justica com a analise de dados estatisticos relacionados com o funcionamento do
tribunal da propriedade intelectual especificamente no ambito dos litigios emergentes da invocagio
de direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos de referéncia.”
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existia anteriormente em virtude da grande inundacao de a¢des. O receio aqui era o

de retorno a situacao de antes da criacao da lei da arbitragem necessaria.

Além desta mudancga explicitada acima, houve também a manutencdo de
previsao de acdo especial quando se esteja diante de direitos envolvendo titulares
de patentes sobre medicamentos de referéncia quando haja pedido de autorizagdo
para medicamento genérico. Isto se deve ao fato de que ha necessidade de maior
celeridade para solugdo destes conflitos. Ha aqui a previsao de lei especial afim de
evitar demoras envolvendo medicamentos de referéncia, sobretudo em sua
comercializacdo. Porém, tal acdo especial nao poe fim a possibilidade de as partes
recorrerem aos tribunais judiciais comuns, mesmo apds o termo do prazo de

caducidade previsto no artigo 3°, n?1 do Decreto Lei n® 110/2018.

Pode-se dizer que uma das maiores alteracdes trazidas por este decreto lei
n° 110/2018 reside na competéncia do tribunal arbitral para reconhecimento
quando estejamos diante de validade de uma patente, tendo sua sentenca efeitos
meramente interpartes’®. Esta mudanca é extremamente importante e ja acolhida
em outros ordenamentos juridicos tais como Estados Unidos da América e Franga.
Posicao esta defendida pelo ilustrissimo professor doutor Dario Moura Vicente’” e
por Jodo Paulo Remédio Marques. Esta posicdo é defendida por estes autores pois
0s mesmos entendem que esta é a mais adequada para conciliar competéncia
exclusiva de tribunais judiciais com a tutela dos direitos de defesa dos demandados

quando se esteja diante de declaracao de nulidade ou anulacdo de uma patente?s.

Entretanto, o Supremo Tribunal de Justica portugués, em Acorddo de

dezembro de 2016, reiterado por outro Acérdao de marco de 201879 decidiu que o

76 | Artigo 3.2 n° 3 “ —No processo arbitral pode ser invocada e reconhecida a invalidade da patente
com meros efeitos inter partes.”

77 Sobre o tema ver mais em: VICENTE, Dario Moura. O novo regime da arbitragem em matéria de
patentes. In: Revista de direito intelectual, n® 1 (2019). p. 42.

78 Artigo 34° do Cédigo de Propriedade Industrial portugués - Processos de declaracdo de nulidade
e de anulagdo “1 - A declaragdo de nulidade ou a anulagio de patentes, de certificados
complementares de protecdo, de modelos de utilidade e de topografias de produtos semicondutores
s6 podem resultar de decisdo judicial.”

79 Vide processos n° 1248/14.6YRLSB.S1 e 1053/16.5YRLSB.S1.51 (disponivel em
http://www.dgsi.pt). Acesso em 3 de maio de 2020.
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tribunal arbitral necessario seria incompetente para julgamento de questdes
referentes a nulidade de patentes, devendo esta ser apreciada pelo Tribunal de

Propriedade Intelectual.

De todo o acima visto, pode-se concluir que, a menos que expressamente
ressalvado em convencao arbitral, ou, ainda, pelo Estado cujo direito sera aplicado
a arbitragem, ndo se pode falar num impositivo obstaculo a arbitrabilidade dos
litigios de Propriedade Intelectual, mesmo que tenha ele por objeto o enfrentamento

da validade de direitos de Propriedade Industrial.

Nesta linha, as consideracdes da doutrina estrangeira, admitindo haver
menos resisténcia ao reconhecimento da arbitrabilidade de litigios que nao tenham
por objeto direitos de Propriedade Intelectual outorgados pelo Estado, mas que, em
sendo este o caso, a depender do pais, se admite sejam objetos de resolucao de
conflitos em arbitragem, sendo a pronuncia jurisdicional neste contexto, em regra,
dotada de eficacia interpartes ou amplamente exequivel, desde que comunicada a

autoridade responsavel pelo registro de tais direitos.

Pode se mostrar, contudo, de todo conveniente previsdao normativa expressa
pela sua admissibilidade, inclusive em matéria de reconhecimento de validade de
direitos de propriedade industrial, porém, sua auséncia nao importa,
necessariamente, negativa de tal admissibilidade, caso do Brasil, atualmente, cuja lei
ndo se ocupou expressamente de tratativa do tema. O entendimento brasileiro é de
que caso ndo se trate de matérias reservadas ao Estado, a arbitragem é possivel em

sede de Propriedade Intelectual, conforme iremos ver adiante.

Importante relembrar que com o Cédigo de Propriedade Industrial brasileiro
(Lein29.279, de 14 de maio de 1996), a arbitragem passava a se assentar no Brasil.
Porém, foi ap6s 2001, com a declaracao de constitucionalidade da Lei de Arbitragem
brasileira pelo Superior Tribunal Federal que realmente houve um notavel avango

do tema no pais.
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Como visto, a diretriz adotada pela Lei de Arbitragem brasileira para efeitos
de arbitrabilidade é a mais ampla possivel, seguindo o perfil da Lei Modelo da
UNCITRAL e, no que toca o direito material (Lei de Propriedade Industrial), a
diferenca de outros paises, cujos didlogo e interlocucdo ja ha muito vém se
intensificando, a questdo é ainda muito embrionaria no Brasil, de modo que nao
objeto de tratativa expressa, ao menos ainda, pela Lei de Propriedade Industrial, o
que nao se afasta como possibilidade, a fim de dar maior seguranca juridica e evitar
impugnacdes indevidas de pronuncias arbitrais neste ambito, dificultando a

efetividade e execucdo de decisdes que enfrentem o tema.

Neste contexto sera de papel relevante, também, o posicionamento dos
tribunais brasileiros ao se depararem com a questdo, que, no exterior, foi crucial
para o desenvolvimento e a evolucdo da arbitragem no cenario da Propriedade
Intelectual, conforme ja se acenou brevemente. Do mesmo modo, a cuidadosa

redacdo das clausulas arbitrais.

Podemos dizer que existem dois requisitos para que seja aceita a
arbitrabilidade em matéria de direito intelectual. Sdo eles, a capacidade das partes
e a disponibilidade dos direitos patrimoniais a serem discutidos. A auséncia de

quaisquer destes requisitos implica na desconsideracdo da convencao arbitral.

Sendo assim, somente “as causas que tratem de matérias a respeito das quais
o Estado ndo crie reserva especifica por conta do resguardo dos interesses
fundamentais da coletividade, e desde que as partes possam livremente dispor

acerca do bem sobre que controvertem80”.

Assim, é indispensavel, antes de se adentrar na possibilidade ou ndo do uso
da arbitragem em um possivel litigio, diferenciar a arbitrabilidade objetiva da

arbitrabilidade subjetiva.

80 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentario a Lei n. 9.307/96. 3. ed. rev.,
atual. e ampl. Sdo Paulo: Atlas, 2009. p. 37-39.
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No que diz respeito a arbitrabilidade objetiva, devemos nos perguntar se o
caso apresentado versa sobre direitos disponiveis ou indisponiveis e, também,

devemos indagar se os direitos relativos a Propriedade Intelectual seriam

disponiveis.

A consideracdao dos direitos discutidos no caso concreto como direitos
disponiveis, suscita-se outra questdo. Isto ocorre, pois, quando se esta diante da
outorga de direitos de Propriedade Industrial, o Estado figura como a autoridade
competente para verificar a presen¢a dos requisitos para a concessdao de uma
patente. Além disso, também é papel do Estado realizar o controle e fiscalizacdo de
forma a manter direitos coletivos e a ordem publica no referente ao direito de

Propriedade Industrial por ele outorgado.

E, por isso, surge a davida sobre a possibilidade de sujeitar a um arbitro
questoes referentes a conflitos oriundos da discussao da validade de um titulo

constitutivo.

Em se admitindo ainda que o tribunal arbitral é competente para decidir
sobre questoes referentes a validade de um titulo constitutivo, devemos atentar a
abertura de duas possibilidades referentes aos efeitos de sua decisao, que poderia
trazer um efeito apenas relativo as partes (i.e. interpartes) ou um efeito estendido

também a terceiros (i.e. erga omnes)®81.

81 Sobre o tema, Bernard Hanotiau aponta que o cerne da questdo central é a oponibilidade do titulo
entre as partes e ndo a eficdcia erga omnes da decisdo que valida um titulo. (HANOTIAU, Bernard.
L arbitrabitrabilité des litiges de propriété intellectuelle. In: DE WERRA, Jacques (Ed.). La résolution des
litiges de propriété intellectuelle. Genebra: Schulthess Médias Juridiques S.A. 2010, p. 160). Nesta linha
de raciocinio: 7..) Lorsque la validité du titre est en cause, la question n est donc pas la validité erga
omnes mais plutét 1 opposabilité du titre entre parties. Comme l'ont trés bien fait remmarquer MM.
Bonet e Jarrosson en France, il ne faut en effet pas confondre validité et opposabilité du titre. La validité
est un état de l'acte apprecié au moment de sa formation. Si I'arbitre devait statuer sur la validité d’un
titre de propriété industrielle, sa décision ne pourrait alors avoir qu’un effet erga omnes car ‘dire qu’un
acte n’est pas valable entre parties, mais valable en dehors d’elles, n’a en effet juridiquement aucun
sens’. En revanche, un arbitre peut déclarer opposable ou inopposable entre les parties un titre de
propriété industrielle. C’est donc ‘d’efficacité du titre entre les parties (notion qui renvoie a la force
obligatoire du contrat portant sur le titre) qu’il faut parler’. Et il n’est incontestablement pas choquant
qu’un arbitre décide que le titre litigieux ne lie pas les parties entre elles. D’ou la conclusion de la
doctrine que rien n'empécherait que tous les litiges de propriété intellectuelle soient arbitrable, mais
uniquement inter partes. Les sentences tranchant par exemple la question de la validité du droit ne
lieraient évidemment pas les autorités publiques qui I'auraient accordé, ni les tiers. Les arbitres
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Tudo isto sem esquecer de certas condi¢cbes cuja observacdo se faz
necessaria. A exemplo de uma condi¢do necessaria temos a ordem publica. Esta
pode ser arguida por parte da doutrina que entende pela inarbitrabilidade de
determinadas matérias de direito de Propriedade Intelectual como um fator

limitante ao uso da arbitragem em litigios envolvendo direitos coletivos®2.

Na doutrina, o tema apresenta mais de um entendimento, uma parte sustenta
que este, da inarbitrabilidade da matéria com base na ordem publica, ndo seria o
entendimento mais apropriado e suficiente a justificar eventual restrigdo.
Sustentam e separam, de um lado, a questdo da ordem publica, que pode se traduzir
na impossibilidade de execucdo de uma sentenca arbitral e, de outro, se reconhece

a disputa como sendo inarbitravel, e que decorreria a nulidade total do processo

pourraient par ailleurs toujours, s’ils 'estimaient judicieux, suspendre la procédure d’arbitrage jusqu’a
ce que les autorités ou les tribunaux compétents aient statué sur la validité du droit. Par ailleurs, selon
Bdckstiegel, méme lorsque les Etats se réservent une compétence exclusive en la matieére, 'arbitrabilité
n’est pas pour autant exclue, l'intérét public n’étant pas suffisant pour considérer la régle comme étant
d’ordre public. Elle est simplement impérative. L’article V, paragraphe 2, lettre b), de la Convention de
New York ne pourrait donc étre appliqué pour refuser I'exequatur de la sentence” (HANOTIAU, Bernard.
L’arbitrabilité, tiré a part du Recueil des cours. Haia: Martinus Nijhoff Publishers, 2003. Tome 296
(2002), p. 203-204).

82 Como posicdo divergente, observar também em Hanotiau: ‘Les raisons qui justifient I attitude
totalement ou partiellement restrictive de certains Etats relativement a 1 arbitrabilité des litiges en
matiere de propriété intellectuelle relévent juridiquement de [ ordre public et ont une double origine:
d une part, les titres, brevet ou marque, sont délivrés par une autorité publique et | arbitre n aurait pas
le pouvoir de declarer nul ou inexistent un acte de puissance publique; d autre part, ils ont pour objet
de conférer a leur titulaire un monopole et donc de restreindre la liberté du commerce et de I industrie.
IIs ont été analysés en détail par Francis Gurry, ancient directeur de 1 Organization de la propriété
intellectuelle a Genéve. L auteur démontre que les diferentes raisons invoquées ne résistent pas a
lanalyse, qu il s agisse du fait que les droits de propriété intellectuelle sont des monopoles ou que
certains droits sont consignés dans des registres destinés a informer le public de | existence de droits
exclusifs relativement a | objet du titre ou du fait que les litiges les concernant doivent relever de la
compétence exclusive des tribunaux étatiques en raison du caractére erga omnes des décision rendues.
Et 1 auteur de conclure que, une fois reconnu le droit du propriétaire du titre de propriété intellectuelle
den disposer librement, il est difficile d identifier des motifs d ordre public qui exigeraient que la
question d opposabilité du titre entre parties soit soustraite a la matiere arbitrable” (HANOTIAU,
Bernard. L’arbitrabilité, op. cit, p. 102-103. Também: GURRY, Francis. Arbitrability of intellectual
property disputes. Swiss Arbitration Association: Objective Arbitrability, Antitrust Disputes, Intellectual
Property Disputes. ASA Special Series, n. 6, 1994, p. 110). Em suma, Hanotiau entende que o interesse
puiblico se apresentara como uma regra imperativa, que deve ser observada por todo aquele que ird
decidir sobre um litigio, seja o julgador um drbitro ou um juiz estatal.
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arbitral, independentemente dos resultados que poderiam ser gerados a partir

deste83.

Nao ha como negar que os direitos assegurados pela Propriedade Industrial
sdo essencialmente de natureza privada, isto pois conferem uma exclusividade
limitada no tempo para o seu titular. Porém, possuem, em determinadas situagdes,
temas que tocam no interesse publico ou esbarram em areas que envolvem o
interesse da coletividade, logo, portanto tocaria a ordem publica, em questdes
envolvendo o Direito do Consumidor, Direito Concorrencial e até mesmo e questdes
criminais. Esta seria a natureza hibrida em que ha conflito entre a natureza privada

e publica.

Além dessa natureza hibrida, e de eventual coincidéncia com questao relativa
a ordem publica e de interesse publico, parte da doutrina afasta a arbitragem como
sendo uma opg¢do de resolucdo de conflitos possivel, e limitam a arbitrabilidade e
enxergam como obstaculo o recurso a arbitragem, quando estamos diante de
disputas tendo por objeto a Propriedade Intelectual®4, pelas seguintes e diferentes

questodes controversas expostas a seguir.

E certo que alguns dos direitos de Propriedade Intelectual sio direitos
atributivos, ou seja, s6 sdo constituidos e passam a existir caso ato concessivo seja
praticado por 6rgdo especifico do Estado em favor de seu titular. Este fato seria
unicamente, para alguns ordenamentos e doutrinadores, motivo suficiente para
afastar as disputas envolvendo direitos de Propriedade Intelectual de mecanismo
de resolucdo alternativo de conflitos privado, como a arbitragem; E ndo obstante o
foi acima exposto, alguns litigios devido ao fato de haver possibilidade de resultar

na invalidade de um titulo constitutivo do direito ou de até mesmo determinar a

83 Este é 0 entendimento de Gary Born, conforme mencionado por CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER,
Joel, op. cit., p. 66, n. 37, distingdo esta contemplada, também, na Convengdo de Nova York (CNY),
conforme art. V(2).

84 CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER, Joel, op. cit., p. 59.
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delimitacdo de seu escopo, inevitavelmente afetardo a esfera de direitos de

terceiros, que ndo constituiram e ndo sao partes do processo arbitral8s;

Outra grande questdo seria referente a dificuldade de definicao da lei
aplicavel ao caso concreto. E, isto porque, a maior parte das transacdes e
negociacdes que tenham por objeto direitos de Propriedade Intelectual podem
envolver mais de um Estado, sendo que cada Estado possui um sistema proéprio,
conferindo um carater internacional ao tema 8¢, inclusive no que se refere a
admissibilidade do juizo arbitral para resolugcdo de disputas relacionadas a
Propriedade Intelectual. Como exemplo, levantamos a hipotese da situagdao em que
alguém objetiva licenciar tecnologia patenteada em todos os paises da América do
Sul. Neste caso, o interessado licenciara patentes concedidas por treze Estados
distintos. E, embora apenas um Estado sediara o procedimento arbitral e, portanto,
terd competéncia e poder para ditar o direito aplicavel ao caso concreto, o
reconhecimento e a execuc¢do da sentenca proferida neste territorio, podera se ser
aplicavel em outro Estado, onde o bem intangivel venha a ser licenciado ou
explorado. Em assim sendo, as leis de todos esses paises envolvidos sao da maior

pertinéncia.

85 A doutrina francesa nos ensina que a validade consiste em um estado do ato de apreciacdo no
momento da formagdo do titulo. Portanto, caso o arbitro deva pronunciar-se sobre a validade ou ndo
de um titulo de propriedade industrial, a sua decisdo devera ter apenas um efeito erga omnes, uma
vez que o ato ndo repercurte e atinge exclusivamente entre as partes constantes do processo arbitral,
mas a todos. Para a mesma doutrina, em contrapartida, o arbitro teria o poder de declarar a
oponibilidade ou inoponibiliade de um titulo de propriedade industrial entre as partes. Em outras
palavras, produziriam efeitos apenas inter partes, ndo sendo oponiveis a terceiros. Disto podemos
depreender a razdo do entendimento a favor da arbitrabilidade de disputas que tenham por objeto a
Propriedade Intelectual, contanto que estas produzam efeitos apenas inter partes. Desse modo, as
sentencas arbitrais nestes cenarios produzirdo seus efeitos apenas entre os litigantes, ndo podendo
vincular a autoridade concedente, sobretudo terceiros (BONET, Georges; JARROSSON, Charles.
L’arbitrabilité des litiges de propriété industrielle en droit frangais. In: COLLOQUE DE LIRP],
Arbitrage et propriété intellectuelle. Paris: Librairies Techniques, 1994, p. 64).

O raciocinio apresentado acima se faz importante quando se considera que a eventual impugnacio e
contestacdo da validade de um titulo de propriedade industrial no campo da arbitragem se da, em
principio, a titulo incidental, ou seja, a matéria é suscitada como tese de defesa, e, portanto, ndo deve
ser posta como objeto de uma agdo para que o arbitro decida sobre a questdo a titulo principal
fazendo coisa julgada.

86 A exemplo, podemos fazer referéncia ao sistema de protecio conferido aos softwares nos Estados
Unidos, que o protegem tanto do ponto de vista de copyrights, quanto sob a o6tica do direito
patentario, o que ndo ocorre no Brasil.
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Nao se pode esquecer de mencionar e trazer a baila discussdes que versem
sobre parte que ndo possuem caracteristica patrimonial dos direitos de Propriedade
Intelectual, sobretudo, os direitos autorais. Estes direitos autorais possuem e

trazem impactos juntamente com direitos da personalidade 87 ao campo da

87 Segundo a doutrina civil brasileira: “Os direitos da personalidade podem ser conceituados como
sendo aqueles direitos inerentes a pessoa e a sua dignidade. Surgem cinco icones principais:
vida/integridade fisica, honra, imagem, nome e intimidade. Essas cinco expressdes-chave
demonstram muito bem a concepcdo desses direitos. (..) Os direitos da personalidade sdo
irrenunciaveis e intransmissiveis, segundo prevé o art. 11 do Cddigo Civil de 2002. Assim, nunca
cabera afastamento volitivo de tais direitos, como daquele atleta que se expde a uma situacdo de risco
e renuncia expressamente a qualquer indenizacdo futura. Tal declaragio nio valera. (..) A
transmissibilidade dos direitos da personalidade somente pode ocorrer em casos excepcionais, como
naqueles envolvendo os direitos patrimoniais do autor, exemplo sempre invocado pela doutrina. De
qualquer forma, ndo cabe limitagdo permanente e geral de direito da personalidade, como cessdo de
imagem vitalicia, conforme reconhece o enunciado n. 4, também aprovado na I Jornada CJF, nos
seguintes termos: ‘Art. 11. O exercicio dos direitos da personalidade pode sofrer limitacdo voluntaria,
desde que nio seja permanente nem geral”” (TARTUCE, Flavio. Os direitos da personalidade no Novo
Cédigo Civil. Disponivel em: <www.flaviotartuce.adv.br>. Acesso em: 17 janeiro. 2020).

Sobre o tema, sdo destacaveiss as discussoes suscitadas em dois julgados do Tribunal de Justica do
Estado de Sao Paulo, in verbis:

Apelacido n. 0015315-54.2006.8.26.0068 da 52 Camara de Direito Privado. Des. Rel. Moreira Viegas,
com voto vencido de James Siano. j. 30-9-2015. Ementa: “Propriedade industrial. Concorréncia
desleal. Violagdo de clausula de ndo concorréncia inserida em negdcio de cessio de direitos, por meio
da qual vedado o uso durante certo tempo da marca SOMMER e MARCELO SOMMER. Associacao do
nome de MARCELO SOMMER a cole¢des de moda lancadas pela C&A MODAS LTDA. Utiliza¢do
transversa do nome civil com intuito de associacdo a marcacedida. Descabimento. Vedagdo
contratual que nio obsta a utilizacdo do nome em situacdes comuns da vida civil e fora do ambito da
atividade empresarial objeto do negocio juridico celebrado pelas partes. Sentenca reformada.
Recurso provido”.

Agravo de Instrumento n. 2057165-83.2014.8.26.0000 da 22 Camara Reservada de Direito
Empresarial. Des. Rel. Fabio Tabosa, j. 25-8-2014. Ementa: “Propriedade industrial. Concorréncia
desleal. Cautelar antecedente a procedimento arbitral, tendo por base alegacdo de violagdo de
clausula de ndo concorréncia inserida em negdcio de cessio de direitos, por meio da qual vedado o
uso durante certo tempo da marca Tufi Duek. Langamento pelo cedente, conhecido nome da moda,
de colecdo em nome de sua filha, com indica¢do, todavia de ser ele o criador da colegdo (Carina Duek
by Tufi Duek). Liminar concedida, forte no entendimento de utilizagio transversa do nome civil com
intuito de associacdo a marca cedida. Réus que sustentam haver mero uso do nome civil e indicacdo
da autoria da obra, acenando ainda com a irrenunciabilidade ao nome civil e ainda aos direitos morais
de autor. Descabimento. Decisdo judicial que ndo obsta a utilizagdo do nome em situagdes comuns da
vida civil e fora do dmbito da atividade empresarial objeto do negdcio juridico celebrado pelas partes.
Tutela conferida ao nome, considerado como direito da personalidade, que ndo é ampla e absoluta,
outorgando prote¢do apenas enquanto utilizado propriamente como nome civil. Identificagdo da
autoria das colecées que, por seu turno, desborda em principio da mera identificagcdo do autor
intelectual, mesmo porque indissociavelmente vinculado esse aspecto, nas circunstdncias, a existéncia
de marca em torno desse mesmo nome. Necessidade de preservacao, nos estreitos limites da cogni¢do
permitida ao Judiciario em hipdteses como a dos autos, da literalidade do pacto por meio do qual
aceitou o agravante, mediante milionaria compensacgio, a limitacdo do uso de seu nome em qualquer
circunstancia associada ao exercicio da atividade empresarial por meio da qual se tornou conhecido
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propriedade industrial que nao podem ser deixados de lado, mas que de certa forma

ndo estdo conectados a questao da arbitrabilidade objetiva®s.

Apesar dos direitos de autor e os direitos de personalidade nao estarem de
certa forma conectados a questao da arbitrabilidade objetiva, devemos atentar para
uma decisdo proferida pela Corte de Apelacao de Paris em que restou conhecida a
possibilidade do uso da arbitragem quando se esta diante de direito moral de autor,

remetendo entdo, as partes ao juizo arbitral®°.

O caso em comento dizia respeito a um autor de um livro inglés que teria
cedido seus direitos patrimoniais a um editor também inglés. Ocorre que visando a
traducdo da obra para o idioma francés, esta traducdo para o francés foi cedida pelo
editor inglés para subeditor francés. Saliento o fato que em ambos os contratos
firmados entre as partes, havia a previsao de clausula semelhante a uma clausula de
arbitragem. Em determinado momento, o autor da a¢do alegou inadimplemento
contratual por parte do subeditor, imputando-o ao subeditor francés, dano a honra.

Entdo a questao foi submetida ao tribunal estatal competente, a decisdo de primeiro

e objeto do negdcio de transmissdo de direitos entre as partes. Valor das astreintes por outro lado
que nio se mostra excessivo e tampouco desproporcional. Providéncia imposta aos réus que se
afigura simples e perfeitamente ao seu alcance. Elevado valor da multa que, também por isso, se
mostra adequado, como instrumento de coercdo psicoldgica. Cominacdo mantida. Decisdo de
Primeiro Grau concessiva do provimento antecipatério confirmada. Agravo de instrumento dos réus
ndo provido”.

88 Nesse viés: “Whilst, nowadays the prevailing feature of IP rights is their financial nature, there is no
question that these rights have also a moral aspect. The moral right of the author is linked with his
personality, honour and dignity. As a result, disputes concerning the ownership or authenticity of a
literary, artistic or scientific work are, according to a view much discussed in French in law countries,
non-arbitrable because of an alleged inalienability and therefore ‘non-disponibilité’ of the relevant
rights” (MANTAKOU, Anna P, Arbitrability and Intellectual Property Disputes. Arbitrability:
International and Comparative perspectives. 2009. p. 266).

No sentido de admitir a arbitrabilidade mesmo em conflitos de direito autorais, desde que existam
reservas: BRINER, Robert. The arbitrability of intelectual property disputes with particular emphasis
on the situation in Switzerland. 3-4 mar. 1994, Genebra, Sui¢ca. Disponivel em:
<http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994 /briner.html>. Acesso em: 11 nov. 2019,
p. 28.

89 Conferir o caso Zeldin vs. Sté Editions Recherches, Corte de Apelacio de Paris, 12 Cam., 26-5-
1993, Revue Internationale du Droit d’Auteur, 1994, v. 1, p. 292.
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grau foi no sentido de reconhecer a competéncia do tribunal arbitral para

julgamento do litigio.

Ap6és explanacao do caso acima, importante ressaltar que no que diz respeito
a sujeicdo de litigios tendo por objeto central direitos morais e da personalidade a
arbitragem, em especial se estamos diante do ordenamento juridico do Brasil, se
deve tomar cuidado, pois os tribunais do Estado, normalmente, tém posicionamento
bastante protetivo ao autor da obra. Por isso deve se atentar para este fato com a
finalidade de certa forma se assegurar a satude e efetividade da sentenca arbitral ao
final de procedimento, a fim de que se evite eventual tentativa de macular de
nulidade o processo arbitral. O que se pretende com a presente dissertacao é
defender o uso a arbitragem em sede de Direitos Intelectuais de um modo geral, pois
dadas as enormes contribuicdes deste instituto ao direito como um todo tendo em
vista o grande afogamento do sistema judiciario da nacao, além de todos os

beneficios ja mencionados pelo uso da arbitragem.

Assim sendo, podemos afirmar também que este cuidado é muito importante
quando estamos diante da declaragdo de validade ou ndo de direitos de propriedade
industrial no campo da arbitragem e a depender do direito aplicado. A questao da
arbitrabilidade, atravessa muitas discussdes, podendo envolver e versar sobre
validade ou nulidade do ato constitutivo de um direito, se deriva de um ato registral
ou ndo, e até mesmo mais que isso, se pode haver alguma variagdo quanto a
admissibilidade da sujeicao a arbitragem dependendo se estamos diante de uma

patente, de uma marca, ou um direito de autor.

Os doutrinadores e Estados que possuem posicionamento mais restrito e
defensores do afastamento da possibilidade do uso da arbitragem quanto a litigios
de Propriedade Intelectual, sobretudo nos que versem sobre direitos industriais o
sustentam com base em trés pilares. Que o Estado mantenha em suas maos, de forma
exclusiva, o controle de tais direitos, para efeitos de concessao ou constituicao, seja
para efeitos de cancelamento dos mesmos. E como consequéncia deste primeiro

pilar, a atualizagdo constante e completa do cadastro de registro destes direitos,
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assegurando aos Estados autoridade na matéria. E finalmente que o Estado deva

possuir o controle regulatorio sobre a atividade de cunho comercial®°.

Consoante com o anteriormente dito, o fato de se levar determinado conflito
a arbitragem importa a verificacdo de duas exigéncias, se estamos diante de sujeitos
que possam serem partes de um processo arbitral, logo capazes para o ato, porque
acordaram que a arbitragem é o mecanismo eleito para a resolucao de eventuais
litigios (a ser firmado por clausula contratual ou compromisso arbitral); e que como

ja antes visto, que o objeto da discussao seja de natureza patrimonial e disponivel.

A arbitrabilidade subjetiva significa a possibilidade e a analise das partes
constantes do processo arbitral. E, como ja destacado acima, se a lide que esta sendo
submetida a arbitragem apresenta sujeitos capazes de figurar em um processo

arbitral®l.

Em sede de propriedade intelectual, a analise da arbitrabilidade subjetiva é
de extrema importancia, tendo em vista a vastiddao de possibilidades de pactos e
contratos que podem ser firmados nesta matéria. A exemplo disto esta a
possibilidade de que terceiros possam assumir obrigacdes junto as partes
originarias. Por isso a importancia da existéncia de 6rgdos regulatorios como o INP],

que tem na Lei de Propriedade Industrial poderes definidos para a sua atuacao.

Ao prever e elaborar clausulas de compromisso arbitral, as partes devem
tomar precaucdes para evitar possiveis impactos e problemas considerando as
questoes atinentes ao interesse publico. A realidade brasileira é, muitas vezes, de

grande intervencdo do Estado em assuntos relacionados a propriedade intelectual

90 CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER, Joel, op. cit., p. 69.

91 No pensamento de Pedro A. Batista Martins: “Todas as pessoas (capazes), independentemente de
sua natureza, podem contratar clausula de arbitragem. Nao h3, no texto normativo, qualquer excecdo
no ambito dos direitos disponiveis. Esse é o enfoque com que deve se alinhar o intérprete quando
defrontado com a questdo da arbitrabilidade, seja subjetiva ou objetiva” (MARTINS, Pedro Antonio
Batista. Apontamentos sobre lei de arbitragem: comentarios a Lei 9.307/96. Rio de Janeiro: Forense,
2008, p. 3). Como podemos depreender desta citacao, a no¢do de arbitrabilidade subjetiva perpassa,
entre outros temas, na analise da capacidade de contratar das partes.
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como, por exemplo, na constituicio de um direito desta area. Entendo ser
extremamente temerdria uma excessiva atuacdo Estatal em setores de grande
relevancia econdmica, mais especificamente na restricdo das possibilidades para o
uso da arbitragem em sede de propriedade intelectual. Sobretudo em paises como o
Brasil em que ainda se busca um maior desenvolvimento econémico e social. E,
tendo em vista a escassez de producao doutrinaria e judicial sobre o tema da
arbitragem, ndo parece razoavel que haja grande interferéncia do Estado nesta

tematica.

Como ja sabido, as partes da arbitragem sao as constantes e presentes na
convencao arbitral, podendo o INPI, no caso brasileiro, ter participacdo especial

como terceiro a ser avaliada caso a caso, de acordo com a legislacdo brasileira.

No Brasil, a Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996°2 prevé a possibilidade
de a Administracao Publica direta, sob a figura do INPI, de se valer da arbitragem
quando se esta diante de litigios que versem sobre direitos patrimoniais disponiveis.
Vale ressaltar que este autor entende que o INPI, em sede de processo arbitral, ndo

figurara como parte da arbitragem, mas sim como um terceiro.

Sobre a arbitrabilidade objetiva, que consiste nos objetos e matérias que
podem ser apreciados pela arbitragem, é fundamental que estejamos tratando de
um direito patrimonial e disponivel. Ou seja, que o direito em analise seja de livre
exercicio e que ndo haja nenhum impedimento sob pena de nulidade ou agdo de

anulacao?.

92 Art. 1° As pessoas capazes de contratar poderio valer-se da arbitragem para dirimir litigios
relativos a direitos patrimoniais disponiveis.; § 12 A administragio publica direta e indireta podera
utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponiveis.”

93 CARMONA, Carlos Alberto, op. cit., p. 38.
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Portanto, seriam arbitraveis todas as contendas cujas partes possam dispor,
pactuar e que ndo haja exclusividade e limitagdo por parte do Estado levando em

conta o interesse publico®*.

Apesar deste autor entender que deva existir o minimo entrave possivel para
0 uso da arbitragem, é certo que nao se pode decidir todo e qualquer tipo de
contenda valendo-se da arbitragem de forma irrestrita. Sempre ira existir certas
questdes que continuardo sob competéncia do Estado, através de seus tribunais?>.
Porém, isto ndo significa dizer que a via Estatal seja a mais indicada para apreciar

toda e qualquer matéria, sobretudo no tocante a Propriedade Intelectual.

Cada vez mais, existe um movimento em favor da arbitragem e, por
conseguinte, menor é o numero de areas que possuem restricao para o seu uso. Sao
cada vez mais raras as tematicas que sao excluidas da arbitrabilidade no que se
refere, principalmente, ao comércio internacional, tendo em vista que muitas vezes
sdo questdes de grande relevancia econdmica, como é o caso da Propriedade

Intelectual®®.

Como bem assevera Eduardo Damido Gongalves,

(..) a arbitragem pode ser vitima do seu sucesso. A tentativa de estender a
jurisdigdo arbitral para além de suas fronteiras pode ter efeitos indesejados
sobre os campos de predilecdo da arbitragem internacional: os litigios
envolvendo o empresariado internacional. De fato, um liberalismo
exacerbado pode suscitar reagdes das autoridades nacionais de cujo poder
a arbitragem necessita em diversos momentos. Ainda que a arbitragem
internacional seja auténoma - em maior ou menor grau -, ela tem pontos
de contato com as jurisdigées estatais em diversas fases do procedimento e

mesmo antes dele®””,

94 CARMONA, Carlos Alberto, op. cit., p. 39.

95 GONCALVES, Eduardo Damiao. Arbitrabilidade objetiva. 2008. Tese (Doutorado em Direito
Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de Sdo Paulo, Sdo Paulo, 2008, p. 191.

96 [dem.

97 Idem.
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A aplicagdo pratica do conceito de arbitrabilidade objetiva, no que tange a
aplicacdo da clausula arbitral, ndo é simples e automatica. Muitas vezes, a lei
restringe e impde ressalvas em que o Estado traz para si o poder de decidir
impedindo que se valha da arbitragem para se chegar a um resultado. Isto ocorre,
pois, dependera dos nortes escolhidos pelo Estado para suas politicas econémicas a
fim de determinar que matérias poderdo ser objeto e submetidas a arbitragem.
Portanto, o legislativo de um pais deve fazer um sopesamento entre um

encorajamento econdmico e comercial e o interesse publico?8.

Segundo a inteligéncia do artigo 52 da Lei Modelo da UNCITRAL, “a presente
Lei ndo afetara qualquer outra Lei do presente Estado, em virtude da qual certas
disputas ndo possam ser submetidas a arbitragem ou apenas o possam ser por
aplicacdo de disposi¢cdes diferentes das da presente Lei” °°, ou seja, ndo ha

impedimento completo de que os ordenamentos nacionais prevejam em que ponto

98 Segundo Mariana Masson, “cada Estado, dependendo de sua politica econémica ou social, pode
decidir por meio do processo legislativo, ou de controle via poder judiciario, quais matérias podem
ser resolvidas por arbitragem e quais ndo podem. Segue, ainda, valendo-se das licdes de Ian Redfern
e Martin Hunter, afirmando que os legisladores e as cortes em cada pais devem balancear a
importancia de reservar as cortes matérias de interesse publico (tais como direitos humanos ou
questdes de direito criminal) com o interesse publico de encorajar a arbitragem em matéria
comercial (MASSON, Mariana. A arbitrabilidade objetiva na perspectiva do direito brasileiro em face
da promulgac¢do do Decreto 4.311/02 (Convencado de Nova York)”. 2005. Dissertacao (Mestrado em
Direito Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de Sdo Paulo, Sdo Paulo, 2005, p. 33).

99 No mesmo sentido, podemos invocar também o artigo 1° da Lei Modelo da UNCITRAL: “(1) A
presente Lei aplica-se a arbitragem comercial internacional sujeita a qualquer acordo que se
encontre em vigor entre este Estado e qualquer outro Estado ou Estados.; (2) As disposi¢cdes da
presente Lei, a excecdo dos artigos 8.2,9.2, 17.2 H, 17.2 1, 17.2 ], 35.2 e 36.2, aplicam-se apenas se o
local da arbitragem encontrar-se dentro do territério deste Estado.; (3) Uma arbitragem é
internacional se: a) As partes em uma convenc¢do de arbitragem tiverem, no momento da sua
conclusdo, as suas sedes comerciais em diferentes Estados; ou b) Um dos locais a seguir referidos
estiver situado fora do Estado no qual as partes tém a sua sede; (i) O local da arbitragem, se
determinado na, ou de acordo com, convengdo de arbitragem; (ii) Qualquer local onde deva ser
cumprida uma parte substancial das obrigacoes resultantes da relacdo comercial ou o local com o
qual o objeto da disputa tenha vinculos mais estreitos; ou c) As partes tiverem convencionado
expressamente que o objeto da convengio de arbitragem envolve mais de um pais. (4) Para os fins
do paragrafo 32. do presente artigo: (a) Se uma das partes tiver mais de uma sede, deve ser
considerada a que tiver vinculos mais estreitos com a convencdo de arbitragem; (b) Se uma das
partes ndo tiver sede, a sua residéncia habitual deve ser considerada. (5) A presente Lei ndo afetara
qualquer outra Lei do presente Estado, em virtude da qual certas disputas nao possam ser
submetidas a arbitragem ou apenas o possam ser por aplicagdo de disposi¢des diferentes das da
presente Lei.”
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ou matéria a competéncia sera reservada aos tribunais estaduais sem prejuizo do

principio da autonomia privada da arbitragem190.

Porém, este autor entende que a determinacgdo taxativa e exaustiva dos temas
passiveis de arbitragem em um ordenamento juridico pode ocasionar problemas.
Isto porque esta determinac¢do pode resultar em excessividade ou insuficiéncia no
tocante a quantidade e qualidade de matérias nela propostos. Deste modo, para
garantir a correicao da escolha da arbitragem em determinada matéria, faz-se
necessaria a analise caso a caso, principalmente daquelas matérias consideradas

sensiveis.

E bem verdade que a arbitragem pode ser excluida em decorréncia de
vedacdo expressa na lei de determinado Estado, mas, para que se afaste a
possibilidade da utilizacdo da arbitragem, necessario se faz uma interpretacdo das

normas e do direito material aplicavel ao caso concreto.

100 0 ordenamento brasileiro veda a aplicagdo da arbitragem em determinadas matérias de maneira
mais genérica. Porém, outros ordenamentos internacionais o fazer de maneira mais restrita, como o
italiano. Observa-se a seguir a redagio do D.Lgs. n. 40/2006: Art. 806. (1)(Controversie arbitrabili) Le
parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto
diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all articolo 409 possono essere
decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro”. O Codigo Civil
francés dispde sobre a arbitrabilidade: Article 2.060. On ne peut compromettre sur les questions d’état
et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et a la séparation de corps ou sur les
contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement
dans toutes les matiéres qui intéressent | ordre public. Toutefois, des catégories d’établissements publics
d caractere industriel et commercial peuvent étre autorisées par décret a compromettre”. LEGIFRANCE.
Code civil. Disponivel em:
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=90018B212CDBF3A1B46A578C7
6FAA66C.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000006445694&cidTexte=LEGITEXT000006070721&da

teTexte=20200702>. Acesso em: 2 Julho 2020. Além disso, o Cédigo de Propriedade Industrial
francés determina que: “Article L615-17 Modifié par LOI n. 2014-315 du 11 mars 2014 - art. 1 Les
actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus a
l'article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence
déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie
réglementaire, a 'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de
la propriété industrielle qui relévent de la juridiction administrative. Les dispositions qui précedent
ne font pas obstacle au recours a I'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060
du code civil. Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article sont
seuls compétents pour constater que le brevet francais cesse de produire ses effets, en totalité ou en
partie, dans les conditions prévues a I’article L. 614-13 du présent code”.
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Quando se fala em arbitrabilidade dos litigios, mais especificamente sobre a
questdo da nulidade de direitos da Propriedade Industrial, o artigo 56 e seguintes
da Lei de Propriedade Industrial brasileiral®! prevé que a nulidade de uma patente
pode ser arguida por qualquer pessoa, a qualquer tempo, em matéria de defesa.
Portanto, resta de forma clara que é possivel, no Brasil, o uso da arbitragem para a
discussao de nulidade de uma patente. Este entendimento também pode ser

encontrado em ordenamentos juridicos de diversos paises.

O presente autor entende serem, portanto, requisitos gerais da
arbitrabilidade a disponibilidade dos direitos em discussao, a natureza econémica e
que nao haja expressa vedacdo legal impedindo a utilizacdo da arbitragem como

forma de resolucado do conflito.

O fato de um direito ser entendido como disponivel significa que ndao ha
Obices existentes aos titulares daquele direito para o seu exercicio. Porém quando
se esta diante de um direito indisponivel, isso feriria o principio da autonomia da
vontade e, logo, da liberdade contratual. Devemos ressaltar que embora este autor
ndo compartilhe de forma absoluta deste entendimento, mas ha entendimento no
sentido de que a disponibilidade de um direito deveria, ainda, passar pela
verificacdo da ordem publical??. Entendo que a ordem publica ndo deva ser a ser
observado pelo julgador em suas decisdes, seja arbitro ou juiz. E, portanto, ndo

deveria ser condi¢des impeditiva para determinar a de um litigio.

101 Art. 56. A acdo de nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da vigéncia da patente, pelo

INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse. § 12 A nulidade da patente podera ser arguida,
a qualquer tempo, como matéria de defesa. § 22 O juiz podera, preventiva ou incidentalmente,
determinar a suspensio dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais proprios”

102« () A mera relacido da matéria controvertida com regras de ordem publica nio é, em si, razdo
para tornar um litigio ndo arbitravel. Ao contrario, a violacdo da ordem publica é um limite e razdo
impeditiva para a arbitragem ou para o reconhecimento de seus efeitos. Nessa ordem de ideias, um
litigio relativo a um caso envolvendo em alguns aspectos regras que apresentam um carater de
ordem publica pode ser licitamente resolvido por arbitragem. Isso quer dizer que o fato de o drbitro
ter de aplicar normas de ordem ptiblica ndo impede o recurso a arbitragem. Assim, por exemplo, os
tribunais suicos ha muito ja decidem no sentido de que é necessario, de fato, fazer a distingio entre
0 objeto da arbitragem, que é um litigio relativo a livre disposicdo das partes, e as regras legais que
sdo aplicaveis a solucdo do litigio. A Corte de Apelacdo de Versailles, em 1984, ja decidia que a
arbitrabilidade de um litigio ndo é excluida pelo simples fato de que uma regulamentacdo de ordem
publica é aplicavel em relacdo aos direitos litigiosos” (MASSON, Mariana, op. cit., p. 66-67)"
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Conforme se depreende do exposto acima, a possibilidade do uso da
arbitragem se tornaria impossivel nos casos em que de forma expressa, a ordem
publica vedasse a possibilidade da disponibilidade do direito, e, portanto, é dever do

arbitro resolver o litigio em conformidade e observar os preceitos da ordem publica.

Ao se debrugar numa visdao internacional, compreende-se que a
disponibilidade de um direito varia de acordo com o ordenamento juridico
analisado e, a arbitrabilidade de um conflito e direito é definida por lei de cada
Estado, nos parece diante desta tematica que muito dificilmente existira um

consenso para a arbitrabilidade em litigios de Propriedade Industrial.

Os direitos industriais sdo de um modo geral direitos patrimoniais
disponiveis. Eo que pode se inferir dos artigos. 58, 61, 64, 130, 134, 139, todos da
Lei brasileira n°® 9.279/96103, dada a possibilidade de cessdo e licenciamento de
determinado direito. Esta previsdo esta de acordo com as previsdes de tratados
internacionais aplicaveis a matéria, onde existem expressamente prerrogativas do

titular de um direito ceder, licenciar, portanto, dispor de forma livre de seus direitos.

No Brasil, a constituicao de direitos de propriedade industrial, no que se

refere a patentes e marcas, € atribuida pelo Estado através de sua autarquia federal,

103 Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de contetdo indivisivel, poderao ser cedidos,
total ou parcialmente; Art. 61. O titular de patente ou o depositante podera celebrar contrato de
licenga para exploracgdo; Paragrafo tinico. O licenciado podera ser investido pelo titular de todos os
poderes para agir em defesa da patente; Art. 64. O titular da patente podera solicitar ao INPI que a
coloque em oferta para fins de exploracdo; § 12 O INPI promovera a publicacdo da oferta; § 2°
Nenhum contrato de licenca voluntaria de carater exclusivo serd averbado no INPI sem que o titular
tenha desistido da oferta; § 32 A patente sob licenga voluntaria, com carater de exclusividade, ndo
podera ser objeto de oferta; § 42 O titular poder3, a qualquer momento, antes da expressa aceitagdo
de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, ndo se aplicando o disposto no art. 66; Art. 130.
Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: [ - ceder seu registro ou pedido
de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputacao; Art. 134. O
pedido de registro e o registro poderdo ser cedidos, desde que o cessionario atenda aos requisitos
legais para requerer tal registro; Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro
podera celebrar contrato de licenca para uso da marca, sem prejuizo de seu direito de exercer
controle efetivo sobre as especifica¢des, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou servicos;
Paragrafo unico. O licenciado podera ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em
defesa da marca, sem prejuizo dos seus proprios direitos.
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o INPI, que ao examinar e verificar a presenca dos requisitos outorga tais titulos em

beneficio da pessoa que pleiteou.

E neste aspecto envolvendo a nulidade desses direitos que se originam os
maiores problemas do tema, pois se lanca mdo, em matéria de recurso, da

arbitragem para resolucdo de conflitos de propriedade industrial.

Sobre a arbitrabilidade, existe entendimento na doutrina 1% de que os
direitos de propriedade industrial seriam direitos territoriais e que estes direitos
conferem ao seu titular um monopdlio ou um direito exclusivo de exploragdo que é
concedido por um Estado e oponivel a terceiros, para uso desses direitos em
determinado territdrio. A concessdo de um direito de propriedade industrial afeta o
mercado criando um territdrio exclusivo de exploragdo econdmica por parte do seu
titular e que este pode o defender perante qualquer pessoa que viole o direito

concedido pelo Estado.

As questdes relativas aos Direitos de Propriedade Industrial podem ser de
natureza contratual, quando digam respeito a questdes econémicas ou patrimoniais,

ou de natureza registral quando digam respeito a constituicdo, modificagdo ou

extincdo dos direitos.

As questdoes de natureza contratual dizem respeito apenas as partes
intervenientes no contrato, caso mais frequente os contratos de licenciamento de
direitos, mas também contratos de franquia e os contratos de distribuicdo. As
questoes relativas a constituicdo dos direitos, na maioria das jurisdi¢des de natureza
registral, dizem respeito a funcao dos Estados de atribuir e regular direitos.

E necessario saber se os direitos de propriedade industrial, cujo registro é
constitutivo e tem efeito ergaomnes, podem ou ndo ser submetidos a arbitragem,

quando estejam em causa a constituicdo, titularidade e validade desses direitos.

104 5obre o tema, ver mais em FERREIRA, Gongalo da Cunha. Arbitragem e mediacdo em marcas e
patentes. In: TIMM, Luciano Benetti; MOSER, Luiz Gustavo Meira. Arbitragem e mediacdo em
propriedade intelectual, esportes e entretenimento. Curitiba: Appris, 2014, p. 11, 12 e 15.
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O ordenamento juridico de Portugal prevé que sao arbitraveis todas as
questoes suscetiveis de recurso judicial, exclui-se os casos em que haja
contrainteressados que ndo tenham acordado e aceitado o compromisso arbitral. O
entendimento portugués é mesmo difundido pela OMPI, através do seu Centro de
Arbitragem e Media¢do, que ndo faz distingdo entre questdes registraveis e nao

registraveis.

No Brasil, ndao havendo tratativa especifica, o tema ainda vai suscitar muitas
discussoes, pois o desenvolvimento da arbitragem na seara da Propriedade
Intelectual ainda é insuficiente. Pode se observar recentemente que ha um aumento
significativol% no surgimento de demandas arbitrais que tém por objeto, temas de
Propriedade Intelectual, e de alguns anos para ca o pais tem deixado de
simplesmente importar clausulas estrangeiras na resolu¢do de conflitos via
arbitragem. E neste contexto, que o INPI deve ser integrado e é crucial que nio pode
ser desconsiderado quando da apreciacao do tema. Nao podemos deixar de ressaltar
neste ponto que a adesao do INPI aos projetos de desenvolvimento da arbitragem
em Portugal, foi fundamental para que a arbitragem se firmasse de forma sélida e

muito mais desenvolvida.

Levando-se em consideracdo o compreendido até este momento, pode-se
dizer que, em principio, a arbitrabilidade objetiva em matéria de Propriedade
Intelectual ndo encontra barreiras. Porém, devemos nos lembrar que a tematica da
validade de direitos da propriedade industrial desencadeia certos questionamentos
e litigios. No Brasil, a questdo da validade é objeto da acdo de adjudicacdo

objetivando reivindicar a titularidade do titulo de Propriedade Industriall%.

105 Niimeros mostram maior aceitacdo da arbitragem no Brasil. 10 abr. 2014. Disponivel em:
http://www.conjur.com.br/2014- abr-10/selma-lemes- numeros-mostram-maior-aceitacao-
arbitragem -brasil>. Acesso em 02 maio 2020.

106 Elisabeth Kasznar Fekete sustenta, sobretudo no tocante as agoes reivindicatdrias de patente, de
forma genérica também podem se aplicar aos demais direitos de Propriedade Industrial, que: “A
medida adjudicatéria tem por escopo a sub-rogacdo retroativa dos direitos sobre a invencdo em
beneficio do reivindicante, o que levou o mestre Paul Mathély a indicar cinco consequéncias da a¢do,
cujos principais aqui resumiremos: i) o réu deve abster-se de cometer qualquer ato que possa
comprometer os direitos do reivindicante; se por exemplo, ele deixar o privilégio extinguir-se por
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A fim de se verificar e definir um possivel obstaculo que torne o litigio
inarbitravel no que tange a validade de direitos de patentes e marcas, devemos:
avaliar a extensao e limites da convengdo arbitral para que se chegue a conclusado de
que o tribunal arbitral tem sua jurisdicao limitada pela vontade das partes. Além
disso, deve existir uma adequada compreensao do direito a ser aplicado e a
observacao de possivel restricdo, como o impedimento de ordem publica, o que no
entendimento deste autor nao representaria um limite a arbitragem. Para aqueles
que advogam por uma impossibilidade do uso da arbitragem em conflitos de
propriedade industrial, alegam que quando se esta diante de direito constituido pelo
Estado, um tribunal privado ndo poderia invalidar tal ato de constituicdo. E,

portanto, um particular ndo poderia ir contra a autoridade do Estado.

O ato de constitui¢do conferido pelo Estado pode ser encarado como um ato
de soberania e, por isso, ndo poderia ser submetido a arbitragem. Apenas o Estado
teria legitimidade para deliberar sobre o tema. Caso ocorra desrespeito a esta

soberania, estariamos diante transgressao da ordem publical?”.

Em semelhanca a este argumento demonstrado, tem-se o entendimento de
que existiria apenas a legitimidade da jurisdicdo do Estado, pois direitos de
propriedade industrial sdo muitas vezes direitos de exclusividade e constituem

monopdlios. Por isso, ndo poderiam ser objeto da arbitragem, pois ndo teriam os

falta de pagamento das anuidades, respondera face ao reivindicante pelos danos; ii) o réu ndo pode
escapar da acdo reivindicatdria opondo-lhe a nulidade da patente sob litigio; iii) o reivindicante tem
interesse de fazer reconhecer seus direitos desde a origem (desde a data do pedido de patente); iv)
o usurpador deve restituir ndo somente a patente nacional, mais ainda, as patentes estrangeiras
requeridas ou obtidas como correspondentes a patente reivindicada; v) o usurpador deve restituir,
além da patente, os frutos prevenientes de sua exploragio” (FEKETE, Elisabeth Kasznar. As
Invengdes nas Sociedades Anonimas: Questdes Societarias e Concorrenciais e A¢oes Reivindicatorias
de Patente. In: SCHMIDT, Lélio Denicoli; FEKETE, Elisabeth Kasznar; BARBOSA, Denis Borges (Orgs.).
A adjudicacio dos interesses relativos a propriedade industrial no direito brasileiro. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010, p. 38).

107 Tal como descrevem COOK, Trevor; GARCIA, Alejandro I, op. cit, p. 39. A defender tal
posicionamento: REDFERN, A.; HUNTER, M. Law and practice of international commercial arbitration.
4. ed. London: Sweet and Maxwell, 2004, p. 139.
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requisitos necessarios para a criacdo ou, ainda, desconstituicao de direitos com

eficacia erga omnes.

Admitindo que a constituicao de direitos faz parte de um objetivo politico de
um Estado, onde haja preocupacdo em manter uma economia e mercado com seu
pleno funcionamento e uma concorréncia saudavel, existiria grave ameaca se
houvesse liberdade irrestrita por particulares para dispor e modificar direitos de

Propriedade Intelectual de acordo com o seu capricho08.

O Brasil, diversamente do que ocorre em Franca e Alemanha, nao adotou um
modelo de jurisdi¢do administrativa especifico diferente do contencioso?®. Temos
no ordenamento brasileiro algumas regras especificas e foros especiais, nos casos
em que exista conflito referente a patente ou marcal!l?. Portanto, estes seriam
fundamentos para a ndo sujei¢do de litigios de Propriedade Intelectual a tribunais
arbitrais no que se refere a marcas e patentes, pois estes litigios deveriam ser de

competéncia de tribunais administrativos e especificos para o feito.

108 Sobre o tema, um entendimento pela doutrina estrangeira: “In light of the possible public policy
justifications for the IP system, the desire of different states to restrict the ability of private parties to
interfere in the implementation of their policies may be warranted. It appears that the success of the
different polices underlying the very existence of the IP system would be at risk sight, this reasoning
would appear to provide a good argument in support of those who consider that IP disputes be
inarbitrable.

(-.) the reasoning underlying this objection is fatally flawed in light of the inter partes effect of arbitral
awards” (COOK, Trevor; GARCIA, Alejandro I, op. cit, p. 65 e n. 8).

109 Ainda sobre doutrina estrangeira: “For example Art. 45 of the People’s Republic of China Patent Act
and Arts. 41 and 42 of the People’s Republic of China Trade Mark Act grant exclusive jurisdiction to the
Patent Re-examination and Adjudication Board on invalidity of patent and trademark rights. See also
Art. 65 of the German Patents Act; s. 104 Indian Patents Act; Art. 80 Dutch Patents Act 1995 and 28
US.C. s. 1338. Art. 22(4) of EC Regulation 44/2001 (‘Brussels I Regulation’) provides: ‘in proceedings
concerned with the registration or validity of patentes, trade marks, designs, or other similar rights
required to be deposited or registered, the courts of the Member State in which the deposit or
registration has been applied for, has taken place or is under the terms of a Community instrument or
an international convention deemed to have taken place. Without prejudice to the jurisdiction of the
European Patent Office under the Convention on the Grant of European Patents, signed at Munich on 5
October 1973, the courts of each Member State shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile,
in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that
State” (COOK, Trevor; GARCIA, Alejandro 1, op. cit, p. 65 e n. 69).

110 cf. ibidem, p. 66 e n. 70.
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O ordenamento juridico brasileiro determina que, quando um litigio envolver
a nulidade de patente ou marca, este deve ser de competéncia da Justica Federal.
Este é o argumento de quem defende a inarbitrabilidade destes direitos11. A
participacdao do INPI em acdes de nulidade de direitos é objeto de grande
controvérsia doutrinaria no Brasil. O legislador brasileiro previu, de forma limitada,
que, quando ndo é autor na causa, o INPI intervira no feito. E neste ponto que surgem
discussoes sobre a forma de sua intervencdo. Sua atuacao dependeria da causa de
pedir e, portanto, ou seria parte (através de litisconsorcio passivo necessario) ou
seria amicus curiae'’?-113, Porém, o que se vé na atualidade é a pratica de incluir o
INPI no polo passivo da demanda, como réu, e, uma vez citado, se manifesta como
assistente. O proprio INPI, quando ingressa na acao na parte ativa, diverge quanto a

sua posicdo processual e, normalmente, atua de forma neutra no litigio.

Ainda sobre o Brasil, apesar de existir previsdo especifica para o tramite na
Justica Federal de demandas cujo objeto seja a nulidade de uma patente ou de uma
marca, onde o INPI seja autor ou litisconsorte necessario em razdo de vicio em seu
procedimento administrativo, como tratado anteriormente, este autor entende que
ndo ha na lei brasileira qualquer reserva expressa de jurisdicdo em casos em que a
autarquia federal ndo figure no processo como parte. Porém a opinido majoritaria

da doutrinall# é a da inarbitrabilidade, mesmo que apenas para a declaracao de

111 Conforme preceito do caput do art. 59 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, vide: “Art. 57. A
acdo de nulidade de patente sera ajuizada no foro da Justica Federal e o INPI, quando nio for autor,
intervira no feito.”

112 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmatico. 3.
ed. rev. e atual. Sdo Paulo: Saraiva, 2012, p. 284-310.

113 No que se refere a este tema, 0 mesmo se pode encontrar na doutrina italiana, que, embora
apresente a mesma logica de entendimento, mantém seu foco no tema da previsio legal de
legitimagdo concorrente (nos termos da LPI, qualquer pessoa com legitimo interesse tem
legitimidade para a propositura da acdo de nulidade de marca/patente). A respeito: FILOCAMA,
Fabio. Arbitrabilita delle controversie in materia di proprieta industriale. Rivista del Diritto
Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, Mildo, n. 10-11-12, p. 1146-1147, out./nov./dez.
2004, p. 1146-1147, notadamente n. 92.

114 SUMULA STJ do Brasil n. 150: “Compete a Justica Federal decidir sobre a existéncia de interesse
juridico que justifique a presenca, no processo, da Unido, suas autarquias ou empresas publicas.”
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nulidade de forma incidental, expressa pela LPI do Brasil, pelo art. 56, § 22115 g,
conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justica. Vale ressaltar que
entendo ser incoerente tal posicionamento do ST] brasileiro tendo em vista uma

interpretacdo do artigo 109, I da Constituicao Federal Brasileiralé.

De acordo com o autor Karim Y. Youssef!l7, h4 um movimento de morte da
inarbitrabilidade e que, cada vez mais, tem-se retirado todas as restricoes para o uso
da arbitragem quando se esta diante de qualquer tipo de litigio. Porém, podemos
afirmar que para que a arbitragem se torne cada vez mais utilizada, se faz necessario
que as legislacdes de cada ordenamento juridico retirem paulatinamente restricdes

quanto a arbitragem em matéria de propriedade intelectual.

Até o presente momento, ja demonstramos, na presente dissertacdo, os
argumentos que advogam pela inarbitrabilidade das questdes atinentes a validade
de titulos de propriedade industrial. Em relacdo aos que entendem pela
arbitrabilidade dos litigios de propriedade intelectual nesta questdo, estes

argumentam que, tendo em vista a vinculacdo das partes a arbitragem, sua sentenga

115 Art. 56. “A acdo de nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da vigéncia da patente, pelo
INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse; § 12 A nulidade da patente podera ser argiiida,
a qualquer tempo, como matéria de defesa; § 22 O juiz poderd, preventiva ou incidentalmente,
determinar a suspensio dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais proprios. ”

116 Art. 109. Aos juizes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a Unifo, entidade
autarquica ou empresa publica federal forem interessadas na condicdo de autoras, rés, assistentes
ou oponentes, exceto as de faléncia, as de acidentes de trabalho e as sujeitas a Justica Eleitoral e a
Justica do Trabalho;

117 Nesse sentido: “Arbitrators, more than courts, are likely to reason on arbitrability in simple and
global terms. In doubt, arbitrators usually trend to assert jurisdiction, on the basis that in so doing, they
are giving effect to the parties’ intention to arbitrate. Arguably, the duty of arbitrator to render an
enforceable award would not limit the arbitrator’s freedom to arbitrate what the parties have
submitted to them, since this duty only exists to the extent that the parties have not waives it.
Nevertheless, in popular viewpoints, international arbitrators, by virtue of their growing public mission,
are bound to raise arbitrability issues ex officio” (YOUSSEF, Karim Y. The death of inarbitrability,
arbitrability: international and comparative perspectives. Netherlands: Kluwer Law International,
2009, p. 56). Este autor entende que é interessante fazer uma critica a pratica ja consolidada de
profissionais da arbitragem que, muitas vezes subestimam a discussdo e simplesmente atestam a
jurisdicdo sem proferir decisdo de cunho jurisdicional a respeito, como tentativa de reforco da
compreensdo de que, naquele caso em especifico, a questdo foi analisada de modo minucioso, ndo
havendo razio a afastar, de plano, os poderes do tribunal arbitral para decidir a questdo, o que, se
preciso, pode ser reavaliado a qualquer momento, a depender do desenvolvimento do procedimento.
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possui efeitos interpartes. Outro argumento seria o de que a arbitragem é um
mecanismo de resolu¢do de conflitos versando sobre comércio internacional, logo
devem estar de acordo com a ordem publica internacional ou ordem publica interna

que esteja em acordo com o comércio internacionall18.

Por fim, pode-se depreender do apresentado até o momento, que, a partida,
ndo se deve entender como verdade que exista um impedimento no que se refere a
arbitragem dos litigios em matéria de Propriedade Intelectual. Porém, deve-se
atentar para as excecdes em casos em que ha previsao expressa de impedimento da
arbitrabilidade na convencao arbitral ou restricio oriunda do Estado. Isto tudo
mesmo que estejamos diante de apreciacdo de validade de direitos da propriedade

industrial.

A doutrina estrangeirall?, ao entender que é possivel o uso da arbitragem em
conflitos de Propriedade Intelectual, defende que a eficacia das decisdes do tribunal
arbitral sera interpartes ou até mesmo amplamente exequivel, devendo-se observar

que a autoridade estatal que é responsavel pelo registro seja notificada.

O fato é que notamos o pontapé inicial do desenvolvimento da arbitragem no
Brasil somente no ano de 2001 com a declaragdo de constitucionalidade da Lei de
Arbitragem pelo Superior Tribunal Federal Brasileiro, embora o Brasil tenha

promulgado sua Lei de Propriedade Industrial muito antes, em 1996.

118 Neste sentido: COOK, Trevor; GARCIA, Alejandro I, op. cit., p. 67.

119 Neste sentido: “What has emerged is a general distinction between those intellectual property rights
which derive from government action and result in a registration, and those that do not. This cannot be
seen as a bright line, however, as rights arising out of a registration may, depending on the country in
question, be seen as either non-arbitrable, arbitrable with exclusively inter partes effect or freely
arbitrable with perhaps a requirement that the government receive notice of the award before it
becomes enforceable. In contrast, there is little resistance to arbitrability of unregistered intellectual
property rights. The arbitrability of the various issues that may be inherent in the use of IP - antitrust,
criminal, export control and so on - also varies from country to country, and at least one such area is in
a state of flux. Thus, through court decisions, a growing number of nations have permitted arbitration
of competition disputes. Whether the criminal aspects of some IP laws will cut against this trend remains
to be seen. The foregoing notwithstanding, as a result of this lack of worldwide consistency, claimants
in IP disputes will need to use careful analysis to ensure the objective arbitrability of their claims as a
preliminary step to proceeding with arbitration. This requires that parties become familiar with the
public policies of the arbitration situs as well as that of each country in which it is anticipated that
enforcement of the award will be required to be sought.” CERTILMAN, Steven A.; LUTZKER, Joel, op. cit,, p. 71.
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A Lei de Arbitragem Brasileira da margens para diversas interpretacdes,
sendo muito ampla, visto que segue o modelo da Lei Modelo da UNCITRAL. Este
autor entende que a mera criagdo de normas nao seria o Unico meio para resolver
tal amplitude. Porém, olhando para outros ordenamentos juridicos, que resolveram
esta questdo, parece que seja correto buscar uma positivacdo. Portanto, a

arbitragem de certa forma, ainda “engatinha” no Brasil, diferentemente de Portugal,

onde ha um maior notério desenvolvimento do tema. Entdo, quando os tribunais
brasileiros forem postos a prova com novas situacdes referentes a Propriedade
Intelectual, deverdo exercer papel fundamental e relevante e dialogar com outros
ordenamentos juridicos para que haja de fato um maior desenvolvimento do tema

da arbitragem no Brasil.

IILIL A titularidade dos direitos de Propriedade Intelectual

E correto afirmar que de forma geral as controvérsias envolvendo a
propriedade intelectual dizem respeito tipicamente a titularidade, validade,
exigibilidade, violacdo ou apropriacdo indébita de um direito de propriedade
intelectual. Existem diversas situacdes em que a arbitragem pode ser empregada
como meio de resolucao de conflitos, tais como controvérsias envolvendo licencas
de propriedade intelectual, contratos de transferéncia de propriedade intelectual, a
exemplo, quando se esta diante da aquisicao de um negocio ou de uma empresa ou
contratos que prevejam o desenvolvimento da propriedade intelectual como

contratos de pesquisa ou de trabalho.

Porém como ja compreendido, mesmo quando houver um contrato de
arbitragem, algumas controvérsias de propriedade intelectual podem ndo ser
arbitraveis, e isto ird ser definido de acordo com as normas imperativas de cada
ordenamento juridico. Em alguns paises ha restricdo quanto a poderem certos tipos
de propriedade intelectual ser submetidos a arbitragem. Isso porque a existéncia de
um direito de propriedade intelectual muitas vezes traz a exigéncia de que os
titulares da propriedade intelectual o registrem junto a um 6rgao governamental (a
exemplo cita-se o INPI em Portugal e no Brasil) que tem poderes exclusivos para

conceder, alterar ou revogar o direito e determinar os seus limites. Portanto,
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controvérsias que afetam diretamente a existéncia ou validade de um direito de
propriedade intelectual podem nao ser arbitraveis de acordo com o ordenamento

juridico a ser analisado.

Em Portugal 120, a titularidade dos direitos de propriedade intelectual é
arbitravel mesmo que tais direitos estejam sujeitos a registro ou a deposito. Neste
caso, quando o Estado admitir uma transmissdo destes direitos entre particulares,
ndo ha que se falar em interesse publico como justificativa para afastar a utilizagdo

da arbitragem voluntaria para tais questdes!21.

Portanto, em Portugal, se a matéria ndo € de interesse publico, vedado pelo
Estado, se admite a arbitragem voluntaria no que se refere a titularidade dos direitos

de Propriedade Intelectual.

Como contraponto da visdo do ordenamento juridico portugués, vale
destacar a posicdo adotada pelo ordenamento juridico da Franca. Neste ultimo,
vigora o entendimento de que a titularidade de patentes que recaiam sobre
invencoOes de assalariados ndo seria arbitravel, pois sua conexado com trabalhadores

assalariados é uma questao de ordem publical?? relativa ao direito do trabalho.

A Lei Brasileira de Arbitragem em seu artigo 19123, traz de forma clara e
objetiva a questdo da arbitrabilidade dos direitos disponiveis, visto que estes podem
ser exercidos de forma livre pelo seu titular, inclusive podendo deles dispor,

alienando-os ou negociando-os, sem interferéncia por parte do Estado. De acordo

120 LAV Portuguesa (Lei n.2 63/2011) Artigo 19.2 Extensio da intervencio dos tribunais estaduais

“ —Nas matérias reguladas pela presente lei, os tribunais estaduais s6 podem intervir nos casos em
que esta o prevé.”

121 Neste sentido, Francis Gurry, "Objective Arbitrability. Antitrust Disputes. Intellectual Property
Disputes”, in AAVV, Objective Arbitrability. Antitrust Disputes. Intellectual Property Disputes, s.l,
1994, pp. 110 ss. (p.119)

122 Conferir, Bonet/Jarrosson, est. cit., p. 67

123 Lein®9.307, de 23 de setembro de 1996.Art. 1“ °As pessoas capazes de contratar poderao valer-
se da arbitragem para dirimir litigios relativos a direitos patrimoniais disponiveis.”
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com este diploma legal, os limites ao Principio da autonomia das partes podem ser
encontrados, no que se refere ao procedimento a ser adotado pelo arbitro ou a regra

a ser aplicada, na equidade ou no direito material reservado ao Estado.

Ha ainda limites intrinsecos que sdo os bons costumes!?4, que de forma geral
estdo ditados pela honestidade e o decoro social. E ainda ha um fator limitante que
impede a violacdo da ordem publical??, entendida como organizagao estatal da vida
social, segundo os preceitos do direito publico. Em Portugal a Lei de Arbitragem
voluntaria também prevé certa limitagcdo da arbitragem no que se refere a ordem

publica internacionall?¢, conforme se depreende de entendimento do artigo 54°.

Neste sentido, tanto no cenario brasileiro, quanto no internacional a partir
da entrada em vigor do Acordo TRIPS, vem aumentando a importincia da
arbitragem na seara dos direitos da propriedade intelectual, como género dos

Direitos de Autor e da Propriedade Industrial.12”

Tanto que, o Comité Brasileiro de Arbitragem denominado “CBAr”,

desenvolveu um projeto de pesquisa, por intermédio de seu Grupo de Estudos em

Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediacdo 128, com finalidade de tragar,

124 Como bem definem Gagliano e Pamplona Filho: “ O costume é o uso geral, constante e notdrio,
observado socialmente e correspondente a uma necessidade juridica. Trata-se de uma fonte do direito,
com objetividade evidentemente menor, uma vez que sua formulagio exige um procedimento difuso,
que nio se reduz a um procedimento formal, como se verifica na elaboracdo das leis.” (GAGLIANO,
Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direio Civil. 10. ed. rev. e atual. S3o Paulo:
Saraiva, 2008, p. 15.

125 No julgamento da SEC 802/US, Rel. Ministro JOSE DELGADO define a ordem ptiblica como: “sio
normas de ordem publica as constitucionais, as processuais, as administrativas, as penais, as de
organizacdo judiciaria, as fiscais, as de policia, as que protegem os incapazes, as que tratam de
organizacdo de familia, as que estabelecem condi¢cbes e formalidades para certos atos e as de
organizacdo econdmica”

126 LAV Portuguesa (Lein.2 63/2011) Artigo 54.2 Ordem ptiblica internacional “A sentenca proferida
em Portugal, numa arbitragem internacional em que haja sido aplicado direito ndo portugués ao
fundo da causa pode ser anulada com os fundamentos previstos no artigo 46.2 e ainda, caso deva ser
executada ou produzir outros efeitos em territério nacional, se tal conduzir a um resultado
manifestamente incompativel com os principios da ordem publica internacional.”

127 Revista Brasileira de Arbitragem, disponivel em https://cbar.org.br/site/wp-
content/uploads/2015/03/RBA_Especial_PIArbMed.pdf. Acesso em 21 de Dezembro de 2021.

128 Grupo de Estudos Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediacdo, disponivel em
https://cbar.org.br/site/propriedade-intelectual-arbitragem-e-mediacao. Acesso em 20 de
Dezembro de 2021.
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bianualmente, um panorama dos procedimentos arbitrais que englobem em suas

discussoes temas de propriedade intelectual (“P1”) no Brasil.

O trabalho foi organizado em etapas e inicialmente, houve um levantamento
junto aos principais centros arbitrais brasileiros quanto a dois panoramas
principais, quais sejam: o nimero de arbitragens ligadas a temas de PI que tenham
se encerrado no biénio 2015/16 e os valores envolvidos em ditos procedimentos. O

procedimento supracitado considerou como “Propriedade Intelectual” as seguintes

matérias: Patentes, Marcas, Direitos de Autor e Conexos, Concorréncia Desleal e

Contratos de Transferéncia de Tecnologia.

O resultado obtido foi: houve 61 procedimentos arbitrais envolvendo PI nas
instituicdes em analise, dentro de um universo de 384 arbitragens. Isto representa
aproximadamente 16% do numero total de procedimentos administrados pelas

camaras no periodo indicado.

Nas arbitragens envolvendo PI, a matéria representa, em média, 76% do
valor em disputa. Neste sentido, verifica-se que, no biénio 2015/16, os valores em
disputas envolvendo matérias de PI totalizaram R$ 73.753.910,57 em
procedimentos arbitrais. Nesse estudo, ressalta-se o fato de que nao foi apurado

nenhum procedimento envolvendo patentes.

Quanto as demais matérias, constatou-se no estudo, que Concorréncia
Desleal foi objeto de 41% dos procedimentos apurados (envolvendo R$
28.046.147,92), ao passo que Marcas foram objeto de 30% dos casos (envolvendo
R$ 28.000.000,00), Contratos de Transferéncia de Tecnologia, 28% (R$
17.395.762,65), e Direitos de Autor, 1% (R$ 312.000,00).

As controvérsias que movimentam, em média, os valores mais altos, sdo
aquelas envolvendo Marcas (R$ 1.555.555,56 por procedimento), seguidas de perto
por casos envolvendo Concorréncia Desleal (R$ 1.168.589,49) e Contratos de

Transferéncia de Tecnologia (R$ 1.023.280,15). Ja os conflitos envolvendo Direitos
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de Autor e Conexos representam valores bem menos significativos (R$ 312.000,00,

no unico procedimento apurado).

A instituicdo com maior nimero de disputas envolvendo PI foi o CAESP, com
52 procedimentos, que representaram 88% do numero total de arbitragens
administradas pela camara. Em contrapartida, as duas principais instituicoes
incluidas no trabalho (CCBC e CIESP/FIESP) - as quais, juntas, sao responsaveis por
58% do universo total de arbitragens pesquisadas - somaram apenas 1

procedimento envolvendo PI, com valor envolvido de R$ 312.000,00.

IILIIL Obrigacdes Contratuais

Os litigios decorrentes sobretudo de contratos de licenca ou transmissao de
direitos de propriedade intelectual sdo passiveis da utilizacdo da arbitragem
voluntaria. Isto ocorre visto que a vastiddo dos ordenamentos juridicos se traduz
em uma grande generalidade no tema. Desta forma, as obrigacdes contratuais da
transmissdo ou do licenciamento da exploracdo de bens intelectuais constituem a
maior e mais frequente parte dos casos envolvendo o recurso a arbitragem

voluntarial2d,

IILIV. Obrigacoes Extracontratuais

As obrigacdes extracontratuais resultantes de uma violacao de direitos de
Propriedade intelectual e de concorréncia desleal ou de violacdo de segredos de
negocios tém em seus litigios a possibilidade da ado¢do da arbitragem. Portanto, as
obrigacOes extracontratuais que resultam de um ato de contrafagcdo ou de outras

infracdes, via de regra, sdo arbitraveis.

No Brasil, € certo que ainda ha certa auséncia de julgados e poucos estudos
publicados em torno da matéria. Porém € fato de que existe uma interagdo entre o

direito da concorréncia e a arbitragem, que inicialmente era vista e entendida como

129 Conferir em VICENTE, Dario Moura, "A tutela internacional da propriedade intelectual.”, 22
edicdo. Almedina. Pg 478-479.
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incompativel, torna-se, pois, existente e reconhecida. Nesta oOtica e afirmacdo,
admitindo-se como possivel a arbitrabilidade de questdes concorrenciais, esta ndo
suprimiria o papel dos 6rgaos especializados, no caso brasileiro do CADE (Conselho
de Administrativo de Defesa Econdmica), mas uma apenas uma readaptac¢do na sua
atuacao, para garantir a eficacia da pratica do Direito da Concorréncia no plano das

relagdes contratuais do Direito Privado.

Podemos nos valer e trazer como exemplo dessa incidéncia de questdes
concorrenciais em procedimentos arbitrais o difundido por José Gabriel de
Almeida®3: “A e B celebram contrato de distribuicdo de um produto com clausula
de exclusividade, garantindo ainda o direito de A fixar o preco de revenda do
produto. O contrato possui clausula compromissdria e é levado ao conhecimento do
tribunal arbitral por B, alegando que teria liberdade de fixar os seus pre¢os, havendo

violagdo ao direito da concorréncia”.

Esta hipdtese acima aventada é apenas uma pequena possibilidade de
sujeicdo da concorréncia desleal a arbitragem. As questdes concorrenciais podem
ser apresentadas como objeto central do litigio, ou podem surgir de forma incidental
na instrucdo do procedimento. Podem surgir, por exemplo, ap6s uma decisao do
CADE ou do judiciario a respeito da conduta que viole a concorréncia. Ou ainda,
poderiam originar-se sem que haja suspeita pelos 6rgdos competentes da existéncia
de tal conduta, ou até mesmo, relacionadas a condutas anti concorrenciais ou

condutas unilaterais, hipdteses que possuem consequéncias e conclusoes distintas.

[sto posto, estamos diante do campo de interesses patrimoniais privados e,
portanto, é razoavel uma livre disponibilidade destas questdes. Quando ha uma
violacdo de direitos de Propriedade Intelectual ou de concorréncia desleal, o

causador do dano fica obrigado a reparar aquele que sofreu o dano.

130 Sobre o tema conferir em ALMEIDA, José Gabriel Assis de. A Arbitragem e o Direito da
Concorréncia. In: FERRAZ, Rafaella; MUNIZ, Joaquim de Paiva (Coord.). Arbitragem Doméstica e
Internacional: Estudos em Homenagem ao Prof. The6philo de Azeredo Santos. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2008. p. 199 e 202.
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Como estamos diante de obrigacoes decorrentes de interesses patrimoniais
privados e, muitas vezes, envolvendo grandes montas, ambas as partes do litigio
devem observar a confidencialidade. Isto se deve a importincia de garantir a
reputacao de produtos e servigos ou, até mesmo um segredo de neg6cio que envolve

o litigio.

Nao podemos deixar de observar e verificar a problematica existente na
sujeicdo a arbitragem, ainda que de forma incidental, da questdo prévia da validade
dos direitos de Propriedade Industrial no que tange ao deposito ou o registro desses
direitos. E o que podemos depreender do Regulamento de Bruxelas,
especificamente em seu art. 242, n? 4131, 0 mesmo podemos dizer da Convengdo de
Lugano, art. 229, n? 4132, Conforme preceituam estes dispositivos legais, o Estado
teria competéncia exclusiva e, assim, estaria afastada a possibilidade do uso da

arbitragem nestes temas especificos.

O entendimento do Tribunal de Justica da Unido Europeia sobre este tema é

o de exclusdo da admissibilidade da sujeicdo a arbitragem, mesmo que de forma

131 Regulamento (UE) n® 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, Artigo 24°: “Tém
competéncia exclusiva os seguintes tribunais de um Estado-Membro, independentemente do
domicilio das partes: (..) 4) Em matéria de registo ou validade de patentes, marcas, desenhos e
modelos e outros direitos analogos sujeitos a dep6sito ou a registo, independentemente de a questio
ser suscitada por via de acdo ou por via de excegio, os tribunais do Estado-Membro onde o depésito
ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um instrumento
da Unido ou de uma convencio internacional. Sem prejuizo da competéncia do Instituto Europeu de
Patentes ao abrigo da Convencao relativa a Emissdo de Patentes Europeias, assinada em Munique em
5 de outubro de 1973, os tribunais de cada Estado-Membro sdo os inicos competentes em matéria
de registo ou de validade das patentes europeias emitidas para esse Estado-Membro.”

132 Convencdo relativa a competéncia judiciaria e a execucio de decisdes em matéria civil e comercial

Celebrada em Lugano em 16 de Setembro de 1988 (88/592/CEE), Artigo 222: “Tém competéncia
exclusiva, qualquer que seja o domicilio: (...)Em matéria de inscrigdo ou de validade de patentes,
marcas, desenhos e modelos e de outros direitos analogos sujeitos a depdsito ou a registo, quer a
questao seja suscitada por via de ac¢do quer por via de excepc¢ao, os tribunais do Estado vinculado
pela presente convengdo em cujo territorio o depdsito ou o registo tiver sido requerido, efectuado ou
considerado efectuado nos termos de um instrumento comunitirio ou de uma convenc¢do
internacional; Sem prejuizo da competéncia do Instituto Europeu de Patentes, nos termos da
convencio relativa a emissdo de patentes europeias, assinada em Munique em 5 de Outubro de 1973,
os tribunais de cada Estado vinculado pela presente convencdo sdo os Unicos competentes, sem
consideracdo de domicilio, em matéria de inscrigdo ou de validade de uma patente europeia emitida
para esse Estado, quer a questao seja suscitada por via de ac¢do quer por via de excep¢do;”
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incidental, da apuracdo de responsabilidade quando do ndo cumprimento de um

contrato de licenca ou por violacdo de qualquer direito intelectuall33.

Mesmo que estejamos diante de uma matéria reservada ao poder do Estado,
podemos concluir que ha espacgo para a utilizacdo da arbitragem nos casos em que
a decisdao produza apenas efeitos interpartes e que estejamos diante de um
ordenamento juridico permissivo para que seja alegado pelo demandado a titulo de

excecdo a invalidade do direito invocado em juizo.

IILV. A protecao de investimentos estrangeiros e a Propriedade Intelectual
No tocante a protecdo de investimentos estrangeiros, muito se questiona
acerca da possibilidade de renuncia por parte do licenciado quanto a alegacao de
validade de Direito de Propriedade Industrial. Miguel Asensio em sua obra 134
analisa a possibilidade de o licenciado renunciar a alegacdo de validade de um

direito de sua propriedade industrial em sede contratual de forma definitiva.

Miguel aduz que, parte da doutrina Europeia, tomando como exemplo a
Espanha, reconhece a validade da supracitada restri¢do, no entanto, ressalta que tal
entendimento é minoritario, o que se justifica no carater de interesse geral se
sobrepondo ao interesse privado. Tal afirmativa se debruca no reconhecimento do
carater geral concernente ao tema na eliminacdo de patentes e marcas que se

encontram inclusas nas causas de nulidade.

O carater de interesse geral se comprova no imenso indice de legitimacao
que vem sendo reconhecido com finalidade de autorizar e legitimar o ingresso em
demandas judiciais com pleito de nulidade estabelecidas nas referidas Leis, se
confirmando ainda nos prazos prescricionais estabelecidos (esta previsto na
legislacdo que patentes possuem periodo de validade e nos 5 anos seguintes, a

caducidade - conforme art. 113.2, da Lei de Patentes Espanhola; enquanto marcas,

133 VICENTE, Déario Moura, op. cit., p. 479.

134 MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto De. Arbitraje y Contratos Internacionales sobre Propriedad
Industrial en el Derecho Espanol in Revista de La Corte Espafiola de Arbitraje, 1992, p 42.
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tratando-se de nulidade absoluta, se configura como imprescritivel - conforme art.

48.2, da Lei de Marcas).

Neste diapasdo, resta cristalina a existéncia de interesse geral da sociedade
no tema. Ha motivo de ordem publica, no sentido de que o sistema competitivo ndo
deve ser bloqueado por barreiras erigidas ao amparo de um direito de propriedade
industrial questionavel. A discussdao de validade de uma patente suplanta os

interesses privados.

O Comité Brasileiro de Arbitragem (“CBAr”), por meio de seu Grupo de
Estudos em Propriedade Intelectual, Arbitragem e Mediacdo, langou um projeto de
pesquisa a fim de tragar, bianualmente, um panorama brasileiro dos procedimentos
arbitrais que envolvam em suas discussdes temas de propriedade intelectual (“PI”).

Em sua primeira etapa foi realizado levantamento junto aos principais centros
arbitrais brasileiros quanto a (i) o numero de arbitragens ligadas a temas de PI que
tenham se encerrado no biénio 2015/16 e (ii) os valores envolvidos em ditos

procedimentos. A pesquisa considerou como “Propriedade Intelectual” as seguintes

matérias: Patentes, Marcas, Direitos de Autor e Conexos, Concorréncia Desleal e

Contratos de Transferéncia de Tecnologia.

Ainda neste compasso, vislumbra-se que nos ultimos tempos, tem havido
uma maior e numerosa apari¢do do uso da arbitragem de investimentos em litigios
que estao de certa forma conectados a tutela internacional de direitos intelectuais
quando haja fundamento na violagao pelos Estados no acolhimento das regras que
os protegem, principalmente na ocorréncia de casos mais famosos e de grande

relevancia.

Ao longo dos anos foram elaborados e publicados diversos tratados bilaterais
e multilaterais visando a protecdo dos investimentos em que se consolidou de forma
expressa e admitindo o uso da arbitragem de investimentos como forma alternativa
de resolucdo de conflitos. A propriedade intelectual estaria entendida e definida
como uma categoria possivel de bens constituintes de investimentos que seriam

protegidos por estes tratados e que, caso haja uma violacao de regras que protegem
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o investidor estrangeiro, poderia se valer da arbitragem para a resolucdo dos
litigios. Deve existir tratamento justo e equitativo e uma protecdo plena e segura aos

investimentos estrangeiros.

Todos os Estados buscam invariavelmente uma maior atracdo de
investimentos estrangeiros como objetivo primordial em um cenario econdémico
cada vez mais globalizado para aquecimento de sua economia. Quando ha maior
atracdo de investimento externo por uma nac¢ao, isto pode resultar na reducdo de
sua carga tributaria, em maiores subsidios governamentais, geracdo de empregos,
investimentos em infraestrutura ou criacao de zonas francas de negocios. Por isso a
importancia da saude da economia de um pais, e numa maior seguranca juridica

perceptivel aos investidores de forma a atrai-los.

A incerteza de atuar em um ambiente desconhecido e inseguro, afasta os
investimentos externos. Existe um grande temor por parte dos investidores da
possibilidade de expropriacio de seus bens e, pesa de forma extremamente
relevante na sua decisdo, de investir ou ndo em um pais. Aqui cumpre ressaltar que
além da seguranca juridica, a estabilidade politica de um pais é sempre observada
como fator importante na hora da decisao, por parte do investidor, na escolha por

qual estado 0 mesmo ira investir.

Podemos dizer que a via Estatal é a forma mais tradicional de resolucao de
litigios em matéria de investimento, onde o Estado da nacionalidade do investidor
ird decidir a matéria em um processo denominado protecao diplomatical3s. Ocorre
que esta forma tradicional de resolucao de conflitos é muito menos atrativa tendo
em vista a existéncia da falta de autonomia por parte do investidor na condugao do
processo. A essa falta de autonomia se une o fato de que um confronto entre dois
Estados cria um verdadeiro atrito politico que poderia se tornar um conflito até
mesmo bélico, que ameacgaria os Estados e seus cidaddaos e em ultima analise os

investimentos.

135 CHOI, Won-Mog. The present and future of the investor-State dispute settlement paradigm.
Journal of International Economic Law, [s.l], v. 10, n. 3, p.725-747, 9 ago. 2007. Disponivel em:
<http://dx.doi.org/10.1093 /jiel/jgm024>. Acesso em 29 de junho 2020.
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Por isso, a arbitragem de investimentos, surge como uma soluc¢do
extremamente sedutora e cada vez mais util para os investidores a fim de conferir
maior seguranca para casos em que os direitos dos investidores sejam violados. Esta
nova modalidade, antes inexistente, de arbitragem, admite a possibilidade de o
investidor figurar no polo reclamante e o pais receptor dos investimentos o polo de

reclamado em agdo perante tribunal arbitral.

O Projeto de Convencao sobre Investimentos Estrangeiros, foi o pontapé
inicial para criacdo de um regime de protecdo ao investimento que apesar de
discutido no ambito da OCDE (Organizacdo para Cooperacao e Desenvolvimento
Econ6mico) nao foi adotado por seus Estados membros em sua totalidade. No ano
de 1966 com o apoio e incentivo do Banco Mundial foi adotada a Convencgao para a
Resolucdao de Controvérsias sobre Investimentos entre Estados e Nacionais de
Outros Estados que foi responsavel pela criagdo do ICSID, o Centro Internacional de

Solugdo de Controvérsias de Investimento.

Com a criacdo deste centro, o0 mesmo passaria a ser o responsavel por
garantir de forma plenatudo o que fosse necessario do ponto de vista administrativo
para a realizagdo de procedimentos de arbitragem e conciliagio. Em 1959, foi
concluido o primeiro Acordo de Promocao e Protecao Reciproca de Investimentos,
nos moldes contemporaneos, entre Alemanha e Paquistdo e, desde entdo, a
Alemanha ja assinou mais de 100 acordos, acompanhada, em seguida, pela Franca e
pela Suica em programas similares, de modo que, atualmente, os Estados Unidos da
América e todos os paises da Europa Ocidental tornaram a negociacao de Bilateral

Investment Treaties (BITs) um elemento central da sua politica externa econémica.

Como visto, as regras do ICSID sdo estabelecidas por esta convengdo, que
conta atualmente com mais de 160 estados-membros, e que regem a maiorias dos

processos arbitrais entre os investidores e os Estados participantes.
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Sobre este tema da arbitragem de investimentos, interessante se faz referir
ao caso Philip Morris v. Uruguail3®, onde o requerente alegou que as regras do
Estado do Uruguai sobre a forma e apresentacdao de embalagens de tabaco, assim
como os avisos obrigatorios sobre os possiveis efeitos do consumo do tabaco na
saude, possuiam um carater expropriatorio, violando o direito a um tratamento
justo e equitativo, pois de certa forma, limitariam a utilizacao dessas embalagens da
marca Marlboro e, como consequéncia, importaria em certa medida em uma

diminuicdo no valor da marca.

O Estado Uruguaio visando uma significativa redu¢do no consumo de tabaco
por parte de seus nacionais, editou duas medidas. A primeira delas, foi estabelecido
pela Portaria n® 514 do Ministério da Saude Publica do pais trazia a exigéncia de que
cada marca de cigarro deveria ser comercializada sob uma tnica variante. E a
segunda medida, que foi estabelecida por um decreto do presidente do Uruguai,
trouxe a exigéncia de que a maior parte da superficie da embalagem dos macos de
cigarro fossem ocupadas por imagens de adverténcia aos danos causados pelo uso

de cigarros a saude humana.

Extremamente insatisfeita e se sentindo prejudicada, em resposta a ambas as
medidas editadas pelo governo uruguaio, a empresa Philip Morris contestou no
ambito do BIT assinado pelo Uruguai e Suica entendendo a edicao de tais medidas
como expropriacdo indireta dos investimentos da empresa no pais. E entdo ajuizou

acdo arbitral junto ao ICSID em fevereiro do ano de 2010.

Esta acdo arbitral ajuizada por Philip Morris tinha sobretudo quatro
argumentos principais: a clara expropriacdo de marcas registradas, por parte do

Uruguai, o que seria vedado pelo artigo 5° do BIT137. Além disso, alega o fato de ter

136 Disponivel em
<https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/litigation/2512 /UY_Philip%20Morris%20S%C3
%80RL%20v.%20Uruguay.pdf>. Acesso em 5 de junho de 2020.

137 Agreement between the Swiss Confederation and the Oriental Republic of Uruguay on the
Reciprocal Promotion and Protection of Investments, Art. 5: “ Dispossession, compensation - (1)
Neither of the Contracting Parties shall take, either directly or indirectly, measures of expropriation,
nationalization or any other measure having the same nature or the same effect against investments
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sido negado a empresa um tratamento justo e equitativo e o acesso a justica vide
artigo 3(2) da Convencdo. Alega que teve seu direito de usar e dispor de sua

propriedade violado de forma clara, estabelecido pelo artigo 3(1) do referido BIT138.

Antes da criacao por tais medidas por parte do Estado do Uruguai, a empresa
Philip Morris, comercializava diversas variacdes e opcdes de seus produtos, tais
como Marlboro Green, Marlboro Gold, Marlboro Blue e Marlboro Red. Existia o
entendimento por parte da empresa de havia garantia do uso exclusivo, e que o
registro de marca também garantiria o uso desta marca de forma livre. E, por isso a
empresa considerou o ato da edi¢do de tais medidas como uma violacao direta do
art. 52 do Tratado, que prevé a prote¢do contra a expropriacdo indireta. A alegacao
por parte do Estado do Uruguai é a de que ndo ha um direito absoluto, pois, a

legislacdo apenas salvaguarda a empresa o direito ao uso exclusivo da marca.

A defesa do Uruguai ainda alega que as medidas criadas pelo Estado nao se
configuram em expropriacdo indireta, uma vez que apenas se limitou a gerar
reducdo dos lucros da empresa, e, portanto, ndo assistiria razdo em se falar em
desapropriacao. E que tal ato regulatdrio consistira apenas no exercicio e gozo da
boa-fé do seu legitimo poder de policia. A garantia de tratamento justo e equitativo

é provisdao padrdo nos mais diversos acordos de investimento e se encontra

belonging to investors of the other Contracting Party, unless the measures are taken for the public
benefit as established by law, on a non-discriminatory basis, and under due process of law, and
provided that provisions be made for effective and adequate compensation. The amount of
compensation, interest included, shall be settles in the currency of the country of origin of the
investment and paid without delay to the person entitled thereto. (...)"

138 Agreement between the Swiss Confederation and the Oriental Republic of Uruguay on the
Reciprocal Promotion and Protection of Investments, Art. 3: “Protection and treatment of
investments - (1) Each Contracting Party shall protect within its territory investments made in
accordance with its legislation by investors of the other Contracting Party and shall not impais by
unreasonable or discriminatory measus the management, maintenance, use, enjoyment, extension,
sale and, should it so happen, liquidation of such investments. In particular, each Contracting Party
shall issue necessary authorizations mentioned in Article 2, paragraph (2) of this Agreement; (2)
Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment within its territory of the
investments of the investors of the other Contracting Party. This treatment shall not be less
favourable than that granted by each Contracting Party to investments made within its territory by
its own investors, or than that granted by each Contracting Party to the investments made within its
own territory by investors of the most favoured nation, if this latter treatment is more favourable.”
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estabelecida no acordo Suico-Uruguaio no art. 3(2)139, que prevé o tratamento justo

e equitativo em diversos acordos de investimento.

Em contrapartida a empresa Philip Morris alegava que o ato objeto da lide
era arbitrario e irrazoavel, pois o Estado Uruguai ndo comprovou a necessidade da
aplicacdo da regra a exigéncia da variante tnica. Ao final do processo, o Tribunal
decidiu em favor do Uruguai, uma vez que a Organizacao Pan-Americana da Saude e
a Organizacdo Mundial da Saude, a OMS, que atuaram no processo na figura de
amicus curiae, e opinaram pela consideracao da Convenc¢ao-Quadro para Controle

do Tabaco, entre outros dispositivos de direito internacional.

O resultado foi de que todas as alega¢des da empresa autora da acdo, Philip
Morris foram rejeitadas. As custas do processo foram pagas pelas préprias partes,
no entanto o Uruguai seria reembolsado no valor de 7 milhdes de ddlares e a autora
deveria realizar o pagamento de todos os custos administrativos do tribunal. Nota-
se que de acordo com as regras do ICSID o tribunal tem ampla autoridade para
decidir como serao divididos os custos do processo. Nesse caso o tribunal optou por
aderir ao principio do loser pays, que € de pratica inconsistente entre os tribunais

arbitrais do ICSID.

A analise de caso parece se encaixar nesse paradigma quando se consideram
que as reivindicagdes mais extremas feitas pelo investidor, como o direito ao uso
absoluto de marcas registradas ou de que haveria um compromisso de que o Estado
mantivesse suas leis favoraveis aos investimentos estrangeiros, foram rechacadas
unanimemente, com apenas uma opinido divergente tendo sido emitida pelo arbitro
indicado pela Philip Morris no que diz respeito a outra tematica, da negacao de
justica. A disposicdo da empresa em seguir com a acdo arbitral, que € custosa e

demorada, com argumentos que soam pouco convincentes ndo poderia ser

139 “Art. 3 Protection et traitement des investissements: (2) Chaque Partie Contractante assurera sur
son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de I'autre Partie
Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie
Contractante a des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui
accordé par chaque Partie Contractante a des investissements effectués sur son territoire par les
investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.”
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explicada pela expectativa de compensacao futura pela acdo arbitral, mas sim pelo

interesse na revogacdo das medidas contestadas no processo arbitral.

Esse argumento se torna ainda mais convincente a medida que se verifica que
a Philip Morris se envolveu em uma verdadeira cruzada contra leis anti fumo que
incluem casos arbitrais como Philip Morris v. Australia e envolvimento no abandono
da adocdo de politicas anti fumo no Togo e na Namibia, que mostram que a mera

ameaca do uso de ISDS pode modificar a atuacdo do Estado.

O regime de protecdo de investimentos, que surgiu na década de 1960,
comecou a ser alvo de escrutinio inédito apos a repercussao de casos polémicos apds
adécada de 1990. Investidores movidos pela novidade do regime e a reconfiguragao
da ordem economica global frustraram as expectativas ao iniciar processos contra
paises desenvolvidos, o que trouxe ao debate renovada demanda por reformas. No
entanto, a novidade ndo era a polémica em torno da arbitragem privada por si so,
mas o seu uso contra paises desenvolvidos em contradi¢do ao objetivo inicial desse
mecanismo que era proteger os investidores desses paises da instabilidade de

paises em desenvolvimento.

Sob maior escrutinio foram percebidas deficiéncias do regime como a falta
de transparéncia, elevados custos, percepcdo de parcialidade dos arbitros e
inconsisténcia das decisdes. Uma dessas preocupagdes com o regime internacional
de investimento € a capacidade que teriam os investidores em questionar medidas
reguladoras legitimas pelo uso do sistema legal paralelo que é oferecido pelo ISDS.
Apesar de ndo ser previsto a determinacdo de que um Estado reverta uma medida
de seu direito doméstico pelos tribunais arbitrais de investimento, o alto custo
desses procedimentos legais, associados a perda de reputacdo e consequentemente
de investimentos faz com que um processo arbitral seja potencialmente um
mecanismo de coacao ou pelo menos pressdo para que paises revoguem medidas

consideradas pelos investidores como inconvenientes.

A derrota da empresa no caso Philip Morris v. Uruguai, muito pelo contrario

do que uma anadlise preliminar desatenta poderia indicar, ndo abona os defeitos
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desse regime, mas os expoe. A analise de casos de arbitragem a partir da década de
1990 feita por Pelc (2017) revela que a instrumentalizacdo do ISDS como forma de
promover inibicdo regulatoria nao é meramente incidente isolado, mas tendéncia
generalizada no regime. Essa observacdao faz urgente a adocao de reformas.
Impulsionado pela polémica, elaborou-se propostas para suprir algumas dessas
deficiéncias. Estas variam de propostas de interferéncia minima no regime, como a
exclusao de alguns temas delicados da jurisdicao dos acordos de investimento e a
adequacao de outros topicos especificos pela renegociacdao dos tratados relevantes,
a propostas radicais de adocdo de um regime centralizado de protecdo de

investimento, culminando num tribunal multilateral de investimento.

Propostas ousadas como a criacdo de um mecanismo de apelacdo ou de um
tribunal internacional dedicado ao tema podem ser uteis para resolucao de alguns
dos problemas mais evidentes no regime como falta de transparéncia e
inconsisténcia de decisoes. O primeiro, mais viavel, seria uma forma de impedir que
decisOes erroneas ou descabidas sejam adotadas, trazendo maior seguranca e
previsibilidade ao regime, tanto para investidores como para Estados. A cria¢do de
tribunal multilateral, que exigiria um esforgo politico praticamente impossivel na
atual conjuntura global, deveria vir acompanhado de um padrao global para
tratamento de investimentos estrangeiros. O atual regime é composto de diversos
acordos e o julgamento de disputas envolvendo regras que podem divergir de forma
significante por um Unico 6rgdo permanente é uma tarefa desafiadora. Ainda mais
importante seria entender que tipo de regime global emergiria da criacao desse tipo
de tribunal e se ele meramente reproduziria os padrdes falhos encontrados no
regime atual. Sendo assim o movimento de reforma seria meramente uma tentativa

de tornar o ISDS mais aceitavel sob novo roétulo.

A abordagem mais realista, especialmente para paises pequenos como o
Uruguai que ndo tem condi¢des de sozinhos se isolar do regime de protecao ao
investimento como o Brasil fez, seria a de reformas pontuais aos tratados e regras,
tanto os globais como a Convenc¢ado do ICSID, quanto os especificos, como os BITs.
Analisou-se principalmente trés propostas: a criacdo de excec¢des a arbitragem de

investimento em casos pré-determinados, a mudan¢a no modelo de alocacdo das
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custas processuais e a criagdo de um mecanismo de afastamento sumario de casos

frivolos.

A proposta que responde mais diretamente a questdao em estudo, a inibigao
regulatoria, em todos os seus aspectos e ndo somente em relagdo a industria do
cigarro é a adocdo da regra inglesa, ou loser pays, como padrdao na alocacao das
despesas arbitrais. O reconhecimento expresso do direito do Estado de exercer seu
poder de policia, a exemplo do novo modelo de BIT estadunidense, e a formalizagdo
de um mecanismo de afastamento de agdes frivolas sumadario também sdo
possibilidades positivas de reforma, apesar de limita¢gdes. Ainda que confirme
expectativas negativas em relacdo ao regime internacional de investimento, no caso
Philip Morris v. Uruguai é possivel identificar prentncios de como seria julgado um
caso arbitral de investimento apds uma reforma positiva. Afastou-se todos os
argumentos legais do investidor afirmando-se a poder do Estado em regular as
atividades econdmicas em beneficio da saude publica. Atribuiu-se ao investidor o

pagamento das custas do processo, ainda que parcialmente.

Essas decisdes foram, no entanto, tomadas dentro da discricionariedade do
tribunal que poderia ter tomado outros rumos caso os arbitros fossem outros.
Mostra-se necessaria a adoc¢do desse curso de agdo como regra, nao apenas de forma
a corrigir os desequilibrios do regime em favor dos investidores, mas também evitar
acOes oportunistas, que se aproveitam da falta de seguranca juridica para utilizar o

ISDS como uma forma legalizada de chantagem.

Desequilibrios em favor de investidores tornam necessaria a adog¢ao de
reformas no tratamento recebido pelos investimentos estrangeiros no ambito do

regime internacional de investimento.

Propostas que respondem diretamente as causas da inibicao regulatdria
como a alteracio no método de alocacdo das despesas processuais, o
reconhecimento formal do poder regulatério nos textos dos tratados de
investimento e o estabelecimento de um mecanismo de afastamento sumario de

acoes frivolas devem ser considerados em uma eventual reforma do regime.
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O Brasil preferiu ndo aderir ao referido método de arbitragem, o governo
iniciou um modelo alternativo de acordo bilateral — o Acordo de Cooperacdo e
Facilitacdo de Investimentos (ACFI) —, assinado pela primeira vez no més de marc¢o
de 2015 como o modelo brasileiro para regulacao de investimentos estrangeiros,
tanto em relacdo aqueles de estrangeiras que entram no Brasil quanto aos de

brasileiros que sairem do Brasil.

IIL.VL Direito aplicavel a arbitrabilidade

A arbitrabilidade objetiva encontra-se prevista no artigo 12 da Lei de
Arbitragem brasileira (Lei n? 9.307/1996). Esta determina, dispde e estabelece que
se faz necessario que o direito, que se denomina objeto da lide, seja patrimonial e

disponivel.

Para que um direito patrimonial seja classificado como disponivel, é
imprescindivel que este possa ser alienado ou cedido pelo seu titular. A titulo de
exemplo, cito as acdes de estado, como casamento, filiacdo e poder familiar, tais
quais as ac¢des de direito penal, que nao podem ser, em si, arbitraveis do ponto de
vista objetivo.140 No entanto, as consequéncias a titulo patrimonial oriundas destes
direitos, podem ser matéria objeto de arbitragem. Como exemplo, o direito
alimentar possui carater indisponivel, porém, se faz possivel neste cenario,

transacionar o valor devido, sendo considerada esta parcela, portanto, arbitravel.141

Necessario se faz para melhor compreensdao do estudo em andamento,
verificar o motivo de existéncia do filtro de arbitrabilidade objetiva. Todo Estado
Nacional possui plena autonomia para a tomada de decisdes, com fulcro em suas
compreensdes de natureza econémica e social, desde que ndo contrariem a ordem

legislativa, sendo certo que esses assuntos podem se tornar ou nao objeto de

140 BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de Arbitragem. Sdo Paulo: Atlas, 2014, p.12.
141 Ibidem, loc. cit.
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arbitragem, e que além disso, matérias de interesse publico devem ser privativas

dos legisladores e cortes nacionais.!4?

Neste compasso, mostra-se imperioso ressaltar e destacar que o fato de certa
norma tratar sobre certa matéria ndo tera como consequéncia imediata a sua
inarbitrabilidade, ou seja, ndo tornar-se-a impossivel de ser passivel de arbitragem
com efeitos automaticos, tendo em vista que os litigios resultantes dessa regulacao
poderdao ser considerados arbitraveis, se fazendo necessario realizar uma
verificacdo de inarbitrabilidade a luz de cada caso concreto, sendo esta realizada a
partir da exegese do dispositivo.143 Desta forma, conclui-se que o rol de direitos

inarbitraveis no ordenamento brasileiro nao é exaustivo.

O autor Eduardo Damiao Gongalves faz, a titulo exemplificativo, um rol de
matérias nao-arbitraveis, sendo objetivamente incluido nesta lista os litigios de
direito de concorréncia, contudo, autor também afirma que, no caso concreto, ndo
haveria qualquer impedimento caso um arbitro decidisse pela nulidade de certos
atos a luz da legislacdo antitruste!44. Portanto, nesta breve analise, a arbitrabilidade
no direito brasileiro corresponde a um campo inobjetivo, inconclusivo e, portanto,

de debate progressivo.

Se faz necessario neste cendrio, diferenciar alguns conceitos que sao
constantemente confundidos e considerados sinénimos, apesar de nao serem. O
doutrinador Bernardo Lima explana as diferencas entre transigibilidade,

disponibilidade, patrimonialidade, injuntividade da norma e ordem publica.l4>

O escritor esclarece que em diversos ordenamentos juridicos, os contetdos

indisponiveis também sdo intransigiveis, o que pode levar um intérprete a obter

142 MASSON, Mariana. A arbitrabilidade objetiva na perspectiva do direito brasileiro em face da
promulgagdo do Decreto 4.311/02 (Convengdo de Nova York). 2005. Dissertacdo (Mestrado em
Direito Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de Sdo Paulo, Sdo Paulo, 2005, p.33.
143 GONCALVES, Eduardo Damiao. Arbitrabilidade objetiva. 2008. Tese (Doutorado em Direito
Internacional), Faculdade de Direito, Universidade de Sdo Paulo, Sdo Paulo, 2008, p.191.

144 [bidem, p. 193.

145 LIMA, Bernardo Silva de. A arbitralidade do dano ambiental e seu ressarcimento. Dissertacdao
(Mestrado em Direito) - Universidade Federal da Bahia. 2009, p. 50.
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uma equivocada conclusao de que ambos significam a mesma coisal#t. No entanto,
transigibilidade significa que determinada demanda é passivel de ser submetida a
um negocio juridico a fim de se realizar a auto composicao da lide, enquanto, por
outro lado, disponibilidade é definida como qualidade de uma situagdo juridica da
qual seu titular permite, por vontade propria, a sua modificacdo ou extingdo.14”

Portanto, nem toda matéria intransigivel é indisponivel e vice e versal48.

De igual forma, ndo se deve confundir os conceitos de disponibilidade e
patrimonialidade, ao passo que a situagdo juridica disponivel é caracterizada por
sua possibilidade de ser alterada ou extinta dependendo apenas da vontade de seu
titular, enquanto a situagdo juridica patrimonial é aquela em a troca por dinheiro
torna-se possivell#. A confusdo entre esses dois conceitos se da ao fato de que a
indisponibilidade podera gerar a auséncia de patrimonialidade em uma situagdo

juridica.150

Tanto a indisponibilidade de uma situacao juridica quanto a injuntividade de
uma norma sdo fatidicamente limitacdes da autonomia privada, mas, apesar disto,
ambos institutos ndo podem ser considerados como sinonimos. Uma norma
injuntiva é aquela que é resultado de um sistema normativo estatal ou de ordem
publica, assim, ndo necessariamente esta norma injuntiva fornecera sinais de que a
situacdo juridica descrita é disponivel ou indisponivel, ou seja, a norma injuntiva
devera versar sobre uma certa situacado juridica que, por sua vez, podera esta ser

modificada ou extinta por vontade de seu titular (disponivel) ou ndo (indisponivel).

Finalmente, sobre a ordem publica, considerando o posicionamento de
Bernardo Lima, que para tanto, renunciou a definicdo de José Augusto Fortuna e

Rafaela Lacorte Vitale Pimental®1, estabelecendo que esta é um conjunto “de regras

146 [bidem, p. 50

147 [bidem, p. 50-51.

148 [bidem, p. 52.

149 [bidem, p. 53.

150 [bidem, p. 54.

151 COSTA, José Augusto Fortuna; PIMENTA, Rafaela Lacorte Vitale apud LIMA, Bernardo Silva de. A
arbitralidade do dano ambiental e seu ressarcimento. Dissertacdo (Mestrado em Direito) -
Universidade Federal da Bahia. 2009, p. 55.
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e principios aptos a manter a unicidade das instituicdes do foro e a proteger os
profundos sentimentos de justica e moral de determinada sociedade em

determinada época”, assim, Bernardo Lima afirma que:

“A norma injuntiva ndo é necessariamente norma e ordem publica, mas fatalmente a
norma de ordem ptblica serd injuntiva. De qualquer modo, valer-se de ordem ptiblica
e de norma injuntiva é pisar em terreno onde a autonomia da vontade ndo vai muito
longe, razdo pela qual, embora ndo se possa confundir o seu contetido com a
disponibilidade da situagdo juridica, como vimos, é de se registrar que, também nesse
plano, ndo hd possibilidade de exercicio da vontade particular. Isto, mais uma vez, ndo
representa necessariamente a inadmissibilidade da submissdo do litigio a apreciagdo
de juizo arbitral, ja que, novamente, nem sempre uma questdo de ordem publica
determinard a indisponibilidade da situagdo juridica. Nesse caso, caberd ao drbitro
cuidar de ndo violar a ordem publica com a sua decisdo, ou ainda, negar-se a seguir o
procedimento arbitral caso as regras escolhidas pelas partes para solucionar o litigio

contrariem a ordem publica e os bons costumes.”152

Portanto, uma questdo de ordem publica nem sempre sera resolvida
obrigatoriamente com a indisponibilidade de um direito, em que o arbitro devera
em sua funcdo essencial analisar a questao submetida ao juizo arbitral e resolvé-la
de maneira satisfatdria, respeitando os parametros de ordem publica e ainda sua
funcdo de observar sua competéncia e proferir a recusa do prosseguimento de
procedimento arbitral, quando as regras escolhidas no caso concreto contrariarem

a ordem publica e os bons costumes.153

Resta cristalino que principios como a ordem publica sdo os parametros para
regular a arbitragem que, apesar de ser considerado abstrato, possui capacidade de
interferir tanto na validade de sentencas arbitrais domésticas, quanto na eficacia de

sentencas arbitrais estrangeiras!>4. Assim, seu conceito para fins de arbitragem se

152 LIMA, Bernardo Silva de. A arbitralidade do dano ambiental e seu ressarcimento. Dissertacao
(Mestrado em Direito) - Universidade Federal da Bahia. 2009, p. 55.

153 [bidem. p. 56

154 BARROCAS, Manuel Pereira. A ordem publica na arbitragem. Revista da Ordem dos Advogados
(separata). Ano 74, I, Lisboa,jan/mar, 2014. Disponivel em:
https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad82d
9a00000
16e127b7d25b0d70845&docguid=15fa657708ed311e7b7a9010000000000&hitguid=15fa657708e
d311 e7b7a9010000000000&spos=1&epos=1&td=4000&context=56&crumb-
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define como um conjunto de principios fundamentais do ordenamento juridico de
um determinado Estado, sendo certo que tais principios perpassam por valores de

ordem ética, econdmica e social.155

No entanto é preciso estabelecer uma espécie limitacao para a autonomia das
partes no campo da arbitragem, essa via de resolucdao de conflitos nas ultimas
décadas originou maior flexibilizacdo do conceito de arbitrabilidade,
predominantemente em sua esfera objetiva°¢. Assim, no decorrer do tempo,
argumentos relativos a autonomia das partes, como a liberdade contratual e o
principio da boa-fé comecaram a impedir que certas partes conseguissem negar a
arbitrabilidade de uma disputa, tentando focar-se em limita¢gdes de ordem publica.
Desta forma, essas partes agora deveriam cumprir a clausula deliberadamente
assinada e se valer da via arbitral para dirimir a disputa, respeitando a expectativa
da parte contraria, e, a ordem publica, cada vez mais fica abandonada, ao passo que

arbitros e juizes passaram a ser similares em maior escalal>7.

Fora dado a este método de resolugdes de conflitos, uma espécie de voto de
confianga, passando a arbitragem a ser utilizada em campos sensiveis do direito,
possuindo, porém, alta atividade econdmica, algo que seria impossivel décadas

atras.1ss

Para impedir que haja abusos de poder econémico, bem como para garantir
uma justa concorréncia no mercado interno e externo, buscando zelar pelos
interesses individuais e coletivos da sociedade, foi criado o Direito Concorrencial,
sendo certo que este direito utiliza ditames constitucionais relacionados a funcao

social, livre concorréncia e liberdade de iniciativa.l5°

action=append&crumblabel=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&
endChunk=1. Acesso em: 12 de dezembro de 2021

155 Ibidem.

156 YOUSSEF, Karim. The death of inarbitrability. In: MISTELIS, Loukas A; BREKOULAS Stravos L.
(Eds.). Arbitrability: International and comparative perspectives. 2009, p. 50-51.

157 [bidem, p. 51

158 Ibidem, loc. cit.

159 FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luis. Teoria geral da
arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 683
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O Direito Concorrencial, possui como principais parametros, trés funcdes
basicas. A primeira delas, é a funcdo preventiva, que se conceitua como o controle
de estruturas de mercado que possam desencadear concentracdo econdmica
exacerbada e, principalmente, um abuso de poder econémico; a segunda funcao, é a
repressiva, que se conceitua como a imposicio de sang¢des para condutas
prejudiciais a livre concorréncia, como, por exemplo a formacao de cartel; e ainda, a
terceira funcdo denominada informativa, que é definida como a disseminagdo da
cultura concorrencial na sociedade.1®® Portanto, a principal finalidade deste ramo
do direito ndo é tutelar o concorrente em si, mas a concorréncia propriamente dita,
sendo esse procedimento considerado benéfico ao mercado, ao consumidor e até
aos concorrentes, desde que todo o procedimento esteja respaldado em lei, ndo

contrariando qualquer principio norteador ou disposic¢ao legal.

Diante do exposto acima, entendo que o Direito Concorrencial figura como
um ramo majoritariamente de carater publico e, que, seguindo a mesma linha,
consequentemente, acarreta na incidéncia de muitas normas de ordem publica.
Todavia, conforme ja observado anteriormente, a mera constatacio de norma
cogente ndo implica na indisponibilidade do direito e numa inarbitrabilidade total

da questdolel.

Deste modo, ndo é comum que os referidos dispositivos legais abarquem em
suas normas, dispositivos que versem sobre a viabilidade ou ndo de se submeterem
a via arbitral para dirimir disputas acerca do Direito Concorrenciall®2. Ainda sobre
o tema supracitado, os autores José Antonio Fichtner, Sergio Nelson Mannheimer e
André Luis Monteiro trazem a voga um exemplo pratico na seara da arbitrabilidade
no Direito Concorrencial. No exemplo, supde-se que um grupo de empresas constata
que uma outra empresa descumpriu um contrato que previa a obrigacdo de todos
0s contratantes estabelecerem os mesmos pre¢os sob o mesmo produto em
determinada area e, em consequéncia, iniciam uma arbitragem em face da empresa

infratora da disposicao contratuall®3. No caso concreto hipotético apresentado, se

160 [hidem, p. 683-684
161 Thidem. p. 684-.
162 Ibidem, loc. cit.
163 Thidem, p. 687
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questiona a possibilidade de aplicacdo da legislacdo antitruste e ha ainda o
questionamento acerca do cabimento aos arbitros do dever de aplicacdo do referido
diploma legal, mesmo se as partes nao fizerem qualquer mengdo sobre qualquer

infracdo ao Direito Concorrenciall64,

Em resolucdo do caso acima narrado, os autores nao se utilizam do
entendimento estrangeiro como instrumento resolutivo, para concluir que, apesar
das partes de uma arbitragem terem o direito de eleger o Direito aplicavel na
resolucao do conflito, essa liberdade nao é plena, tendo eficacia limitada, ficando
adstrita a regra do art. 22, §19 da Lei de Arbitragem brasileira, que versa que
“poderdo as partes escolher, livremente, as regras de direito que serdo aplicadas na
arbitragem, desde que nado haja violagdo aos bons costumes e a ordem publica”165,
sendo assim, podemos considerar que, deixar de aplicar a legislagdo do Direito
Concorrencial violaria a propria ordem publica, afinal, caso a conclusao fosse pela
inaplicabilidade do direito antitruste, a via arbitral se tornaria uma verdadeira rota
de fuga para aqueles que pretendessem desrespeitar os preceitos concorrenciais do

ordenamento brasileiro166,

Ainda sobre a utilidade da aplicacdo da arbitragem em ramos sensiveis do
direito, como por exemplo no Direito do Trabalho, mister ressaltar que
historicamente a jurisprudéncia do Tribunal Superior Trabalhista se posicionava
majoritariamente em desfavor da pratica por intermédio da via arbitral para dirimir
conflitos provenientes de dissidios individuais trabalhistas, decisdo essa
fundamentada principalmente na afirmacao de inarbitrabilidade objetiva devido a
existéncia do principio da indisponibilidade dos direitos do trabalhador¢’, previsto,

a época, nos arts. 99, 44 e 468 da Consolidacdo das Lei do Trabalho!%® (CLT do

164 Thidem, p. 692.

165 BRASIL. Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispoe sobre a arbitragem. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19307.htm. Acesso em: 5 out. 2019.

166 FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luis. Op. cit., p.
694.

167 FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luis. Op. Cit., p.705.
168 BRASIL. Decreto-lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943. Aprova a Consolidagdo das Leis do
Trabalho. Disponivel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>.
Acesso em: 04 out. 2019.
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Brasil). Vale destacar que, ap6s a Carta Magna atual, a incerteza acerca da
arbitrabilidade no direito trabalhista passou a ser exclusivamente para dissidios
individuais, vez que a propria Constituicao Federal brasileira prevé em seu art. 114,

§ 19, que “frustrada a negociacdo coletiva, as partes poderdo eleger arbitros”, me

mostrando, portanto, indubitavel a vontade do constituinte de que a arbitragem

fosse utilizada no Direito do Trabalho6°.

Apesar de haver a iniciativa do referido dispositivo constitucional pela
arbitragem na seara trabalhista, tal movimento e progresso continua paulatino e
timido, e 0o motivo possivelmente seja pelo fato da doutrina ndo se sentir confortavel
ainda em adotar uma solucao que seja desassociada ao paternalismo estatal.170
Partindo do pressuposto pratico e utilitarista, utilizar a arbitragem para resolver
disputas relativas a direitos trabalhistas € um caminho extremamente positivo, pois
desafogaria o Judiciario trabalhista, que somadas a outros pontos positivos da
arbitragem, como celeridade, a possibilidade de ter profissionais no tema como

arbitros e a confidencialidade, resultam em uma excelente op¢ao a ser adotadal’! .

Embora a via arbitral jamais tenha sido expressamente proibida para a
resolucao de demandas trabalhistas individuais, notou-se uma consideravel
resisténcia para a sua adog¢do!’2. Foi apenas com a Reforma Trabalhista, em 2017,
que a duvida que em torno da arbitrabilidade objetiva de dissidios trabalhistas

individuais deixou de existir, pois o referido diploma legal estabeleceu que:

Art. 507 - A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneragdo seja superior a
duas vezes o limite mdximo estabelecido para os beneficios do Regime Geral de
Previdéncia Social, poderd ser pactuada cldusula compromisséria de arbitragem,
desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concorddncia expressa, nos

termos previstos na Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996.

169 FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luis., Op. Cit.,, p. 705-
706

170 [bidem, p. 706

171 Ibidem, loc. cit

172 Ibidem, loc. cit.
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Diante dos estudos despendidos até aqui, este autor, entende que litigios
individuais trabalhistas sdo passiveis de arbitragem, seja sob o ponto de vista
objetivo ou subjetivo, no entanto, nao significa que nao existam condi¢des para que
os dissidios desse tipo sejam arbitraveis, de forma que pelo menos dois requisitos

devam ser preenchidos.173

que o conflito trabalhista seja passivel do instituto objeto do presente estudo,
devera constar em contrato remuneracdo superior duas vezes ao limite de
beneficios do Regime Geral de Previdéncia Social, valor no ano de 2018
representado pela quantia de R$ 11.291, 60, portanto, o critério adotado é o
patrimonial objetivo, este enfrenta severas criticas pela doutrina, em razdo do custo
beneficio de uma arbitragem.174 A Reforma Trabalhista de 2017 também trouxe a
necessidade da iniciativa de pactuacao da clausula compromissoéria, que deveria ter

sido do empregado e ndo do empregador.17>

O direito trabalhista busca adotar um rito simplificador, como por exemplo o
principio da oralidade, no entanto, na seara pratica deste, rotineiramente se observa
alta demora para marcacgao de audiéncias, nesse sentido, a arbitragem pode auxiliar,
considerando o alto indice de acdes em evidéncia, sendo considerada uma forma
alternativa de resolucdo de conflitos dotada de consideravel celeridade. Neste
diapasao, se faz preciso nos voltarmos a possibilidade de utilizacdo da arbitragem

pela Administracao Publica.

O uso da arbitragem para dirimir causas envolvendo a Administracao Publica
também encontrou resisténcia, contudo com a recente reforma da Lei de Arbitragem
no Brasil, o instituto vem ganhando espaco, acarretando elevado progresso para a

discussaol’e,

173 FICHTNER, José Antonio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luis. Op. Cit. p.716.
174 Ibidem, op. cit.

175 Ibidem, op. cit.

176 CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. 6. Ed. Sdo Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.
430.
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Originalmente, a Lei supramencionada, ja contava em seu art. 12 com a
permissdao para a Administracdo Publica celebrar contratos com clausulas
compromissdrias inclusas, afinal os entes federativos, independentemente de serem
diretos ou indiretos, sdo capazes de celebrar contratos, contudo, obviamente, desde
que respeitados os limites da arbitrabilidade objetiva, ou seja, o objeto da disputa

deveria ser um direito patrimonial indisponivell77.

Neste compasso, a Lei no. 13.129 de 2015, passou a prever dois paragrafos
ao artigo 12. No entanto, tais dispositivos ndo sao um aval para que atos de império
da Administracdo Publica sejam matéria de arbitragem, ao passo que estes refletem
o interesse publico primario da sociedade, e por consequéncia, portanto, torna-se
impossivel submeter tal espécie a arbitragem, ou seja, o impedimento se da em
razado de sua natureza indisponivel.178

(o]

Os paragrafos do referido artigo, nesse sentido, versam que: § 1“ °a

administracao publica direta e indireta podera utilizar-se da arbitragem para
dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponiveis.”, e o §22, disciplina
que “A autoridade ou o 6rgdo competente da administragdo publica direta para a
celebracao de convengdo de arbitragem é a mesma para a realizacdo de acordos ou
transagoes.” Desta forma, acabando com qualquer incerteza acerca da possibilidade
de um membro da Administracdo Publica poder fazer uso da via arbitral para

resolver uma causa.l”?

Ainda sobre a tematica de estudar a possibilidade de a Administracdo Publica
utilizar a arbitragem, deve-se observar o carater de imprescindibilidade de
observacao ao principio da publicidade 18°, principio este que foi devidamente
prestigiado com a reforma legislativa ao ordenamento brasileiro em matéria de

arbitragem com a inclusdo do §32 ao art. 22 da Lei de Arbitragem.

177 Ibidem. Loc. cit.
178 Ihidem, p. 431.
179 Ibidem. p. 432.
180 Ibidem, loc. cit.
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Em razao do carater de prevaléncia do interesse publico, mesmo que o tema
verse sobre arbitragem, deverd ser rejeitado qualquer decisao através da
confidencialidade, de modo que a transparéncia de entidades da Administra¢do
Publica deve ser a mais ampla possivel, assim como no Judiciario, de modo que
cabera também a propria Instituicdo fazer com que as informacdes referentes ao
procedimento arbitral estejam facilmente acessiveis para o publico que esteja

interessadol8l,

Diante dos estudos acima, observo que a utilizacdo da arbitragem vem
crescendo consideravelmente nas mais diversas areas do Direito, por mais
controversa que sua utilizacao seja, é possivel concluir que a arbitrabilidade tem se

flexibilizado e progredido significativamente ao decorrer do tempo.

Resta de forma clara, que ndo existe uma uniformidade entre os mais
diversos ordenamentos juridicos no que se refere a qual direito se deve aplicar
quando estamos diante da arbitrabilidade de um conflito. Qual direito devemos
utilizar? Esta é uma pergunta que muitas vezes coloca este tema em grandes
dificuldades e duvidas. Como visto, a localizacdao de arbitragem influencia sobre a
arbitrabilidade. Portanto importa em saber inicialmente em qual pais esta a

arbitragem.

A exemplo, em Portugal, a lex arbitri dita a resposta, ou seja, caso um
determinado litigio ndo possa ser decidido por um tribunal arbitral dada a uma
proibicdo legal expressa pelo ordenamento deste pais, os tribunais estaduais irdo
ter a legitimidade para decidir a sobre a questdo. Nao parece que esta seja a questao
mais dificil acerca do tema de qual direito seria aplicavel ao tema. O tema toma
contornos de maiores questionamentos quando se esta diante de um tribunal
arbitral presente em um determinado estado, se pronuncia sobre a validade de um
direito de propriedade industrial que tenha sido registrado em outro pais. Este é o

caso de um conflito transnacional de direitos e quando se aplica a lei de um pais que

181 Thidem. p.433.
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seja diferente da lex loci protectionis'®?, isto poderia gerar uma sentenca arbitral
inaplicavel e sem eficacia alguma pois a mesma ndo poderia ser reconhecida por
este Estado responsavel pelo registro de tal direito. O direito portugués traz a
resposta em seu artigo 1 da Lei de Arbitragem voluntarial®. Quando haja a questao
da arbitrabilidade em matéria de propriedade industrial relativo a um conflito
interno, ou seja, dentro do territorio de Portugal, o tribunal arbitral portugués é
legitimo para decidir. Porém, o mesmo artigo também diz que caso o objeto de um
conflito seja o de reconhecimento de sentencga arbitral de pais estrangeiro, alei deste

pais devera ser aplicada ao caso, ou seja, a lex fori.

182 Sobre o tema, ver mais em: VICENTE, Dario Moura. A Tutela Internacional da Propriedade
Intelectual. 22 edigao. Almedina, 2019., pg 481-482.

183 Artigo 1 LAV.
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Conclusao

O tema e a questdo da arbitrabilidade em matéria de direito intelectual
apresenta algumas divergéncias, que culminam em debates mais abrangentes, e que
transcendem ao Direito de Propriedade Industrial e a arbitragem. Portanto, o tema
necessita de um olhar amplo e com conhecimentos em outros ramos do direito,

como o Direito Concorrencial e o Direito Administrativo.

E bem verdade que a arbitragem ganhou grande importincia como meio
alternativo de resolucdo de conflitos no que se refere a Propriedade Intelectual e
isto esta claro. E um movimento sem volta, pois o uso da arbitragem na matéria é
fundamental tendo em vista o contexto de um mundo moderno e globalizado em que

as situacdes e questdes postas ao direito necessitam de respostas rapidas e eficazes.

O direito autoral e o direito industrial através de marcas e patentes, sao
objetos de disputas que transcendem os limites territoriais originais de seu criador.
A transnacionalidade dos conflitos é ponto fundamental nesse movimento de

favorecimento da arbitragem.

Em Portugal, o Direito necessitou de uma resposta rapida para solucionar a
questdo da entrada dos medicamentos genéricos no pais. A Lei n? 62/2011 havia
sido criada pelo legislador portugués para acabar com um grande gargalo causado
pelo contencioso administrativo existente a época. E beneficiou o pais com a
facilitacdo da entrada dos medicamentos genéricos no mercado. O legislador

desafogou, por poucos anos, a via contenciosa e abriu espago para a via arbitral.

Pois com o DL n2 110/2018, o legislador Portugués aboliu o regime da
arbitragem necessaria. Mas mantém a acdo especial do art. 32, a ser intentada no TPI
ou, havendo acordo dos interessados, num tribunal arbitral, que acresce, assim, aos

meios gerais de tutela das patentes, de que se pode langar mao neste tribunal.

Porém como visto, o legislador, acaba por tomar uma atitude contraria ao
beneficio anterior, pois coloca maior peso novamente ao sistema contencioso, com

a criacdo de um contencioso sui generis de indole preventiva conforme demonstrado
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por Evaristo Mendes. O TPI passa a ser o responsavel pela tutela e protecao dos

direitos de exclusivo.

Com o fim da figura da arbitragem necessaria e, portanto, tendo os titulares
de direitos aberta a via contenciosa geral junto do TPI, em caso de infracdo ou
ameaca iminente de infracdo, questiona-se se seria justificavel passar para este

adicional contencioso sui generis, de indole essencialmente preventiva.

E bem verdade que, ap6s a conclusdo com a obtencdo das formalidades
administrativas necessarias para a comercializacdo dos medicamentos genéricos, o
risco de infragdo, no caso dos medicamentos comercialmente atrativos, se eleva de
forma consideravel, mas dai ndo decorre a necessidade de uma tal agdo para uma

tutela efetiva dos direitos, ap0s a cessacdo da arbitragem necessaria.

Esta acdo especial, criada pelo legislador portugués como uma agdo
simplificada, destinada a correr em paralelo com o procedimento tendente a obter
a AIM relacionada, e que, uma vez cumpridas as formalidades administrativas, o
titular da AIM saberia se existe ou nao algum direito privativo em vigor, conheceria
0 seu exato ambito e duracao e, portanto, poderia, sem maiores riscos ou entraves,
colocar o seu produto no mercado uma vez terminado esse direito exclusivo. Este
foi o primeiro objetivo explicito da Lei n? 62/2011, mas a pergunta que se faz é se

esta acdo continua a ser um meio adequado para atingir tal objetivo.

Nado ha uma unica e facil resposta para tal questionamento. A proposicao da
acdo é facultativa e que ndo é atrativa ao ponto de levar todas as farmacéuticas
titulares de patentes e CCP a fazerem uso dela. Portanto, o assunto merece maior

reflexdo e ainda carece de maior desenvolvimento ao longo dos anos.

E, portanto, a pergunta que fica é se estara o TPI pronto e apto a responder

de forma eficaz e pronta a todas a questdes que lhes serao postas.

Isto ocasionou imensos questionamentos e criticas e em face do importante

contencioso que se gerou sobre o assunto, sobretudo numa fase mais adiantada de
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aplicacdo da Lei n? 62/2011, o legislador viu-se forcado a intervir, através da nova
redacdo do art. 3.3. Todavia, nos parece que a aplicacdo deste preceito tera sera

escasso pois o grosso das a¢des devera ser deslocado para o TPI.

Entdo cabera, ao TPI realizar eficaz triagem e diferenciar o que sdo
contestacoes de validade sérias, legitimamente fundadas em processos paralelos
ocorridos noutros paises, e sobretudo respeitantes a patentes de uso ou de nova

geracdo, do que sdao meros expedientes dilatérios ou obstrutivos.

Certo é que esta tarefa ndo sera facil e com toda certeza ira despender
imensos recursos e esforcos dos julgadores e legisladores. Este autor entende e
defende que tal sistema em Portugal, devera ser totalmente repensado e
reformulado de forma que os beneficios anteriormente conferidos ndao podem ser
perdidos. Somente com o passar dos anos poderemos ter maior clareza e certeza de

forma a olhar de maneira comparada e analisar com maior seguranca os fatos.

Em Portugal, a titularidade dos direitos de propriedade intelectual é
arbitravel mesmo que tais direitos estejam sujeitos a registro ou a deposito. Neste
caso, quando o Estado admitir uma transmissado destes direitos entre particulares,
ndo ha que se falar em interesse publico como justificativa para afastar a utilizagdo

da arbitragem voluntaria para tais questdes.

Portanto, em Portugal, se a matéria ndo € de interesse publico, vedado pelo
Estado, se admite a arbitragem voluntaria no que se refere a titularidade dos direitos

de Propriedade Intelectual.

Ao se debrugar na legislacdo brasileira, pode-se concluir a primeira vista,
pela impossibilidade de se invalidar uma patente por intermédio de processo
arbitral. Havendo nulidade de direito de propriedade que deixe de cumprir
quaisquer requisitos de patenteabilidade, para que seja reconhecida sua invalidade
e que se torne inoponivel a terceiros, carece de processo administrativo de nulidade
que profira decisdo terminativa ou uma decisao através de uma acdo propria de

nulidade de ato administrativo, ajuizada na Justica Federal. O Direito brasileiro



106

continua a ser muito dependente da atuacdo do Estado, neste ponto, a Justica

Federal.

No entanto, este autor entende e defende que inexiste, tanto no Brasil como
em Portugal, obstaculo intransponivel a resolucao de litigios de Propriedade
Industrial pela arbitragem, mesmo quando surjam questdes, incidentalmente,

atinentes a validade de direitos de propriedade industrial.

Nem mesmo o suposto fundamento de se tratar de matéria de ordem publica,
o que ha de se apreciar caso a caso, serve a justificar o afastamento da arbitragem
dos litigios de propriedade industrial, notadamente aqueles que tém como objeto de

discussao decorrente a invalidade de direitos.

Do mesmo modo, entendo que no Brasil ndo ha qualquer Obice a
possibilidade de os arbitros conhecerem e julgarem, inclusive principaliter, questdes
de Propriedade Industrial, e particularmente aquelas que toquem a (in)validade de

direitos de patentes e marcas, inclusive com eficacia erga omnes.

A eficacia erga omnes do julgado, seja ele arbitral ou estatal, em matéria de
propriedade industrial decorre do fato de que o registro (sua constituicio ou
desconstituicdo) opera seus efeitos em face de todos, indiscriminadamente, por
conta do direito material em jogo.

Fato é que a arbitragem avanca a passos largos no Brasil e diversas discussdes tém
surgido a partir do crescimento do niumero de casos em arbitragem na Propriedade
Industrial, com destaque, sobre a possibilidade de atuacdo na esfera arbitral do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, responsavel pela analise e
concessao dos direitos de Propriedade Industrial (em especial, marcas e patentes)

no pais.

Sem duvidas, a Propriedade Industrial desempenha um papel de suma
importancia para a consolidacao de paises em desenvolvimento. Um ambiente de

by

protecao efetiva e célere a Propriedade Industrial viabiliza, entre outros, o
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desenvolvimento tecnoldgico e a estabilidade necessaria para investimentos no

pais, no que a arbitragem pode exercer papel crucial.

E importante, no entanto, entender se existe no pafs sistema capaz de
possibilitar a discussdo e decisdo arbitral a respeito da nulidade de direitos de
Propriedade Intelectual, em que, por expressa previsao legal, deve ser o INPI parte

do litigio.

No entanto, existe ainda, grande confusdo acerca do que seriam os direitos
tidos como disponiveis, sujeitos a discussao arbitral. Portanto, importante
relembrar a diferenciacdo entre o interesse publico primario, o interesse a que se
destina a Administracdo Publica, alcancando o interesse da coletividade e
supremacia sobre o particular, e o interesse secundario, que nada mais é que o

interesse patrimonial do Estado.

O INPI ¢, pois, plenamente capaz de implementar a arbitragem nos litigios em
que se vé envolvido, tendo em foco desafogar o Poder Judiciario, bem como garantir
celeridade e efetividade a solucdo dos conflitos eminentemente técnicos,
privilegiando o interesse publico e ndo conflituando com este. Nas discussoes sobre
a validade de marcas e patentes, em apreco ao principio da eficiéncia, ndao ha
empecilho ao INPI, considerando juizo de razoabilidade e necessidade, optar pela
arbitragem. Ora, quem recorre a arbitragem nao renuncia a direito, tio somente
escolhe um outro caminho. E indisponibilidade do interesse publico ndo é o mesmo

que indisponibilidade do processo judicial.

Os gestores e procuradores do INPI poderao tranquilamente incentivar a
arbitragem, se considerarem que o préprio instituto, muitas vezes, no curso de
litigios judiciais, apoia a tese autoral de nulidade de marcas ou patentes, requerendo
a procedéncia dos pedidos formulados, ou ratifica acordos de diversas naturezas

(como, por exemplo, de coexisténcia de marcas antes tidas em conflito).

Fora as vantagens intrinsecas da arbitragem (velocidade, limitacdo de

recursos, especialidade técnica dos arbitros, peritos e profissionais envolvidos), o
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INPI certamente sera beneficiado em termos financeiros, ja que a autarquia,
invariavelmente, arca com honorarios sucumbenciais, enquanto que no
procedimento arbitral tal 6nus podera ser previamente excluido. O mesmo podera
ser observado com relacdo aos custos do procedimento, cuja atribuicdo podera ser

direcionada aos particulares envolvidos.

E possivel concluir que inexistem vedag¢des para a atuacdo do INPI em
tribunais arbitrais, de modo que a resolucao de conflitos envolvendo a Propriedade
Industrial pode vir a ser cada vez mais célere e em constante prestigio a cooperagao
e autonomia das partes litigantes, se modificada a postura excludente hoje em

pratica.

Cite-se, por exemplo, a enorme resisténcia do INPI em participar de
audiéncias de conciliacdo e mediacdo do artigo 334 do Codigo de Processo Civil, a

demonstrar tratar-se essencialmente de uma questdao de mentalidade.

Nessa conjuntura, ao invés de manifestar-se irrestritamente sobre seu
desinteresse pela ado¢do de métodos alternativos de solu¢do de disputas, em
especial arbitragens, o ideal seria a modernizacao dos regulamentos internos do
INPI, em observancia do Codigo de Processo Civil e da Lei que regulamenta a Auto
composicao na Administracdo Publica (Lei 13.140/2015), com a fixacao de
parametros para efetivacdo de acordos e métodos alternativos para resolugdo de

litigios envolvendo a Propriedade Industrial.

A exemplo do Governo do Estado de Sao Paulo que, em 31/07/2019,
promulgou o Decreto no. 64.356, criando normas e instrucdes para a Administracao
Publica direta e indireta e suas autarquias na resolucdo de conflitos por meio da

arbitragem.

Apés o estudo e analise da questdo, este autor entende que o Estado nado deve
ter o monopolio da decisdao dos litigios envolvendo direito intelectual, e que os
interessados podem e devem recorrer a arbitragem, buscando maior eficiéncia e

uma resposta mais célere, é algo que o estado ndo € capaz de prover.
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Diante de todo o exposto ndo ha que se falar numa completa inarbitrabilidade
de questdes de direito intelectual tanto no Brasil, como em Portugal. Deve-se
observar sempre e se analisar caso a caso para avaliar se estamos diante de matéria
reservada ao Estado e com vedac¢do completa da arbitragem. E bem verdade que o
direito portugués esta muito mais avancado no tema, pois o Direito brasileiro coloca
muitas vezes demasiado peso e poder nas maos do Estado. Porém o ordenamento

brasileiro tem recentemente observado avancos significativos neste ponto.

Este autor entende e defende a arbitrabilidade de todas as questdes de
direito intelectual pois isto impacta de forma significativa na economia de um estado
e a Autonomia privada deve sempre ser privilegiada. O fato de um interesse publico
ser resguardado nao devera impedir de forma absoluta a arbitrabilidade de uma
questdo. Deverao serem feitas ponderacdes com o uso da razoabilidade para se

definir quais sdo os limites.
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