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RESUMO

Brasil e Portugal séo paises que hoje possuem uma histéria compartilhada por
mais de trezentos anos. A relagdo entre os paises exprime proximidade de
interesses morais, politicos, culturais, sociais e econdmicos, além de lacos de
amizade, cooperagao e consulta entre republicas. A arbitragem reduz o volume
processual que permeia o Poder Judiciario, sendo uma técnica que leva em
meédia seis meses de duracdo no Brasil e doze meses em Portugal. A
metodologia utilizada consiste na reviséo de literatura com abordagem qualitativa
e método comparativo composto pela fase analitica, integrativa e comparativa.
Depois de passar pelas trés fases, o estudo chegou nos resultados e discussdes
nos quais verificou-se que no Brasil o problema de morosidade é mais agravado
no comparativo com Portugal, sendo que ainda sim existe uma demora
exacerbada na resolucdo de causas civeis e comerciais judiciais em ambos
paises. No que se refere a celeridade, verificou-se que em Portugal a arbitragem
nao tem grande diferenga da justica comum, pelo contrario, leva-se quase o dobro
do tempo para resolugédo da disputa, ou seja, € uma desvantagem fazer a opg¢ao
pelo procedimento arbitral na ocorréncia de conflito envolvendo marcas. O unico
diferencial ficou a cargo dos custos financeiros mais baixos na arbitragem do que
a disputa na justica comum. No Brasil, somente o tempo para resolugao do
conflito € mais proveitoso que em Portugal. O trabalho concluiu pela necessidade
de estimulo a arbitragem voltada para a propriedade intelectual e a
especializacdo de profissionais na resolucido de problemas que envolvem as
marcas, devido a falta de incentivo e interacdo entre governo, academia e
empresa. Em ambos sistemas juridicos ainda ndo ha intercomunicacao direta
entre a triplice hélice, fator que dificultou a pesquisa de arcaboucgo para subsidiar
o estudo, sendo importante que os paises busquem trabalhar com ag¢des voltadas
para valorizagdo do conhecimento em propriedade intelectual, do
desenvolvimento cientifico, da pesquisa e da inovacao, conforme se verificou no
caso da Kriltech, na Camara de Comércio Brasil — Portugal e na Cooperagao
cientifica Brasil-Unido Europeia.

Palavras-chave: Marcas, Arbitragem e Relag¢ao Brasil-Portugal.



ABSTRACT

Brazil and Portugal are countries that today have a shared history for more than
three hundred years. The relationship between the countries expresses proximity
of moral, political, cultural, social and economic interests, as well as friendship,
cooperation and consultation ties between republics. The arbitration reduces the
procedural volume that permeates the Judiciary, being a technique that takes an
average of six months in Brazil and twelve months in Portugal. The methodology
used consists of a literature review with a qualitative approach and a comparative
method composed of the analytical, integrative and comparative phases. After
going through the three phases, the study arrived at the results and discussions in
which it was verified that in Brazil the problem of delay is more aggravated in
comparison with Portugal, and there is still an exacerbated delay in the resolution
of civil and commercial judicial cases in both countries. With regard to speed, it is
said that arbitration in Portugal is not very different from ordinary justice, on the
contrary, it takes almost twice as long to resolve the dispute, that is, it is a
disadvantage to opt for the arbitration procedure in the event of a conflict involving
trademarks. The only difference was the lower financial costs in arbitration than
the dispute in common law. In Brazil, only the time for conflict resolution is more
profitable than in Portugal. The work concluded by need to stimulate arbitration
focused on intellectual property and specialization of professionals in solving
problems involving brands, due to lack of incentive and interaction between
government, academia and business. In both legal systems there is still no direct
intercommunication between the triple helix, a factor that hindered the framework
research to subsidize the study. It is important that countries seek to work with
actions aimed at valuing knowledge in intellectual property, scientific development,
research and innovation, as discussed in the case of Kiriltech, in the
Brazil-Portugal Chamber of Commerce and in the Brazil-Portugal Scientific
Cooperation. European Union.

Keywords: Trademarks, Arbitration e Brazil-Portugal Relationship.
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1. APRESENTAGAO

A principal motivagao desse estudo comparado veio a partir da atuagao
como assistente juridico em propriedade intelectual, transferéncia de tecnologia e de
preparagao de contratos no nucleo de inovagéo tecnoldgica (NIT) da Universidade
de Brasilia. Durante o desenvolvimento dos trabalhos de protecdo e alocacéo de
direitos de propriedade intelectual das tecnologias desenvolvidas pela comunidade
académica ficou evidente que ha pouca de divulgacdo e incentivo a mediacéo e a
arbitragem, aliada ao excesso de judicializagdo de conflitos que tem a tematica de
propriedade intelectual.

No que se refere aos conflitos sobre marcas, a tematica dentro do NIT da
universidade € inexistente. Isso ocorre porque a universidade protege apenas as
marcas institucionais da UnB. Nao existe qualquer ato ou resolu¢gdo que assegure a
protecdo de marcas relacionadas aos spin-offs que nasceram na universidade
promovida pelo NIT da UnB. Por isso, esse Trabalho de Conclusao de Curso busca
colocar a tematica em evidéncia, tanto para a sociedade de modo geral, como
também para o setor juridico do NIT.

Esse texto estd estruturado em capitulos, iniciando com a introdugéo no
capitulo 2. O capitulo 3 apresenta a justificativa que se subdivide nos tépicos: lacuna
a ser preenchida pelo TCC, aderéncia ao PROFNIT, impacto, aplicabilidade,
inovacgao e complexidade.

O capitulo 4 contém o objetivo da pesquisa que se divide em objetivo geral e
objetivos especificos.

No capitulo 5 esta a revisado de literatura com o arcabougo utilizado como
base para essa pesquisa que compde as fases analitica e integrativa do estudo
comparado.

O capitulo 6 apresenta a metodologia com os as trés fases (analitica,
integrativa e comparativa) do estudo comparado e o capitulo 7 trata dos resultados e
discussdes, com a materializagdo da fase comparativa.

Por fim, o capitulo 8 é composto pela conclusdo com sugestbes e

recomendagdes para a divulgagao e aplicagao do objeto do presente estudo.



2. INTRODUGAO

A protecado das ideias inovadoras precisa ser operada de forma agil e
condizente com a legislagdo em vigor, por isso, novas ideias que surgem da
mente humana sao protegidas pela propriedade intelectual. No caso do
surgimento de conflito de interesses envolvendo as marcas, além do Poder
Judiciario, as partes conflitantes podem buscar a negociag¢ao, a conciliagao, a
mediacédo e a arbitragem.

A negociagdo, a conciliagdo, a mediagdo levam a resolugao
autocompositiva, ou seja, nessas modalidades de resolugdo de conflitos as
partes de comum acordo formulam o desfecho. Nesses quatro métodos, a
relacdo estabelecida no desfecho é o que na Teoria dos Jogos se denomina
equilibrio de Nash ou “ganha-ganha”, porque o interesse principal das partes

conflitantes é atendido.

De modo diverso, na arbitragem nem sempre a sentenga arbitral satisfaz
ambas partes em conflito. Isso ocorre porque a resolugcao é heterocompositiva,
ou seja, as partes de comum acordo elegem um terceiro imparcial, denominado
arbitro, que profere a sentenca arbitral com a resolucdo do conflito em
conformidade com os conhecimentos técnicos que possui dentro do tema em
discussdo. Destaca-se que o trabalho de arbitro € semelhante ao do juiz de
direito, todavia, a diferengca € que as regras da sessao arbitral sdo definidas
pelas partes de comum acordo. Apesar de definirem as regras da sessao,
ambas nao possuem participagao na decisao do arbitro.

O objeto de disputa na arbitragem sao direitos patrimoniais disponiveis,
isso significa que apenas pode ser discutido por intermédio desse método
alternativo de resolucao de conflitos direitos que o cidadao pode dispor de modo
livre, ou seja, aquele referente a condominio, aluguéis, compra e venda,
transferéncia de marca, patente, modelo de utilidade, entre outras tecnologias.
As partes envolvidas definem o prazo para a tomada de decisao, entretanto, se
o prazo nao for preestabelecido pelos envolvidos, o periodo maximo para que a
sentenca seja proferida € de seis meses, conforme dispde a Lei de Arbitragem
(art. 23 da Lei n°® 9.307/96).

Segundo dados do Conselho Nacional de Justica — CNJ, um processo na

justica civil comum brasileira leva em média trés anos e oito meses (CNJ, 2021).



Em Portugal, de acordo com o Painel de Avaliagdo da Justica na Uniédo
Europeia, o tempo médio de duragcdo dos processos civeis e comerciais € de
seis meses e meio (COM, 2021).

Dessa forma, o estudo busca fazer uma analise comparativa dos
ordenamentos juridicos sobre arbitragem nos paises Brasil e Portugal com foco
nos conflitos de marcas, tendo como arcabouco o método do direito comparado
aplicado a sentenca arbitral portuguesa que trata da tentativa de registro da

marca Pandemia.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 Lacuna a ser preenchida pelo TCC

Durante o desenvolvimento do trabalho foram apresentados como produtos

dois artigos para a publicagdo em revista e um relatério técnico anexados

(apéndices 1, 2 e 3) a essa defesa. O primeiro artigo foi publicado e esta

diretamente relacionado a tematica desta qualificagdo e o segundo artigo possui

relagdo indireta porque trata da lei da distribuicdo de royalties dentro da

Universidade de Brasilia

3.2 Aderéncia ao PROFNIT
O presente trabalho trata de um viés especial da propriedade intelectual,
que é o uso indevido de marca. Trata-se de um estudo comparado de sentengas
arbitrais que tem como tematica a violacdo de marcas. As marcas estdo dentro
da protecédo legal que € conferida as propriedades intelectuais, ou seja, ao

reconhecimento da producao intelectual.

3.3 Impacto

A criagdo motiva contribuir para empresas possam resolver
intercorréncias, e reduzir a perda de tempo e dinheiro como as discussdes que
envolvem a violagao do direito de marca, inserido na propriedade intelectual. O
demandante sdo as empresas, os Nucleos de Inovagao Tecnoldgica, os poderes
Executivo, Judiciario e a sociedade civil. O foco da aplicagao do produto do TCC

€ area académica e juridica, com a promogédo do estudo comparativo entre



Brasil e Portugal. As mudangas poderédo ser percebidas nas incubadoras de

empresas dos NITs e nos Tribunais Arbitrais.

3.4 Aplicabilidade
Aplica-se em ambito nacional e internacional, pode ser implantado dentro
da area juridica dos Nucleos de Inovagao Tecnoldgica, que trabalham com

empresas encubadas.

3.5 Inovacgao

Esse trabalho € uma produgcdo com meédio teor inovativo, trata-se de
estudo comparado da aplicagao pratica do pré-existente método da arbitragem
envolvendo conflitos de marca nos paises Portugal e Brasil. No momento em
que foi elaborado, verificou-se que n&o ha registros desse tipo de trabalho no
Profnit, no Google Académico, nos Periddicos da CAPES e no Repositério

Institucional da UnB trabalhos com essa abordagem.

3.6 Complexidade

E uma produgdo com média complexidade, contou com somatéria das
pesquisas nacionais e internacionais. Para o desenvolvimento do estudo é
necessaria a capacidade técnica e analitica para somar conhecimentos no
ambito do Direito Comparado, da Propriedade Intelectual e do Estudo dos Meios

Alternativos de Resolucéo de Conflitos.

4. OBJETIVO

4.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desse trabalho consiste em analisar a utilizagao,

o

aperfeicoamento e a implantacédo dos sistemas alternativos de resolugao de conflitos

especializados em Propriedade Intelectual.

4.2 Objetivos Especificos
O objetivo geral foi subdividido em trés objetivos especificos, sendo eles:
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e Avaliar novas formas de utilizagdo da arbitragem para facilitar a
conciliacdo das partes envolvidas em conflito que envolva a
propriedade intelectual, com foco nas marcas.

e Comparar praticas existentes nos dois paises: Portugal e Brasil.

e Adequar as peculiaridades e tecnicidades da arbitragem ao tema de

Propriedade Intelectual: conflitos sobre uso de marcas

5. REVISAO DE LITERATURA

A propriedade industrial, objeto do presente estudo, resguarda as
criagdes intelectuais baseadas nas atividades da industria, do comércio e da
prestagdo de servicos que, por consequéncia, levam ao avango da tecnologia. A
propriedade industrial esta contida na propriedade intelectual, que se divide em
direito autoral, propriedade industrial e protecdes sui generis (GHESTI, 2016).

Ademais, a propriedade industrial (figura 1) engloba a prote¢cdo as
patentes, modelos de utilidade, desenho industrial, indicacdo geografica e
marcas. O presente estudo comparado voltou-se para a analise da arbitragem
luso-brasileira, aplicada aos conflitos que ocorrem no que se refere ao direito de
protecao sobre um sinal distintivo, que pode ser nominal, figurativo ou misto, ou

seja, a marca, conforme se observa na Figura 1.

Figura 1: Organizagao da Propriedade Intelectual

Propriedade
Intelectual

Propriedade Protegdo Sui
Industrial Generis

Marca Conhecimento
Ind. Tradicional
e
Industrial Integrado

| Cultivares J

'

'.

Fonte: BARBOSA, 2021.
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Por meio da pesquisa nos ordenamentos juridicos dos paises Brasil e
Portugal, no estudo a legislagao sobre arbitragem em ambos paises, foi feita a
interpretacdo comparada, com o intuito de identificar semelhancgas e diferencgas.

A Lei n° 9.307/1996, dispde sobre a arbitragem no Brasil e foi
promulgada no intuito de romper com o formalismo processual. A promog¢ao de
resolucdo do conflito ocorre por intermédio da escolha de arbitros
especializados em propriedade intelectual (CAVALCANTI, 2021).

Dessa forma, em Portugal vigora a Lei n°® 63/2011, que dispde sobre a
arbitragem como procedimento que pode substituir o Poder Judiciario por
vontade dos interessados. O procedimento € realizado dentro dos ditames
legais, 0 que inclui o respeito ao desejo das partes em optar ou nao pela
arbitragem (CAVALCANTI, 2021). Portugal e Brasil ttm em comum o fato de
serem signatarios dos seguintes acordos internacionais: Sistema de Madri, a
Convencao de Paris e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (acordo TRIPS ou acordo ADPIC). A
influéncia dos referidos acordos sobre registros internacionais de marcas trouxe
mudangas que impactam a elaboragdao e mutacdo da Lei n® 9.307/1996, no
Brasil, e da Lei n® 63/2011, em Portugal (ANDREACOLA, 2001).

Atualmente, o grande problema enfrentado no sistema de solugao
de disputas refere-se a correta aplicacdo do adequado regime
juridico & determinada relacdo contratual. Relagbes societarias,
comércio internacional, contratos de agronegdcio, concessdes
publicas, operagbdes de infraestrutura, enfim, todos esses ramos
do direito tém suas peculiaridades que muitas vezes se distanciam
das relagbes civis comuns. Uma decisdo jurisdicional, em
dissonancia com a conjuntura negocial, pode ter efeitos nefastos
nao apenas para as partes envolvidas, mas em toda cadeia
econdmica (MAIA, 2022).

Em que pese os referidos acordos internacionais nao trazerem
dispositivos que fazem referéncia direta ao tema da arbitragem utilizada no
conflito envolvendo marcas, € importante destacar que os acordos influenciam o
ritmo de proteg¢do das marcas de modo indireto (MALAVOTA, 2020).
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5.1 A inovagado em Portugal e no Brasil

Em 2022, o pais passou a ser classificado como inovador moderado em
relacdo aos paises da Unido Europeia. Entre 2015 e 2022, a Unido Europeia
melhorou sua posicdo em relagdo a todos os concorrentes globais porque
reduziu sua lacuna de desempenho em inovacdo com a Australia, o Canada, a
Coreia do Sul e os Estados Unidos. Os paises da China e Coreia do Sul
continuam sendo os paises mais inovadores entre os concorrentes globais (EC,
2022).

Em 2020 Portugal tornou-se referéncia no que diz respeito a inovacgao, na
medida em que o pais passou a integrar pela primeira vez o grupo de paises
“fortemente inovadores”. O principal fator que contribuiu para a acessao do pais
foi a elaboragdo do Horizonte 2020, instrumento financeiro que implementa a
Unido da Inovagao, uma iniciativa emblematica da Europa 2020 destinada a
garantir a competitividade global (KPMG, 2020); (EC, 2020).

A Cooperacado cientifica Brasil-Unido Europeia foi promovida pelo
programa Horizonte 2020. No periodo de sete anos (2014 a 2020) foram
investidos quase 80 bilhdes de euros. Em 2020, ultimo ano do programa, foram
11 bilhbes de euros para cobrir diversas areas de pesquisa e inovagao, com
mais de 40 chamadas prioritarias de cooperagdo internacional, algumas
especificamente com o Brasil ou paises da América Latina. A participagao
ocorreu de duas formas: a 12 em projetos de pesquisa colaborativos (consorcio
com a participagédo de pelo menos trés Estados-Membros da Unido Europeia e
parceiros de todo o mundo) e a 22, por meio de bolsas para pesquisadores (EU,
2019).

Nesse diapasdo, tem se verificado que Portugal estda num movimento
forte de levar empresas startups regionais e brasileiras. Essas empresas tém
sido responsaveis por garantir que Portugal mantenha posi¢céo privilegiada no
indice Global de Inovacdo, que foi na 322 posicdo em 2022 com 42.1 pontos
(Gll, 2022).

No Centro-Oeste brasileiro, a interacédo entre os paises se estabelece por
intermédio da Camara de Comércio Brasil- Portugal Centro-Oeste (CCBP),
fundada em 30-9-2009, associacao civil sem fins lucrativos, constituida por

responsaveis pelo setor produtivo do Distrito Federal e Centro-Oeste, objetiva o
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desenvolvimento das relagbes comerciais, industriais, culturais, de turismo e
servigcos e o intercambio tecnoldgico entre Brasil, Portugal, Europa e Paises da
Comunidade de Paises de Lingua Portuguesa (CCBP, 2023).

Desse relacionamento entre os dois paises acrescida da conexao
existente entre academia, governo e empresa, resultou o prémio Global Tech
Innovator 2021. Prémio dedicado a startup nascida na Universidade de Brasilia
em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa), a
empresa Krilltech. A startup também teve estande e plataforma para exposicao
no Web Summit para apresentar seu negocio na conferéncia e em eventos da
organizadora (KRILLTECH, 2021).

Na Africa do Sul, a Krilltech ficou entre as quatro startups com melhor
desempenho no Programa de Incubagdo Cruzada Virtual para Empreendimentos
Brasileiros, e ainda foi selecionada para expor o empreendimento no South Africa
Innovation Summit, que foi realizado na Cidade do Cabo. O Programa €& uma
parceria entre a Embaixada do Brasil na Africa do Sul, a Associacdo Nacional de
Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), o Servigo
Brasileiro Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Departamento de
Ciéncia e Inovagdo da Africa do Sul (DSI) e a Agéncia de Inovacdo Tecnolégica da
Africa do Sul (TIA), com o apoio do Programa de Diplomacia da Inovagdo do
Ministério das Relacbes Exteriores do Brasil (EMBRAPA, 2021).A startup nasceu
para conferir escala as tecnologias desenvolvidas a partir do principio ativo
desenvolvido em 2018 denominado Arbolina e possui potencial impacto econédmico
da adogdo em massa da tecnologia no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro que
pode ser de 2%, e de 10% no PIB da agricultura, na ordem de R$ 150 bilhdes
(EMBRAPA, 2021).

Em que pese iniciativas como essa terem dado certo, o Brasil ainda se
encontra em situagao deficitaria se comparado a Portugal, pois se encontra na 22
posicéo abaixo de Portugal e com pontuacdo de 32,5 no indice Global de Inovacao,
enquanto Portugal esta com 42.1 pontos. Ademais, no Brasil ndo sdo todas as
Instituicbes Cientificas e Tecnologicas (ICT’s) publicas que possuem Nucleos de
Inovagdo Tecnoldgica (NIT's) bem estruturados com qualidade e baixo custo,
capazes de atender qualquer necessidade das ICTs a ele vinculadas (Gll, 2022);
(ARAUJO, 2019).
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Portanto, o foco da investigacdo do presente estudo esta em Portugal. A
escolha de Portugal como pais a ser comparado com o Brasil baseou-se a partir do
atual panorama de inovagao existente entre os paises, bem como nas semelhangas
culturais, e nas diferencas da tomada de decisao sobre uso indevido de marca. Com
a compilacdo de estudos sobre a inovagao, foi estabelecida a analise comparativa
dos ordenamentos juridicos sobre arbitragem nos dois paises com foco nos conflitos
de marcas.

Neste trabalho também foram abordadas caracteristicas relacionadas aos
meios alternativos de resolugao de conflitos, associados as marcas, presentes nos
sistemas juridicos com maior destaque em matéria de marcas, de forma que possam

enriquecer o estudo comparativo construido entre Brasil e Portugal

5.2 O Direito Marcario e os Acordos Internacionais

A Marca é um sinal distintivo que tem a funcao de identificar a origem e
distinguir produtos ou servigos de outros idénticos, semelhantes ou afins de origem
diversa. De acordo com a Lei de Propriedade Intelectual (LPI) brasileira, s&o
passiveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicoes legais. As proibicdes legais estao
taxativamente dispostas no artigo 124 da referida lei1. O registro de marca busca
proteger o investimento do empresario, e garantir ao consumidor a capacidade de
discernir o bom do mau produto (INPI, 2023).

A Comissao de Propriedade Intelectual da OAB Santos, em conjunto com o
Grupo de Estudos em Propriedade Intelectual da Associagédo Law Talks definem a
marca como o sinal distintivo visualmente perceptivel que distingue produtos ou
servicos de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa, conforme
determina o art. 123, inciso |, da LPI (LOPES, 2021).

O direito de marcas no Brasil € normatizado pela LPI e pelos tratados aos
quais o pais aderiu, como a Convencao Unidao de Paris — CUP, criada em 1883 como
a primeira legislagdo a tratar da propriedade industrial, o Acordo TRIPS — Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights, criado em 1994 no ambito da OMC e
o Tratado o Tratado de Nairobi, de 1981 (BRASIL, 1996a).
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Dentre os tratados internacionais assinados pelo Brasil, o Acordo TRIPS é
administrado pela Organizagdo Mundial de Comércio — OMC e ndao € uma lei
uniforme, mas um documento gerador de obrigagdes internacionais que estabelece
as bases minimas de protec¢ao a propriedade intelectual, que devem ser observadas
pelos paises contratantes. Ressalte-se que o acordo amplia sua protecdo para a
propriedade intelectual, onde se incluem ndo apenas os direitos de propriedade
industrial, mas os direitos de autor e direitos conexos (BRASIL, 1994).

Os paises signatarios do Tratado de Nairobi tém a obrigagdo de proteger o
simbolo olimpico como os cinco anéis entrelacados contra o uso para fins
comerciais em marcas ou qualquer tipo de publicidade, sem autorizacdo do Comité
Olimpico Internacional — COIl. Um importante efeito deste tratado € que se o COI
autorizar o uso do simbolo olimpico para um Estado contratante tera direito a uma
parte da receita obtida com a sua exploragao econdmica (BRASIL, 1984).

A Convengao de Paris para a Protecao da Propriedade Industrial, em texto
revisado em Estocolmo em 1967, implementou a protecao internacional de marcas
de fabrica e de comércio, cumpridas pelos paises membros. A Convencao dispde
sobre patentes, desenhos industriais € nomes de comércio. Nessa Convencgéo,
destacam-se os principios que asseguram aos cidadaos de cada um dos paises da
Unido o mesmo tratamento dispensado pelas leis dos outros paises aos nacionais, e
0s que asseguram o direito de prioridade (TEIXEIRA, 2006).

Por conseguinte, o primeiro acordo multinacional que trata exclusivamente
sobre marcas, foi o Acordo de Madrid. O acordo foi originalmente assinado em 1891,
por Bélgica, Franca, Guatemala, Italia, Holanda, Portugal, Espanha, Sui¢a e Tunisia,
todos paises membros da Unido de Paris, com o escopo de permitir a intensificagao
do comeércio internacional no campo das marcas. (TEIXEIRA, 2006).

De 1929 a 1934, o Brasil foi signatario do Acordo de Madrid, aprovado pelo
decreto n° 5.685, entretanto o mesmo foi denunciado pelo pais e revogado pelo
decreto n° 196. A revogacao teve como fundamento reiterados apelos das classes
produtoras do Brasil. Em 2019, o Brasil tornou-se adentre do Protocolo de Madri,
COMO um enorme passo para as empresas brasileiras e estrangeiras que desejam
obter a protegcédo de suas marcas no nosso territorio (BRASIL, 1934).

Nas ultimas décadas a Organizagdao Mundial da Propriedade Intelectual —

OMPI implementou a politica voltada para a harmonizagdo legislativa, visando
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justamente a globalizagéo e facilidade de trocas mercantis no ambito mundial. Essa
movimentagdo da OMPI resultou na proposta do Protocolo de Madrid, que funciona
com uma emenda ao antigo Acordo de Madrid para os paises membros do acordo, e
como um Tratado independente para aqueles que aderiram somente ao Protocolo. O
objetivo é tornar o Sistema de Madrid mais flexivel e compativel com as legislagdes
domésticas dos paises e organizagdes intergovernamentais que nao sao partes
contratantes do Acordo de Madri (INPI, 2019).

No momento em que a parte opta pela via do Protocolo de Madri, o registro
de marca pode ser requerido ao mesmo tempo para diversos paises, com um unico
processo, em um unico idioma. Esse procedimento possui maior previsibilidade do
tempo da resposta e reducéo de custos de gestao e custos absolutos, que garante a
concentragdo do pagamento em uma unica moeda e evita multiplas taxas de
conversao, e sem a obrigatoriedade de constituir um procurador para o depédsito nos
paises onde se deseja registrar a marca (INPI, 2019).

Em Portugal, o Acordo passou a vigorar em 20 de margo de 1997. Nos paises
integrantes do Protocolo de Madri, o INPI atua como Escritério de Origem e como
Escritério Designado. O Acordo de Madri, assinado em 1891, faz parte do Sistema
de Madri, relativo ao Registro Internacional de Marcas, que torna possivel a protegéo
da marca em um grande numero de paises através de uma inscrigao internacional
valida em cada um dos membros designados (WIPO, 2023).

O Acordo de Nice, celebrado em 1957, estabelece uma classificacdo de
produtos e servigos para fins de registro de marcas e marcas de servigo por meio da
Classificagao de Nice. O Acordo criou um Comité de Peritos no qual todos os
membros da Uni&o, dentre eles Brasil e Portugal, estdo representados. A principal
tarefa do Comité é a revisao periddica da Classificacéo. A classificagao consiste em
uma lista de 45 classes, sendo 34 para produtos e 11 para servigos, além de uma
lista alfabética de produtos e servicos contendo mais de onze mil itens. Ambas as
listas sao alteradas ou complementadas periodicamente (EUIPO, 2023).

Outro acordo que também foi aderido por ambos paises foi o Acordo de
Viena, concluido em 1973 e revisado em 1985, que estabelece a classificacao
internacional para elementos figurativos de marcas. Assim como o Acordo de Nice,
uma comissdo de peritos revisa periodicamente a classificagdo que contém um

sistema hierarquico e procede do geral ao particular, dividindo todos os elementos
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figurativos em categorias, divisbes e sec¢des, nas quais os elementos figurativos das
marcas sao classificados (OMPI, 2023).

O Trademark Law Treaty (TLT) € um acordo que nao foi assinado pelo Brasil,
mas do qual Portugal é signatario desde 28 de outubro de 1994. O TLT foi criado em
1994 com o objetivo de simplificar, padronizar e agilizar os procedimentos
administrativos referentes aos pedidos nacionais e regionais de marcas. A maioria
das disposi¢des do tratado refere-se a procedimentos que simplificam e harmonizam
o registro de marcas perante os escritorios de marcas nos paises membros (WIPO,
2023).

O Tratado de Singapura tem como base o TLT, e busca estabelecer os
requisitos minimos a serem exigidos no processo de registro de marcas. O Tratado
de Cingapura promove a facilitagdo do comércio internacional e aplicagédo de
acordos internacionais, utilizando-se da mediacdo como forma alternativa de
resolucdo dedisputas, visto que os mecanismos oferecidos pelo procedimento se
mostram eficazes e menos custosos para litigios comerciais. Representa uma
evolucdo no campo das tecnologias de comunicagcdo, uma vez que as partes
contratantes sao livres para escolher a forma mais adequada de comunicagao, como
por exemplo, o meio eletrénico. O Brasil é signatario deste tratado desde 2021
(MASON, 2021).

Em que pese a existéncia dos tratados internacionais, o que pode constituir
um direito protegivel em um determinado pais, regido por uma legislacéo especifica,
pode ndo encontrar guarida em outro. Isso ocorre porque a marca segue o principio
da territorialidade, no qual cada pais tem competéncia soberana para tipificar seus
direitos exclusivos de marca. Cada Estado tem a prerrogativa de definir em que
termos se constituem, exercem e extinguem no territorio sobre o qual detém poderes
de soberania, assim como de determinar o seu conteudo, objeto e limites e as
sangdes aplicaveis as respectivas violagdes, € 0 que se denomina a lex loci

proteccionis ou a lei do local da protecéo (VICENTE, 2020).

5.3 Os Meios Alternativos de Resolugao de Conflitos
A conciliagdo abrange o conflito quando n&o ha inter-relacionamento entre as

partes que procuram reparar as desigualdades, por meio de um conciliador. As
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partes, mesmo adversarias, necessitam chegar a um consenso para impedir o
processo judicial ou para finalizar o litigio antes do prosseguimento da acdo. O
conciliador tem papel mais ativo e busca demonstrar para as partes os riscos e as
consequéncias do prolongamento da demanda (TAKAHASHI, 2019).

De modo diverso, na mediagdo as partes ja possuem uma relagdo prévia,
como uma relagdo familiar ou de vizinhanca, por exemplo. A Mediacgao,
diferentemente da conciliagdo, consiste na dindmica de negociagao assistida, na
qual o mediador, terceiro, imparcial e sem poder decisorio, auxilia as pessoas em
conflito a estabelecerem ou resgatarem o dialogo, bem como a refletirem sobre seus
interesses e a

reais identificarem as alternativas de beneficio mutuo, que

contemplem suas necessidades e possibilidades, sempre com uma visdo
prospectiva. O mediador é imparcial e tem por fungao auxiliar no dialogo por meio da
neutralizagdo de emogdes e da busca por uma convergéncia entre as partes

(OAB/RJ, 2023).

Quadro 1 — Quadro comparativo: Conciliagdo, mediagao e arbitragem brasileira.

Conciliacao Mediacao Arbitragem
Atuacéo o conciliador pode mediador apenas ajuda O arbitro atua
sugerir, orientar as | os conflitantes a como juiz,
partes e até mesmo | restabelecer a | proferindo
direcionar o comunicagao, sem | decisdo técnica
confronto e seus |orientagdo, sugestdo ou | aplicavel ao
resultados direcionamento do | caso concreto.
confronto
Objetivos 0 acordo € o objetivo | 0 objetivo € o tratamento | a sentenca
principal adequado ao conflito, que | arbitral é o
deve gerar comunicacio e | objetivo
satisfagdo dos conflitantes, | principal
sendo o acordo uma
consequéncia
Conflito sao esporadicos, | os os conflitantes
pois as partes conflitantes  mantém e | em geral ndo
conflitantes ndo tém | continuardo mantendo - | mantém
ou tiveram qualquer | assim se relacionamento
tipo de espera — algum grau de
relacionamento relagao
Técnicas emprega as técnicas | as técnicas direcionadas | emprega
de negociacdo, ha |para a escuta e o |técnicasde
incentivo de | desvelamento  do  real | conciliagao,
propostas e | interesse em questdo; a | mediagdo e
contrapropostas mediacdo admite sessdes | negociagéo
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mais longas e  até
remarcagcdao de sessdes
quando necessario, tendo
em vista a mantenca do
didlogo

Fonte: CAHALI, 2017
A utilizacdo dos meios alternativos de resolugao de conflito, a conciliacédo, a

mediagcdo e a arbitragem, trazem vantagem para as partes e para a justica
integralmente. Dessa forma, a proposta é reduzir a sobrecarga dos tribunais e as
despesas judiciais. Estes institutos sdo métodos de pacificacdo céleres, eficazes,
informais e tém como principal diferenga a atuagdo do facilitador e o vinculo
existente entre as partes integrantes do conflito. Quando n&o ha previsibilidade de
continuagao do relacionamento entre as partes, os métodos mais adequados sao a
conciliacdo e a arbitragem. Em causas que envolvem confltos de nomes de
dominio, por exemplo, quando as partes ndo continuam a se relacionar, ambas
devem recorrer a arbitragem ou a conciliagdo. Ja a mediagao é indicada quando as
partes tém vinculo empresarial, familiar ou trabalhista (GOUVEIA, 2019).

O conciliador procura o acordo, tendo como prioridade a resolugéao do litigio,
enquanto na mediagcdo, o mediador visa ao restabelecimento do dialogo entre as
partes, fazendo com que identifiquem a melhor solugdo, com possibilidade de
ganhos mutuos. Ja na arbitragem o arbitro tem atuagdo semelhante a de um juiz
(SOUZA, 2013).

Uma das duas maximas da mediacao € a de “colocar-se no lugar do
outro” para entender suas posi¢cdes, seus interesses, avaliar suas
emocgdes ou 0 que sentem. Esse "colocar-se no lugar de qualquer
outro" €, na verdade, o que se tem chamado de ponto de vista moral,
que evita a parcialidade e possibilita a objetividade superando o
subjetivismo. (MARTIN, 2013, tradug&o nossa)

Na arbitragem, ao contrario da mediagéo, o arbitro busca solucionar apenas
as questdes objeto do conflito, que estdo associadas ao direito positivo aplicavel, o
direito arbitral, o regulamento de arbitragem, as provas e os peritos. Dessa forma,
assim como na esfera judicial, o arbitro e o magistrado sao proibidos de julgar ultra,
citra ou extra-petita. Diferente da arbitragem, na mediacéo € permitido levar outras
questdes durante o procedimento, pois o pedido pode ser modificado. Os assuntos

abordados na mediagao sédo mais amplos do que na arbitragem, uma vez que o
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mediador pode abranger questdes periféricas, que estejam diretas ou indiretamente
associadas ao conflito travado entre as partes (GOUVEIA, 2019).

A vontade das partes € elemento essencial em ambos meios alternativos de
resolucdo de conflitos. Nesse sentido, a autonomia da vontade a ser manifestada
pela parte constitui o vetor de direcionamento principal na aplicacdo dos institutos.
As partes controlam o processo tendo autonomia sobre o mérito do acordo e sobre
todo o procedimento, sem a consequéncia de estarem adstritas a prazos e
formalidades do tribunal. Por isso, ndo podera transcorrer uma mediacéo,
conciliacdo ou arbitragem se as pessoas ndo se submeterem voluntariamente ao
procedimento, podendo esse ser fundido ou customizado para adequar-se as
necessidades das partes (JUNIOR, 2023)

Outro aspecto relevante tanto na mediagdo, quanto na arbitragem, é a
confidencialidade. Na mediacédo, a confidencialidade é mantida por determinacao
da Lei n° 13.140/2015.2 Na arbitragem, a confidencialidade ndo € uma exigéncia
legal, tratando-se de uma faculdade conferida pela flexibilidade inerente a
arbitragem conservada por determinacdo das partes, que solicitam o
desenvolvimento das sessdes de maneira sigilosa, de modo a preservar os sigilos
comerciais, imagens das partes e segredos industriais (JUNIOR, 2023).

Por meio da confidencialidade, questbes discutidas ao longo das sessoes,
bem como quaisquer provas produzidas durante as sessbes de mediagao e
arbitragem nao podem ser reveladas sem o consentimento de todas as partes ou
ser usadas em demais processos judiciais ou arbitrais subsequentes envolvendo as
mesmas partes, exceto as provas que poderiam ser produzidas independentemente
do processo de mediagao (JUNIOR, 2023).

A Legislagdo brasileira de arbitragem em nenhum momento determina a
obrigatoriedade de que o procedimento arbitral seja tomado pela confidencialidade,
por isso, quando a Administragado Publica atua no procedimento arbitral como uma
das partes demandantes, a Lei n° 9307/9684 imp&e que a arbitragem observe o
principio da publicidade. Nesses casos, o procedimento arbitral fica com as
caracteristicas de um processo na justica que é publico e obedece ao principio da
transparéncia e da publicidade (JUNIOR, 2023).

O método Mediation-Arbitration ou Med-Arb, combina a mediagdo com a

arbitragem. No primeiro momento da mediacdo, o mediador busca aproximar as
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partes para que tentem chegar a um acordo. Caso n&o alcance éxito na
aproximacgao, o mediador se converte em arbitro e passa a realizar a arbitragem, ou,
pode chamar um arbitro diferente que ira proferir uma decisao vinculante (SHONK,
2023).

Normalmente, o processo med-arb termina com um acordo
negociado com sucesso, e o estagio de arbitragem nao € necessario.
Por que? Porque a ameaca de ter uma terceira parte proferindo uma
decisdo em arbitragem obrigatéria muitas vezes motiva os
disputantes a chegarem a um acordo (SHONK, 2023, tradugao
nossa).

Outro método estadunidense que esta entre a mediacéo e a arbitragem € o
Early Neutral Evaluation — ENE (avaliagao preliminar neutra) e consiste em uma
sessdo confidencial, na qual as partes e seus advogados apresentam o caso
perante um terceiro com experiéncia na matéria que avalia os pontos fracos e
fortes das suas posicdes, iniciando-se em seguida a negociacdo do caso. E
também utilizada na fase inicial da arbitragem com o fim de organizar o caso
(SCHMIDT, 2014).

De modo semelhante a conciliacdo, o método facilitation, desenvolvido nos
EUA, envolve o uso de técnicas para melhorar o fluxo de informacdes na
reunidao entre as partes em uma disputa. O papel do facilitador € semelhante ao
do conciliador, porquanto se concentra mais no processo envolvido na resolugao
de um assunto, nao se atentando muito as questdes substantivas, como faz um
mediador. Assim como o conciliador, o facilitador geralmente trabalha com todos
os participantes ao mesmo tempo e fornece instrucdes de procedimento sobre
como o grupo pode se mover com eficiéncia pelas etapas de resolugdo de
problemas da reunido e chegar ao objetivo acordado em conjunto (EUA, 2023).

Entre os paises da Unidao Europeia4, a mediagao familiar esta entre as
tentativas iniciais de insercdo de meios alternativos de solugao de conflitos em
ambito judicial, recomendacédo adotada pelo Conselho da Europa em 1998.
Pouco tempo depois, em 1999, o Conselho Europeu realizou sessao
extraordinaria em Tampere nos dias 15 e 16 de outubro daquele ano. Ocorreram
debates sobre a criacdo de um espaco de liberdade, seguranga e justica na
Uniao Europeia, que resultou na diretiva a seguir (UE, 1999):
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30. O Conselho Europeu convida o Conselho, com base em
propostas da Comissdo, a estabelecer normas minimas que
assegurem um nivel adequado de assisténcia juridica em litigios
transfronteiricos em toda a Unido, bem como regras processuais
especiais comuns para um tratamento simplificado e uma tramitagéo
transfronteirica acelerada contencioso fronteirico relativo a pequenas
causas de consumo e reclamagdes comerciais, bem como pedidos
de alimentos e créditos nao contestados. Os Estados-Membros
devem também introduzir procedimentos extrajudiciais alternativos
(UE, 1999).

Em 2002, foi aprovado o Libro verde sobre las modalidades alternativas de
solucion de conflictos en el ambito del derecho civil y mercantil, que tem o
objetivo de estabelecer principios fundamentais que outorgue as garantias
necessarias para a resolugdo de conflitos para que instancias extrajudiciais
oferecam seguranca a administracao da justica. O Livro Verde trata de questdes
como clausulas de submissdo, prazos de prescricdo, demanda de
confidencialidade, validade do consentimento, eficacia dos acordos
-especialmente execucdo, formacdo de mediadores, entre outros assuntos
relacionados a mediacdo. Um ano depois, em 2003, foi publicada a Diretiva
2003/8/CE do Conselho da UE que estendeu o beneficio da justi¢ca gratuita aos
procedimentos extrajudiciais (MARTIN, 2013).

O litigio transfronteirico em matéria civil e comercial impulsionou a
publicagdo da Diretiva n° 52 (2008/52/CE) em 6 de maio de 2008, a norma
desencadeou a politica de valorizagao da solucdo consensual de conflitos e
obrigou cada Estado-membro a refletir, inserir ou criar textos legais que
contemplem mecanismos de solugdo amigavel dos conflitos. A determinagdo do
Parlamento Europeu se aplica aos Estados- membros em fase de conflito
transfronteirico que desejam realizar acordo voluntario, de modo a solucionar o
litigio recorrendo a um mediador imparcial. Essa movimentagao legislativa
propiciou alteragdes significativas nos ordenamentos nacionais de muitos
paises-membros (PAUMGARTTEN, 2016).

Em Portugal, a consagracdo da mediagdo nos casos civis e comerciais
proveniente das diretivas da UE é um importante passo para a promog¢ao do

acesso a justica mais simples e mais rapido. E, consequentemente, busca
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resolver a grave crise juridica institucional existente, a fim de minimizar danos ao
desenvolvimento econémico.

Diferente do Brasil e de Portugal, em paises de tradigdo civil law como os
Estados Unidos, mediagdo € uma negociacéo facilitada, onde o mediador age
como um catalisador, restabelecendo a conversa entre as partes e ajudando-as a
compreender melhor como os interesses podem se harmonizar. E responsavel
por criar um ambiente propicio e produtivo para a negociagao, limpando os
obstaculos emocionais que as atingem até chegarem a um acordo (YEEND,
1996).

O Sistema Multiportas foi originado dos Estados Unidos, pelo professor
Frank Sander, da Universidade de Harvard, denominado Multi-door System. esse
sistema consiste em oferecer as partes envolvidas no conflito o método ou a
estratégia de meio alternativo que seja mais adequada ao caso concreto (RAY,

1985).

O modelo ideal proposto pelo professor Sander inclui um centro que
oferece servigcos de admissao sofisticados e sensiveis, juntamente
com uma variedade de servigos de resolugdo de disputas sob o
mesmo teto. Uma unidade de triagem no centro "diagnosticaria" as
disputas dos cidaddos e encaminharia os disputantes a "porta"
apropriada para lidar com o caso, dai o titulo de "Tribunal
Multiportas"(RAY, 1985, traducéo nossa).

Baseado na proposta do Sistema Multiportas, em 1994, o Centro de
Mediacao e Arbitragem da OMPI foi criado. Enquanto isso, no Brasil ndo havia lei
dispondo sobre a mediagdo em geral ou sobre a mediagdo em propriedade
intelectual. Naquele momento, havia apenas um Cédigo de Etica elaborado pelo
Conselho Nacional das Instituicdes de Mediacdo e Arbitragem — CONIMA. A
funcédo do Centro é facilitar a solucéo de controvérsias comerciais relacionadas a
propriedade intelectual, a tecnologia e controvérsias sobre nomes de dominio da
internet, nos menores prazos e com os menores custos. O Centro também
disponibiliza a opcao de servico de mediagcdo e arbitragem por intermédio de
ferramentas on-line. Ademais, os processos oferecidos pelo Centro da OMPI séo
adaptados as controvérsias internacionais relacionadas com a propriedade
intelectual e a tecnologia, dispensando a necessidade de processos judiciais

(SCHMIDT, 2014; WIPO, 2023).
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Grafico 1 — Percentual de mediagao e arbitragem da OMPI solucionados em 2021.

Processos de
Arbitragem solucionados

70%

Processos de
Mediacdo solucionados

Fonte: WOLLGAST, 2021

As Regras de Arbitragem do Centro de Arbitragem da OMPI, ou WIPO
Arbitration Rules, esclarecem que o acordo de arbitragem consiste no acordo
no qual as partes submetem a arbitragem todas ou certas disputas que
tenham surgido ou possam surgir entre elas. Ja a convengao de arbitragem
tem formato de clausula compromissoéria em um contrato ou na forma de um
contrato separado (WIPO, 2021).

Assim como o Centro de Arbitragem da OMPI, a International
Trademark Association — INTA é instituicdo bem conceituada que oferece o
servico de mediacdo. Para a INTA, a mediacdo deve ser escolhida, em
detrimento da arbitragem, por ser o método mais simples e direto de

resolucao de conflitos se comparado a arbitragem:

A resolugao alternativa de disputas (ADR) oferece as partes um
caminho para resolver suas disputas por outros meios além do
litigio. A mediacdo, uma forma de ADR, pode oferecer um método
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mais simplificado e direto de resolucdo de disputas do que a
arbitragem, que é outro tipo de ADR, ou litigio. Os proprietarios de
marcas, seus advogados e o0 publico podem considerar a
mediagdo uma forma eficaz e eficiente de resolver disputas
envolvendo marcas registradas e propriedade intelectual
relacionada (ITA, 2023, tradugao nossa).

Tal qual a arbitragem, a mediagcdo pode ser extraprocessual e sem o
envolvimento do Poder Judiciario. Todavia também pode envolver o Poder
Judiciario, podendo ser endoprocessual, quando o processo ja foi iniciado,
sendo que, nessa hipotese, a mediagao e a arbitragem podem ocorrer de
modo prévio e facultativo ou de modo obrigatério, apds ajuizada a agao
judicial (GOUVEIA, 2019).

Em alguns paises existem hipdteses nas quais a mediagdo e a
arbitragem sao obrigatérias. Na Argentina e na Italia, a mediagao oficial é
anterior ao ajuizamento da demanda e € obrigatdria, sendo pressuposto
processual de admissibilidade da agdo (GOUVEIA, 2019)

Na arbitragem da OMPI existem duas opc¢bes de arbitragem: a
arbitragem comum e a arbitragem acelerada. Em ambas, o pedido de
arbitragem deve ser acompanhado de Declaracdo de Reivindicagdo e a
resposta ao pedido; na arbitragem comum, a quantidade de arbitros pode
variar de um até trés arbitros; na arbitragem acelerada, o procedimento é
conduzido por um arbitro. Na arbitragem comum, o prazo para encerramento
de processos é de 9 meses da Declaracao de Defesa ou estabelecimento do
Tribunal e na arbitragem acelerada o encerramento de processos ocorre
dentro de 3 meses da Declaracdo de Defesa ou da formacédo do Tribunal,

tudo depende do fato que ocorrer mais tarde (WIPO, 2023).
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Quadro 2 — Arbitragem da OMPI e a Arbitragem acelerada

FASE PROCESSUAL | ARBITRAGEM COMUM | ARBITRAGEM
DA OMPI ACELERADA DA OMPI
Pedido de Arbitragem | Pode ser acompanhada de | Deve ser acompanhado de
Declaragéo de | Declaragao de

Reivindicacao

Reivindicacao

Resposta do Pedido

No prazo de 30 dias a partir
do recebimento do Pedido
de Arbitragem

Dentro de 20 dias a partir do
recebimento do Pedido de
Arbitragem.

Tribunal Arbitral

Um ou trés arbitros

Um arbitro

Declaracao de

reivindicagao

No prazo de 30 dias apds a
notificacdo da formagéo do
Tribunal

Fornecido com o Pedido de
Arbitragem

Declaracao de Defesa

No prazo de 30 dias apos a

Fornecido com resposta ao

(Incluindo notificacdo da formacgédo do | pedido de arbitragem
Reconvencao) Tribunal ou da Declaracéo
de Reivindicacdo (ou o que
ocorrer mais tarde)
Resposta a|Até 30 dias apoés o |Até 20 dias apdés o
Reconvengao (se | recebimento da Declaragdo | recebimento da Declaracao
houver) de Defesa de Defesa
Audiéncias Data, hora e local a definir [ At¢ 30 dias apos o
pelo Tribunal recebimento da Resposta ao
Pedido de Arbitragem
Encerramento de [No prazo de 9 meses da|Dentro de 2 meses da
Processos Declaracao de Defesa ou da | Declaragdo de Defesa ou da

Resposta Final

formacgéo do Tribunal (o que
ocorres mais tarde)

Até 3 meses apdés o
encerramento do processo

formacgédo do Tribunal (o que
ocorrer mais tarde)

No prazo de 1 més apéds o
encerramento do processo

Custos

Custo fixado pelo Centro de
Consulta com as partes e o
Tribunal

Custo fixo se o valor da
disputa for de até US$ 10
milhdes

Fonte: WIPO, 2023.
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Nesse sentido, no que se refere as marcas, mais especificamente as
marcas voltadas a industria da moda, as partes destinam-se cada vez mais a
mediacdo e a arbitragem para resolver questdes que antes eram tratadas na
justica. No Centro da OMPI, as técnicas sdao bem conduzidas e geram
economias substanciais e resultados comercialmente uteis. A mediacdo da
OMPI leva geralmente quatro meses e pode ser concluida antes desse prazo
mediante solicitagcdo das partes. De modo ainda mais célere, procedimentos de
arbitragem acelerada s&o concluidos em apenas cinco semanas (WOLLGAST,
2021).

Na industria da moda, controvérsias de carater transfronteirico
nao sao raras. Hoje, mais do que nunca, o negécio da moda é
mundial e alcanga consumidores em diferentes jurisdi¢des.
Diariamente, os proprietarios de marcas celebram contratos com
parceiros de diferentes paises e com influenciadores relevantes
para mercados especificos. Com uma rede de contratos tao
vasta em vigéncia, € importante que os proprietarios de marcas
tenham acesso a um método de solugao de controvérsias que
tenha boa reputagcdo, conheca esta atividade empresarial e
possibilite a tomada de decisbes rapidas e eficazes
(WOLLGAST, 2021).

Na Organizagcdo Mundial da Propriedade Intelectual, para litigios de até 2,5
milhdes de ddlares, na arbitragem comum, sdo cobrados 6 mil dolares de taxa
destinada ao registro e a administragdo. Os honorarios dos arbitros possuem
custo médio de 20 mil ddlares, que podem reduzir ou aumentar de acordo com
a complexidade do objeto da controvérsia e do tempo despendido pelo arbitro.
Destaca- se que ha previsdo de reducdao de 25% nas taxas de registro e
administracdo do Centro, se qualquer das partes for requerente ou inventor em
um pedido PCT (Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes) publicado,
titulares de registros internacionais sob o sistema de Haia ou o sistema de
Madri, provedores ou buscadores de tecnologia verde da OMPI ou entidade
com menos de 250 funcionarios (WIPO, 2023).

Conforme se verifica, em que pese a existéncia dos acordos
internacionais, nao existe um direito universal sobre a criagao intelectual, fator
que decorre do principio da territorialidade, sendo que os érgaos judiciais ou

administrativos de cada pais que adotam os meios alternativos de resolugéo de
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conflitos sdo competentes para apreciar a validade e a violacdo de um direito

sobre as marcas.

5.4 Mediacao no INPI e a Arbitragem Privada

O servico de mediagcao é oferecido ha pelo menos uma década nos
Orgdos concedentes de direitos de marcas de alguns paises. Depois das
recomendacgdes da Diretiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
relativa a certos aspectos da mediagdo em matéria civil e comercial, de 21 de
maio de 2008, os Estados membros foram orientados a implementar textos
legais contemplando mecanismos de solugdo amigavel de controvérsias,
medida que estimulou os paises a criarem servigos de mediagao ou similares na
area de propriedade intelectual (UE, 2008).

O Centro de Defesa da Propriedade Intelectual — CEDPI foi criado no INPI
brasileiro e tinha como base legal o Decreto n°® 7.356/2010 que aprovou a
estrutura regimental do INPI. O érgéao fazia parte da estrutura organizacional do
INPI e era competente para resolver conflitos extrajudiciais em matéria de
propriedade intelectual. Atuava principalmente para promover a utilizacdo de
mecanismos de resolugdo de conflitos, em especial mediacdo e arbitragem,
relacionados a propriedade intelectual, de competéncia do INPI (BRASIL, 2010).

A mediagdo administrativa é aquela realizada sob o controle de um Orgao
publico concedente de registros. No caso em estudo, o INPI brasileiro havia
implantado um projeto-piloto de mediagdo em marcas em 2013. Tratou-se de
mediagao oferecida aos usuarios quando as partes iniciam um conflito em sede
administrativa, ou seja, dentro do INPI. A mediagao no INPI podia ser solicitada
a partir de uma peticdo de oposicdo contra um pedido de marcas ou um
requerimento de nulidade contra um registro de marca, por exemplo (WIPO,
2023).

Depois de solicitada a oposicdo ou o requerimento, as partes tinham a
opcgao de aderir a mediagdo, administrada pela propria Autarquia e, em regra,
conseguir alcangar a solugdo de sua controvérsia com mais celeridade. A
mediagao conduzida pelo INPI produziu como resultado situagdes como licenga
e cessao de marcas, desisténcia de um pedido de registro, desisténcia de um

procedimento de oposigdo ao pedido de registro, renuncia ao registro,
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desisténcia de um processo administrativo de nulidade de registro, acordos de
convivéncia, expressa autorizagao e cartas de consentimento (WIPO, 2023).

Atualmente, o Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI nao é
mais o 0Orgdo competente para promover a utilizagcdo de mecanismos
extrajudiciais de solugdo de conflitos relativos aos direitos de propriedade
intelectual. Pelo que determina o decreto em vigéncia, € a Procuradoria-Geral
Federal Especializada junto ao INPI, o érgdo competente para representar
judicial e extrajudicialmente o INPI (BRASIL, 2022).

A Camara de Mediacao e de Conciliacao da Administracao Publica Federal
(CCAF) integra a Consultoria-Geral da Unido, e é representada nos estados
pelas Camaras Locais de Conciliacdo - CLCs. Sao 6rgaos de direcao superior
da Advocacia- Geral da Unido, e atuam, por meio de auto composi¢cao, na
busca da prevencgéo e solugdo consensual de conflitos que envolvam 6rgéaos da
administracao publica federal, autarquias ou fundacdes federais. O acesso a
mediacao pela CCAF por particulares esta pendente de regulamentacdo, ou
seja, a mediagao no formato que se tinha no INPI ndo esta mais disponivel para
civis (CCAF, 2023).

Nesse caso, a alternativa disponivel para resolugdo consensual de
conflitos em matéria de marcas, sdo as camaras privadas de mediacdo e
arbitragem, nas quais as partes podem recorrer e buscar a realizagdo de
sessdes durante ou apds a ocorréncia do conflito ou acordada previamente tal
como sucede nas questbes contratuais, sem que haja interferéncia do érgéo
estatal.

Conforme dispde a lei sobre arbitragem, a administragéo publica direta e
indireta podera utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos
patrimoniais disponiveis, que, como se pode constatar, no que se refere a
assuntos civis, ainda nao existe regulamento especifico no Brasil. As pessoas
capazes de contratar poderao valer-se da arbitragem para dirimir litigios
relativos a direitos patrimoniais disponiveis (BRASIL,1996Db).

As partes interessadas podem submeter a solugao de seus litigios ao juizo
arbitral direitos que sdo mensuraveis economicamente e que o titular possa
dispor de forma livre, sem afetar direitos da personalidade. No que toca a

propriedade intelectual, referem-se a licenciamento e cessdo marcas, patentes,
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transferéncia de know-how, desenho industrial, programas de computador,
topografia de circuitos integrados tecnologias (BRASIL,1996b).

Na atualidade, as camaras privadas de arbitragem possuem atuagao
desconectada dos tribunais, situacao diferente da camara privada de mediagéo,
na qual se pode atuar dentro ou fora dos tribunais, que possui, com as devidas
adaptagbes, os mesmos direitos e deveres dos mediadores judiciais e
conciliadores (BRASIL, 2015a).

A camara privada de mediacdo que atua incidentalmente nos processos
judiciais, precisa ser credenciada no tribunal. Em contrapartida ao
credenciamento, a camara privada deve suportar um percentual de audiéncias
nao remuneradas, a ser estabelecido pelos tribunais de acordo com parametros
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justica. O tribunal ndo exige o
repasse de valores, mas como contrapartida ao credenciamento, as camaras
privadas devem suportar determinado percentual de sessdes nao remuneradas
(CNJ, 2023).

Resolugdao CNJ n. 125/2010

Art. 12-D. Os Tribunais determinarao o percentual de audiéncias
nao remuneradas que deverdo ser suportadas pelas Camaras
Privadas de Conciliacdo e Mediacdo, com o fim de atender aos
processos em que foi deferida a gratuidade da justica, como
contrapartida de seu credenciamento, nos termos do art.169, §
2° do Cddigo de Processo Civil de 2015, respeitados os
parametros definidos pela Comissdo Permanente de Solugao
Adequada de Conflitos ad referendum do Plenario. (Redacao
dada pela Resolugdo n° 326, de 26.6.2020)

Para atuar como camara privada cadastrada, os integrantes precisam ser
mediadores cadastrados no respectivo tribunal, sendo necessaria, portanto,
capacitacao nos moldes da Resolugdo CNJ n. 125/2010 do Conselho Nacional
de Justica. O cadastramento de camaras privadas € facultativo para a
realizacdo de sessbes de mediacdo ou conciliagdo pré-processuais (CNJ,
2010).

Resolugdao CNJ n. 125/2010

Art. 12-C. As Camaras Privadas de Conciliacdo e Mediacao ou
orgaos semelhantes, bem como seus mediadores e
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conciliadores, para que possam realizar sessdes de media¢ao ou
conciliagédo incidentes a processo judicial, devem ser cadastradas
no Tribunal respectivo ou no Cadastro Nacional de Mediadores
Judiciais e Conciliadores, nos termos do art. 167 do Codigo de
Processo Civil de 2015, ficando sujeitas aos termos desta
Resolugdo. (Redagéo dada pela Resolugéo n° 326, de 26.6.2020)

Cddigo de Processo Civil

Art. 167. Os conciliadores, os mediadores e as cAmaras privadas
de conciliacdo e mediacdo serdo inscritos em cadastro nacional e
em cadastro de tribunal de justica ou de tribunal regional federal,
que mantera registro de profissionais habilitados, com indicagao
de sua area profissional.

No entanto, feita a opcao pelo cadastro, as camaras privadas terdo de
seguir as regras fixadas na Resolucdo CNJ n. 125/2010, inclusive quanto a
capacitacado, bem como as disposi¢cdes contidas no Cdodigo de Processo Civil. O
procedimento de cadastramento de camara privada no Cadastro Nacional de
Mediadores Judiciais e Conciliadores (CCMJ) devem ser obtidas diretamente no
Nucleo Permanente de Métodos Consensuais de Solucdo de Conflitos
(NUPEMEC) do tribunal, érgéao responsavel pelo cadastramento (CNJ, 2023).

No que toca aos custos da mediagcdo e da arbitragem privada, €
importante destacar que os valores variam de acordo com a taxa de
administracdo da camara e honorarios de arbitro, que nem sempre sao custos
baixos. A titulo de exemplificagdo, cita-se a Camara de Mediagao e Arbitragem
da Fundacdo Getulio Vargas, que na arbitragem com valor da causa de até R$
5.000.000 (cinco milhdes de reais), os custos somados de honorarios de arbitro
e taxas administrativas variam de R$110.000 (cento e dez mil reais) a 114.000
(cento e catorze mil reais). No que se refere a mediagdo, nas causas de até
1.000.000 (um milhdo de reais) o custo minimo é de R$22.500,00 (vinte e dois
mil e quinhentos reais) (FGV, 2016; FGV, 2019).

Outra alternativa a cémara privada, é a mediagdo, arbitragem e
determinacao especializada de método para resolu¢cao do conflito realizada pela
a World Intellectual Property Organization (WIPO) em parceria com o INPI, para
gerenciar os procedimentos e realizar uma mediagéo envolvendo direitos de
marcas de forma isenta. Quando os requerentes optarem por firmar acordo fruto
do trabalho realizado pela WIPO na resolugédo de disputas que envolvem

acordos de licenciamento de marcas registradas, patentes, direitos autorais,
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software, por exemplo, analisado pelo corpo técnico do instituto, este sera
soberano para acatar ou nao o termo firmado entre as partes, podendo recusar
a homologagdo do mesmo se este se mostrar em confronto com a lei (WIPO,
2023).

Grafico 2 — Percentual de temas na mediagao e arbitragem da WIPO
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Fonte: WIPO, 2022

As partes requerentes da mediagdo costumam ser empresas de grande porte,
pequenas e médias empresas e startups em todas as industrias e setores, artistas e
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inventores, centros de pesquisa e desenvolvimento, universidades, produtores e
sociedades de arrecadagdo presentes em diversos paises.! Os procedimentos
buscam criar oportunidades positivas para acordos entre as partes. Até o0 momento,
70% dos casos de mediacéo e 33% dos casos de arbitragem foram finalizados com
um acordo entre as partes (WIPO, 2023).

Grafico 3 — Casos finalizados com acordo na WIPO
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Mediagao Arbitragem

Fonte: WIPO, 2022

' Paises que possuem a camara de Wipo: Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Belize,
Brasil, Bulgaria, Camardes, Canada, Chile, China, Coldmbia, Chipre, Republica Tcheca, Dinamarca,
Republica Dominicana , Estbénia, Finlandia, Franga, Alemanha, Gana, Grécia, Honduras, Hungria,
Islandia, india, Indonésia, Ird (Republica Islamica da), Irlanda, Israel, Italia, Japdo, Quénia, Republica
da Coréia, Letonia, Libano, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malta, Illhas Marshall, México,
Mbnaco, Holanda, Nova Zelandia, Nigéria, Maceddénia do Norte, Noruega, Paquistdo, Panama,
Filipinas, Polbnia, Portugal, Republica da Coréia, Roménia, Federagdo Russa, Sdo Cristévao e Nevis,
Arabia Saudita Arabia, Sérvia, Seychelles, Singapura, Eslovaquia, Africa do Sul, Espanha, Suécia,
Suiga, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tiirkiye, Ucrania,Emirados Arabes Unidos, Reino Unido, Estados
Unidos da América, Uruguai, Venezuela (Republica Bolivariana da), Vietnd e Z&mbia.
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Os valores em disputa nos casos da WIPO variaram de US$ 15.000 (quinze
mil délares) a US$ 1 bilhdo (um bilhdo de ddélares). Os procedimentos da mediagado
internacional realizada pela World Intellectual Property Organization sao conduzidos
em varios idiomas, tais como: chinés, inglés, francés, alem&o, grego, italiano,
japonés, coreano, portugués, russo, esloveno e espanhol. Os locais dos
procedimentos incluem: Australia, Austria, Bélgica, Canada, China, Colémbia,
Republica Dominicana, Franga, Alemanha, Irlanda, Italia, México, Holanda, Filipinas,
Republica da Coreia, Cingapura, Espanha, Suic¢a, Trinidad e Tobago, Reino Unido e
Estados Unidos da América.

Em Portugal pode ser constituido tribunal arbitral com demandas que venham
diretamente do Poder Judiciario, para o julgamento de todas as questdes suscetiveis
de recurso judicial. A previsdo da utilizacdo dos mecanismos extrajudiciais de
resolugdo de litigios encontra-se expressa no Decreto n® 110/2018, que institui o
Cddigo da Propriedade Industrial - CPI, dispondo que “Sem prejuizo da possibilidade
de recurso a outros mecanismos extrajudiciais de resolugdo de litigios, pode ser
constituido tribunal arbitral para o julgamento de todas as questdes suscetiveis de
recurso judicial” (PORTUGAL, 2018).

Em Portugal até 2009 ndo havia tribunal de propriedade intelectual
especializado para julgar os recursos contra decisées do INPI. Essa funcéo ficava a
cargo dos Tribunais de Comércio, que demoravam cerca de cinco anos para emitir
uma decisdo. Neste contexto foi criado um centro de arbitragem institucionalizada, o
ARBITRARE (BORRALHO, 2021).

A arbitragem institucionalizada garantiu maior qualidade nas decisdes e
modificou a competéncia para dirimir os litigios envolvendo arbitragem transferindo-a
dos Tribunais de Comércio para o ARBITRARE - Centro de Arbitragem para a
Propriedade Industrial, Nomes de Dominio, Firmas e Denomina¢des — composto por
trés tipos de servigos: informagao, mediagao e tribunal arbitral (PORTUGAL, 2021).

O ARBITRARE é competente para julgar recursos que concedam ou recusem
direitos de propriedade industrial, direitos relativos a transmissdes, licengas,
declaragdes de caducidade ou quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou
extingam direitos da propriedade industrial. O ARBITRARE ¢é associagao privada,
sem fins lucrativos e ndao é nem administrado, nem controlado pelo INPI de Portugal
(ARBITRARE, 2014).
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Trata-se de uma espécie de tribunal administrativo descentralizado,
institucionalizado e com poder jurisdicional, criado por lei mediante autorizagdo do
Ministério da Justica para julgar os recursos contra as decisbes do INPI — PT. O
Orgao tem competéncia para julgar, por meio de procedimentos de arbitragem
voluntaria ou necessaria, além da matéria de propriedade industrial, os casos que
envolvam firmas, denominagbes e nomes de dominios e a composi¢ao de litigios de
valor igual ou inferior a 1 milhdo de euros (BORRALHO, 2013).

A mediagdo no ARBITRARE é facultativa e considerada uma fase do
processo composto pelo servico de informacdo, mediagdo e o tribunal arbitral. A
primeira fase é a prestacdo de informacdes de carater técnico e administrativo, por
meio eletrdnico, via e-mail ou telefone, e a apresentacdo de pegas processuais. A
parte contraria € contatada para saber se aceita submeter o litigio a jurisdicdo do
ARBITRARE. No momento em que a parte aceita, podera contestar apresentando as
pecas processuais por meio eletrénico. A segunda fase € a da mediagao, quando as
partes tentam compor um litigio amigavelmente com a presenga de um mediador
neutro. O acordo resultante da mediacao é confidencial, salvo se outra for a vontade
das partes, e uma vez homologado tem forgca de decisdo arbitral (PORTUGAL,
2021).

A mediacado pode terminar de trés formas: com a assinatura da ata do acordo;
pelo relatério escrito do mediador constatando que, apds consulta das partes, nao se
justificam novos esfor¢os no sentido de chegarem a acordo; ou por declaragédo de
vontade de qualquer das partes ao mediador de pér fim antecipadamente ao
processo (PORTUGAL, 2018).

Se a mediagao nao resultar em acordo, o mediador, que ndo pode ficar mais
de 30 dias com o processo, remete a decisdo ao ARBITRARE para prosseguir com
o tribunal arbitral. Caso as partes dispensem a fase de mediacédo ou se a mediacao
nao resultar em um acordo, é designada audiéncia que pode ser suspensa se ha
indicios de que possa surgir um acordo. Até o final da audiéncia as partes podem
conciliar-se, terminando o processo com uma transagdo homologada pelo tribunal
arbitral (ARBITRARE, 2014).

Se as partes ndo chegarem a um acordo de mediagao ou se pular esta etapa,
0 processo € submetido a terceira fase que é o tribunal arbitral. A sentenca arbitral &

proferida em um prazo médio de seis meses a contar da constituicdo do tribunal. As
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decisbes do ARBITRARE s&o proferidas em um prazo maximo de seis meses,
prorrogavel por igual periodo. Em regra, as decisbes sao publicadas, mas caso as
partes concordem, podem ser confidenciais (ARBITRARE, 2014).

Diferente do caso brasileiro, no qual o INPI nao esta vinculado a camara de
mediagao e arbitragem privada, em Portugal, o INPI vincula-se automaticamente ao
ARBITRARE como forma de estimulo ao uso desse meio alternativo e especializado.
Isso é possivel devido a alteragao legislativa que veio do Decreto-Lei n® 143/2008 e
foi mantida pelo Decreto-Lei n.° 110/2018, e abriu-se a possibilidade da vinculagao
genérica do INPI a centros de arbitragem voluntaria institucionalizada. Portanto, as
partes podem optar pelo ARBITRARE tao logo um requerente ingresse com um
pedido on-line de marca no INPI — PT, onde ha um formulario de pedido de registro
de marca com a opgao de adesdo ao ARBITRARE em caso de surgimento de
futuras controvérsias (PORTUGAL, 2018).

5.5 A Justica Comum e a Arbitragem

Um processo na justica civil comum brasileira leva em média trés anos e oito
meses, conforme o Quadro 3. Em Portugal, o tempo médio de duragdo dos
processos civeis e comerciais € de 6 meses e meio. Se comparados, o prazo médio
de resolugcdo de disputas pela arbitragem no Brasil é de seis meses, na justica
comum, a média € de trés anos e meio (CNJ, 2021).

Em contraponto, em Portugal o prazo maximo para resolugéo de litigio arbitral
€ de doze meses, prazo maior do que a meédia na justica comum portuguesa que é
de 6 meses e meio (BRASIL, 1996b; PORTUGAL, 2011).

No que se refere aos recursos, tanto a justica comum portuguesa quanto a
brasileira, ha a necessidade de pagamento de advogado e de todos os atos do
processo, sem previsao de valor fixo, conforme Quadro 3. Entretanto, na arbitragem
o pagamento é feito a camara arbitral com valor fixo, sem obrigatoriedade de

contratagcao de advogado e sem despesas extras (CAVALCANTI, 2021).
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Quadro 3 — Comparagao entre a Justica Comum e a Arbitragem

BRASIL

PORTUGAL

Justica Comum

Arbitragem

Justica Comum

Arbitragem

Tempo

Em média 3 anos

e 8 meses

Prazo de no

maximo 6 meses

Em média 6

meses e meio

Prazo de no

maximo 12 meses

Gastos

Pagamento de
advogado e de
todos os atos do
processo, sem
previsibilidade de

valor fixo.

Valor fixo, sem
obrigatoriedade de
contratacéo de
advogado e sem

despesas extras.

Pagamento de
advogado e de
todos os atos do
processo, sem
previsibilidade de

valor fixo.

Valor fixo, sem
obrigatoriedade de
contratacéo de
advogado e sem

despesas extras.

Fonte: Autoria Prépria (2022).

No Brasil existe a obrigatoriedade da audiéncia de conciliagdo ou mediagao,
que sao meios consensuais de solucdo de conflitos vinculados ao processo
judicial e representam uma forma de amenizar o atual quadro de intensa
litigiosidade. Anteriormente, no Codigo de Processo Civil de 1973, a audiéncia
era denominada audiéncia preliminar e ocorria no meio do procedimento, entre a
fase da resposta e a da instrugdo (PACIORNIK, 2020).

Na hipétese de qualquer das partes injustificadamente ndo comparecer a
audiéncia de conciliagdo, essas deverao ser multadas por ato atentatorio a
dignidade da justica, ndo sendo a manifestacdo de desinteresse externada por
apenas uma das partes justificativa suficiente para o afastamento da cobrancga de
multa (BRASIL, 2015b; PACIORNIK, 2020).
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Atualmente, com o advento do Cddigo de Processo Civil de 2015, a
audiéncia preliminar teve sua posicao alterada para o inicio do processo, e
passou a ser de observancia obrigatoria pelo juiz. Entretanto, a audiéncia pode
ser dispensada somente em duas hipo6teses: quando se tratar de direito que néo
admita a autocomposicdo, ou, quando ambas as partes manifestarem,
expressamente, desinteresse na composicdo consensual. Contudo, ainda sao
proferidas decisbes judiciais dispensando a audiéncia preliminar fora das
hipoteses elencadas no texto legal, uma pratica antindbmica (PACIORNIK, 2020).

Nesse sentido, tem se verificado nos Juizados Especiais Fazendarios, nos
quais o Estado é parte, os juizes tém optado por deixar de designar audiéncia de
conciliagdo, orientados pelo principio da celeridade. A justificativa se fundamenta
no sentido que, em se tratando de pessoa juridica de direito publico, a audiéncia
preliminar, em regra, nao tem servido ao fim conciliatério e a celeridade
processual.

Cabe ressaltar que o Poder Judiciario é livre para instituir a politica de
tratamento dos conflitos de interesses, que objetiva assegurar a todos o direito a
solucdo dos conflitos por meios adequados a sua natureza e peculiaridade, ou
seja, existe espaco, conferido pelo Codigo de Processo Civil e pela Resolugao do
Conselho Nacional de Justica n° 125/2010, para que a arbitragem possa ser
implementada de forma oficial e também se torne obrigatéria (CNJ, 2010;
PACIORNIK, 2020).

Para que as técnicas do procedimento sejam empregadas sem qualquer
influéncia tendenciosa e de modo imparcial na condugdo do didlogo, ou, na
negociagdo entre as partes, o magistrado que ira julgar a agdo deveria ser
proibido de conduzir a audiéncia ou sessao de mediagdo, conciliacdo ou
arbitragem. Entretanto, ndo é esse o comando do Cédigo de Processo Civil, que
permite que a audiéncia seja conduzida pelo magistrado. A norma nao prevé a
hipétese na qual a parte confessa um fato durante a audiéncia, mas o acordo nao
€ formalizado. Nesse caso, a parte podera ndo confessar esse fato no decorrer
da acéo judicial e o juiz ndo podera levar esse fato em consideragdo, porque a

conciliacdo e a mediagao sao regidas pelo principio da confidencialidade. Ja a
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arbitragem pode ser regida pelo principio desde que com a anuéncia das partes
(PACIORNIK, 2020).

Por isso, de acordo com o Cédigo de Processo Civil e a Resolugdo CNJ n.
125/2010, a audiéncia prévia obrigatoria sera realizada no Centro Judiciario de
Solugdo Consensual de Conflitos e Cidadania — Cejusc, que por sua vez é
administrado pelo Nucleo Permanente de Método Consensual de Solugdo de
Conflitos — NUPEMEC. As referidas normas determinam que os tribunais devem
criar centros responsaveis pela realizacdo de sessbes e audiéncias de
conciliagao e de mediagado e pelo desenvolvimento de programas destinados a
auxiliar, orientar e estimular a autocomposicdo. Os centros devem conter
mediadores e conciliadores que conduzirdo as sessdes e audiéncias, e, na falta
desses centros, o juiz da causa € o encarregado de realizar a audiéncia prévia ao
inicio do processo (BRASIL, 2015b).

De acordo com o relatério do Conselho Nacional de Justica, Justica em
Numeros 2021, no final de do ano de 2020 foi verificada uma queda no
percentual de sentengas homologatérias de acordo, se comparado aos trés anos
anteriores (CNJ, 2021).

Grafico 4 — Série histérica do indice de Conciliagdo
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Fonte: Relatdrio justica em numeros, 2021.
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O grafico 4 apresenta a série histérica do indice de conciliagdo, com dados
levantados do Relatério Justica em Numeros, do Conselho Nacional de Justica.
Na horizontal do grafico 4 estdo os anos de 2015 a 2020, na vertical na linha
Total (circulo amarelo) esta o percentual de conciliagdes promovidas pelo Poder
Judiciario brasileiro durante os anos de 2015 a 2020. A legenda apresenta as
fases do processo judicial (conhecimento, execugdo e 2° grau) nas quais as
partes participaram de sessdes de conciliacdo e optaram por resolver os conflitos
por meio deste método em vez de prosseguirem com o processo convencional
na justica. O indice de conciliacdo € dado pelo percentual de sentencas
homologatérias de acordo em relagdo ao total de sentengas e decisdes
terminativas proferidas. A conciliacdo € politica adotada pelo CNJ desde 2006
(CNJ, 2021).

A fase de conhecimento, também denominada 1° grau (triangulo azul),
consiste no primeiro grau de jurisdicdo, nela o juiz recebe os fatos, provas e
fundamentos juridicos das partes envolvidas na causa para que possa proferir a
sentencga. O 2° Grau (quadrado verde) € a fase do processo no qual a parte que
perdeu o pedido requerido na sentenca, apresenta recurso contra a sentenca
proferida em primeiro grau. Nem todos os processos chegam a essa fase, pois &
preciso que uma das partes entre com recurso para que o processo chegue ao 2°
Grau. A Execucéo (losango vermelho) é a fase processual na qual a obrigacéo
de dar, fazer ou nao fazer estabelecida na sentenca proferida na fase de
conhecimento ou no acérdao (semelhante a sentenga, entretanto é proferido no
2° Grau) é completamente satisfeita. Por fim, a linha total (circulo amarelo)
representa o percentual de decisdes terminativas proferidas no ambito do
processo convencional no Poder Judiciario brasileiro (BRASIL, 2015 b).

O grafico 4 apresenta o percentual de sentengas homologatérias de acordo,
comparativamente ao total de sentencas e decisdes terminativas proferidas. Em
2020, foram 9,9% de sentengas homologatérias de acordo. Na fase de execugéao,
as sentengas homologatorias de acordo corresponderam, em 2020, a 4,7%, € na
fase de conhecimento, a 15,8% (CNJ, 2021).

O gréafico 5 apresenta o indice de conciliagdo por grau de jurisdigdo, por

tribunal, com dados levantados do Relatério Justica em Numeros do Conselho

41



Nacional de Justica. No grafico € analisado o percentual de conciliagdes que
resultaram em sentengas homologatérias de acordo, na fase de conhecimento
(primeiro grau), a conciliacdo se apresenta em percentual maior se comparado
ao segundo grau, no qual a conciliagdo ocorre raras vezes (CNJ, 2021).

O baixo indice de conciliacdo deve-se ao fato de que os tribunais ainda
estdo instituindo o servigo para os processos em tramite no 2° grau de jurisdicéo,
ja que a conciliagao € procedimento obrigatério nas unidades judiciarias de 1°
Grau e pode ser requerida pelas partes a qualquer tempo nos seus processos. O
Tribunal de Ronddnia em ato conjunto n® 021/2020, implementou a conciliagdo no
2° grau no qual as partes, que podem solicitar audiéncia ao desembargador do
caso. No Tribunal de Justica de Brasilia o procedimento existe desde 2017, e foi
criado pela Portaria Conjunta 81/2017 que foi revogada pela Portaria GPR 732
de 21/04/2020 (RONDONIA, 2020; BRASILIA, 2017).

Grafico 5 — indice de conciliagéo por grau de jurisdigao, por tribunal
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Fonte: Relatério justica em nimeros, 2021.

Esse fendbmeno se justifica devido ao fato de que a conciliagdo € mais
incentivada no primeiro grau, porque o Coddigo de Processo Civil tornou
obrigatéria a realizagdo de audiéncia prévia de conciliagdo e mediagdo. Ademais,
quando o processo chega ao segundo grau, a parte vencida entrou com recurso
devido ao inconformismo da decisao proferida na sentencga, nesse ponto ja foram

frustradas todas as tentativas de conciliagéo do primeiro grau (CNJ, 2021).
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Cddigo de Processo Civil, de 16 de marco de 2015.

Art. 334. Se a peticao inicial preencher os requisitos essenciais e nao
for o caso de improcedéncia liminar do pedido, o juiz designara
audiéncia de conciliagdo ou de mediagado com antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20
(vinte) dias de antecedéncia.

§ 1° O conciliador ou mediador, onde houver, atuara
necessariamente na audiéncia de conciliagdo ou de mediacgéao,
observando o disposto neste Cédigo, bem como as disposi¢cbes da
lei de organizacgao judiciaria.

§ 2° Podera haver mais de uma sessao destinada a conciliagdo e a
mediagdo, ndao podendo exceder a 2 (dois) meses da data de
realizagdo da primeira sessao, desde que necessarias a composicao
das partes.

§ 3° A intimagao do autor para a audiéncia sera feita na pessoa de
seu advogado.

§ 4° A audiéncia n&o sera realizada:

| - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse
na composigao consensual;

Il - quando nao se admitir a autocomposicao.

§ 5° O autor devera indicar, na peticao inicial, seu desinteresse na
autocomposigcdo, e o réu devera fazé-lo, por peticao, apresentada
com 10 (dez) dias de antecedéncia, contados da data da audiéncia.

§ 6° Havendo litisconsorcio, o desinteresse na realizagdo da
audiéncia deve ser manifestado por todos os litisconsortes.

§ 7° A audiéncia de conciliagdo ou de mediagao pode realizar-se por
meio eletrénico, nos termos da lei.

§ 8° O ndo comparecimento injustificado do autor ou do réu a
audiéncia de conciliagao € considerado ato atentatério a dignidade
da justica e sera sancionado com multa de até dois por cento da
vantagem econdémica pretendida ou do valor da causa, revertida em
favor da Unido ou do Estado.

§ 9° As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou
defensores publicos.

§ 10. A parte podera constituir representante, por meio de
procuragao especifica, com poderes para negociar e transigir.

§ 11. A autocomposicao obtida sera reduzida a termo e homologada
por sentenca.

§ 12. A pauta das audiéncias de conciliagdo ou de mediacao sera
organizada de modo a respeitar o intervalo minimo de 20 (vinte)
minutos entre o inicio de uma e o inicio da seguinte.

Entretanto, mesmo que o Cdodigo de Processo Civil tornou obrigatéria a

realizacdo de audiéncia prévia de conciliacdo e mediacdo, em quatro anos o

numero de sentengas homologatorias de acordo diminuiu 18,8%. Em relagdo ao

ano de 2019, houve diminuicdo de 37,1%, provavelmente em decorréncia da

pandemia da Covid-19, que pode ter dificultado a realizacdo de procedimento e
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emprego de técnicas que em funcionam melhor nas audiéncias presenciais (CNJ,
2021)

5.6 Convencao, Clausula e Compromisso Arbitral

Na eventual hipotese de surgimento de conflito quando, verifica-se o uso
indevido de marca, as partes envolvidas podem optar pela escolha do método da
arbitragem (convencdo arbitral) para solucionar o objeto de discussdo. Esse
método pode ocorrer mediante clausula compromissaéria/arbitral ou compromisso
arbitral (BRASIL, 1996b).

O compromisso arbitral € celebrado depois do litigio, e por isso, o objeto a
ser analisado fica mais claro para a cognicdo dos arbitros. De outro modo, a
clausula arbitral € redigida antes do conflito e possui conteudo genérico, que
pode, posteriormente, ter de ser mais especificado. A clausula arbitral, também
denominada clausula compromissoéria, € inserida em negdcios juridicos entre as
partes, e é caracterizada como convengao de arbitragem anterior ao litigio. Nela,
as partes inserem a previsao de que em caso de conflito, esse sera resolvido por
arbitro (CAHALI, 2017; GUERRERO, 2022).

O compromisso arbitral é diferente, porque ocorre no momento em que ja
existe o conflito, e as partes celebram o acordo optando pela arbitragem
(convencao arbitral). Existindo conflito sobre marcas entre as partes, elas podem
definir a arbitragem como forma de solugao (CAHALI, 2017; GUERRERO, 2022).

Apesar de nao ser pratica comum, nada impede que, na constancia de
uma relagao juridica entre as partes, estas celebrem um compromisso arbitral
prevendo questdes que serdo solucionadas por meio da arbitragem. Embora
sejam conceitualmente diferentes, a clausula e o compromisso arbitral apontam
para um mesmo objetivo final, ou seja, a apreciagcdo de questdes litigiosas a
decisao dos arbitros (GUERRERO, 2022).

Nota-se que, ao ser inserida no contrato, a clausula integra o
conjunto de estipulagdes que compdem a sua estrutura, ha um
proposito econdmico supracontratual no consentimento, no objeto ou
nas bases do negécio. Deste modo, a concepcdo do conteldo
contratual como conjunto coeso leva a considerar a existéncia de
uma economia do contrato. Essa concepgado serve de diretiva
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interpretativa, a fim de colmatar as lacunas do conteudo e resolver
divergéncias (MAIA, 2022).

De outro modo, a convengao arbitral consiste no acordo de vontades pelo
qual as partes se vinculam a solucéo de litigios por meio de juizo arbitral sendo
cancelada a jurisdicdo estatal, os conflitos submetidos ao referido juizo podem
ser determinados ou determinaveis, presentes ou futuros (GUERRERO, 2022).

Destaca-se que em Portugal existe o instituto da arbitragem necessaria,
que envolve a obrigatoriedade de os litigantes submeterem o litigio a instancias
arbitrais previamente constituidas para tal finalidade. A tematica da propriedade
intelectual é constantemente submetida ao referido instituto. Entretanto, existem
muitos obstaculos a serem enfrentados, dentre eles a limitacdo do direito de
defesa do particular perante os 6rgéos judiciais, junto dos quais se discutem
questdes que |lhe dizem respeito (MEDEIROS, 2015).

A convengao arbitral, notadamente a clausula compromissoria, é
ferramenta juridica preventiva apta a aparelhar adequadamente as
operagbes comerciais e negdcios complexos celebrados por entes
publicos e particulares. Ter conteudo econdmico na medida agrega
toda a conjuntura do contrato, isto €, deve ser interpretada para além
da questao juridica a qual esta inserida, ja que ha todo um contexto
econdmico-negocial que abrange a relagdo entre as partes (MAIA,
2022).

Nos contratos ou convénios firmados entre parceiros publicos ou/e
privados e Instituicbes Cientificas e Tecnoldgicas - ICTs, com a finalidade de
apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensao, desenvolvimento institucional,
cientifico e tecnolégico e estimulo a inovagdo, as partes tém optado por
adicionar clausula arbitral para dirimir davidas no que se refere a execucao do

contrato ou convénio, na forma do modelo abaixo (BRASIL,2004):

Para dirimir quaisquer duvidas na Execugdo deste Contrato, as
Partes se comprometem, previamente, a buscar uma solugao
administrativa na Camara de Conciliagdo e Arbitragem da
Administragdo Federal — CCAF. Caso reste inviabilizada a
conciliacao, fica eleito o foro da Justica Federal, Se¢ao Judiciaria de
(indicar o estado), para dirimir os conflitos, renunciando-se a
qualquer outro por mais privilegiado que seja (AGU,2020).
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Outra hipétese na qual é cabivel a previsao do compromisso arbitral € nos
contratos internacionais com ICTs brasileiras, nos quais a clausula seria meio agil
de solucdo de conflitos na esfera internacional. Nesse ponto, a Lei de Inovagéo

prevé a possibilidade de acordos internacionais.

Lei n°® 10.973/2004

Art. 3° A Unido, os Estados, o Distrito Federal, os Municipios e as
respectivas agéncias de fomento poderdo estimular e apoiar a
constituicdo de aliancas estratégicas e o desenvolvimento de
projetos de cooperacdo envolvendo empresas, ICTs e entidades
privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa e
desenvolvimento, que objetivem a geragao de produtos, processos e
servigos inovadores e a transferéncia e a difusdo de tecnologia.
(Redagao pela Lei n°® 13.243, de 2016)

Paragrafo unico. O apoio previsto no caput podera contemplar as
redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnolégica, as agdes
de empreendedorismo tecnolégico e de criacdo de ambientes de
inovagdo, inclusive incubadoras e parques tecnoldgicos, e a
formacdo e a capacitacdo de recursos humanos qualificados.
(Redagao pela Lei n°® 13.243, de 2016) (BRASIL, 2004)

Em Portugal, o Decreto-Lei n°® 67/2021 estabelece o regime e define o modelo
de governo para a promog¢ao de inovagao tecnoldgica, criou as Zonas Livres
Tecnoldgicas — ZLTs. Essas zonas englobam entidades publicas e privadas, ou seja,
dentro da ZLTs estariam o equivalente as ICTs brasileiras. Esse decreto prevé a
possibilidade transacgdes internacionais entre Portugal e demais paises, ao prever a
competéncia da Autoridade de Testes, a entidade responsavel pelo

acompanhamento e monitoramento da ZLT:

Artigo 10.°
Competéncias da Autoridade de Testes
1 - Sdo competéncias da Autoridade de Testes

h) Representar o Estado Portugués em iniciativas e projetos de
inovacgdo e testes, nacionais e internacionais, em conjunto com as
entidades gestoras;

Em ambos paises, a especializagdo das camaras de arbitragem em questdes
comerciais € determinante na escolha da arbitragem como método primordial de

resolucdo de controvérsias. Em Portugal, tanto a clausula arbitral quanto o
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compromisso arbitral sdo meios validos para que seja estipulada a utilizacdo da
arbitragem. De outro modo, no Brasil, € necessario que a clausula arbitral se
converta em um compromisso arbitral para que a arbitragem ocorra (CAHALI, 2017).

No ambito do Direito Publico, em Portugal a Lei de Arbitragem Voluntaria
permite que a Administracdo Publica possa celebrar convencdes de arbitragem,
quando o objeto da demanda arbitral seja litigio de direito privado ou se houver
autorizacao legal que permita a resolugcdo de casos que envolvem a Administracao
Publica (PORTUGAL,2011).

Nos acordos entre Estados Internacionais, na Organizacdo Mundial do
Comércio — OMC a arbitragem também é matéria de solugdo de controvérsias
voltadas para o aumento do fluxo e expansao do comércio, os investimentos ao nivel
internacional, a agricultura, os servicos e propriedade intelectual, de modo que

aglutina todas as areas referentes ao comércio mundial (PEREIRA, 2017).

O mercado possui um grande dinamismo e se organiza de maneira
especifica em cada operacdo econdmica e cada desenho contratual
possui consequéncias do ponto de alocagao dos riscos entre cada
um dos contratantes. Isso ndo pode passar inoculado por qualquer
julgador, seja judicial ou arbitral (MAIA, 2022).

Nesse sentido, em 1947, antes do surgimento da Organizagcdo Mundial do
Comeércio — OMC em 1995, o General Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Geral
de Tarifas e Comércio) — GATT possuia sistema incipiente de resolugédo de
controvérsias semelhante ao da arbitragem. O Estado-Membro requerente fazia uma
consulta, e apds, eram estabelecidos painéis de especialistas a fim de elaborar

relatério de arbitragem sobre controvérsias (PEREIRA, 2017).

Nessa fase, a arbitragem tinha uma fungdo de auxiliar na solugéo
das contestagbes, pois esta estrutura era fundamental. Nesta
percepcao, o método reiterado do GATT/1947 necessitava da
concordancia da descricdo do cenario pelo seu conselho de
representacdo, isto €, a descrigdo do cenario s6 passava a ser
indispensavel depois da aceitagao do conselho, por unanimidade de
seus componentes (PEREIRA, 2017).

Desse modo, com a arbitragem especializada na OMC volta-se para a
responsabilidade internacional, e, diferente do que ocorria no GATT, ndo se protege

a legalidade de modo exclusivo. Na OMC, a protecdo da responsabilidade
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internacional transcende as partes envolvidas numa disputa igual para todos os
Estados-Membros. Na OMC a arbitragem se aperfeicoou a medida em que foram
estabelecidos etapas e prazos a serem cumpridos por todos os paises integrantes,
elementos que n&o estavam presentes no GATT. A auséncia desses elementos
permitiu que muitos paises fizessem prevalecer seu poder econémico para barrar o
andamento da analise dos litigios (GARCIA, 2010).

5.7 Estudo de Caso
Os atos administrativos emanados do INPI brasileiro ndo s&o passiveis de
revisdo pela via arbitral. Essa impossibilidade de revisao decorre da verificagdo dos
seguintes critérios: a) a livre disposigéo dos direitos; b) o conteudo patrimonial; e c) a
inexisténcia de reserva especifica e normas imperativas afastando o procedimento
arbitral (MAZZONETTO, 2017).

No que se refere ao requisito da livre disposi¢cdo, ou disponibilidade de
direitos e seu conteudo patrimonial, destaca-se que, conforme se verificou nos
tépicos anteriores, os direitos sobre a marca sao direitos patrimoniais disponiveis e
podem ser objeto de arbitragem.

Portanto, tanto no Brasil, quanto em Portugal a marca pode ser objeto de
arbitragem. Entretanto, os paises se diferem no que se refere a inexisténcia de
reserva especifica e normas imperativas afastando o procedimento arbitral.

No Brasil, a arbitragem nao pode ter por objeto a revisdo dos atos
administrativos e nao pode ser utilizada para questdes relacionadas ao servigo
publico. A Lei de Propriedade Industrial afasta o procedimento arbitral como meio de
revisdo dos atos do INPI (OLIVEIRA, 2019).

Lei de Propriedade Industrial (Lei n°® 9.279/1996)

Art. 175. A acado de nulidade do registro sera ajuizada no foro da
justica federal e o INPI, quando nao for autor, intervira no feito.

§ 1° O prazo para resposta do réu titular do registro sera de 60
(sessenta) dias.

§ 2° Transitada em julgado a decisao da agédo de nulidade, o INPI
publicara anotagao, para ciéncia de terceiros (BRASIL, 1996a).

Em Portugal, de acordo com disposi¢ao legal, no que se refere ao conflito de

marcas, € possivel submeter ao juizo arbitral casos de anulacdo de registro de
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marca frente ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial portugués, que tenha

como requerente a Administragao Publica (ALMEIDA, 2005).

Cadigo da Propriedade Industrial (Decreto-Lei n.° 110/2018)
Artigo 47.°
Tribunal arbitral

1 — Sem prejuizo da possibilidade de recurso a outros mecanismos
extrajudiciais de resolugdo de litigios, pode ser constituido tribunal
arbitral para o julgamento de todas as questdes suscetiveis de
recurso judicial.

2 — Excetuam-se do disposto no numero 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.° 5 do artigo 34.°

Artigo 48.°
Compromisso arbitral

1 — O interessado que pretenda recorrer a arbitragem, no ambito dos
litigios previstos no artigo anterior, pode requerer a celebragédo de
compromisso arbitral, nos termos da lei de arbitragem voluntaria, e
aceitar submeter o litigio a arbitragem.

2 — A apresentacdo de requerimento, ao abrigo do disposto no
numero anterior, suspende os prazos de recurso judicial.

3 — Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, a outorga de
compromisso arbitral por parte do INPI, I. P., é objeto de despacho do
presidente do conselho diretivo, a proferir no prazo de 30 dias
contado da data da apresentagao do requerimento.

4 — Pode ser determinada a vinculagdo genérica do INPI, I. P., a
centros de arbitragem voluntaria institucionalizada com competéncia
para dirimir os conflitos referidos no n.° 1 do artigo anterior, por meio
de portaria do membro do Governo de que dependa este Instituto, a
qual estabelece o tipo e o valor maximo dos litigios abrangidos,
conferindo aos interessados o poder de se dirigirem a esses centros
para a resolucao de tais litigios.

5 — Sempre que o INPI, I. P.,, se encontre vinculado nos termos do
numero anterior e a parte contraria o aceite, ha possibilidade de
recurso da decisao arbitral que vier a ser proferida para o tribunal da
relagao territorialmente competente para a area da sede do tribunal
de propriedade intelectual, nos termos da legislagdo processual civil
(PORTUGAL, 2018).

No ano de 2021, o INPI portugués figurou como requerido em procedimento
arbitral sobre um despacho (ato administrativo) no qual foi indeferido o pedido de

registro da marca “Pandemia”. O procedimento ocorreu no ARBITRARE que € um
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centro de arbitragem institucionalizada, em Portugal, criado em 2009, inserindo-se
dentro da rede de Centros de Arbitragem Portugueses apoiados pelo Estado, com
competéncia para resolver litigios nas areas de propriedade industrial, nomes de
dominio, firmas e denominagdes (ARBITRARE, 2023).

O caso em comento insere-se na area da propriedade industrial, visa a
protecdo das invengdes, do design e dos sinais que sirvam para identificar no
mercado produtos ou servigos, estabelecimentos ou entidades, sendo essa a fungao
da marca. O tribunal arbitral é constituido por arbitros que devem ser independentes
e imparciais ao julgar as causas que envolvem o interesse das partes, ndo podendo
atuar como seus representantes ou mandatarios (ARBITRARE, 2023).

O tribunal arbitral de modo geral, bem como, especificamente o ARBITRARE
— Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Dominio, Firmas e
Denominagdes, pode ser composto por arbitro unico, designado por acordo entre as
partes ou por trés arbitros. Nesse ultimo caso, cada parte designa um arbitro
cabendo a designacéo do terceiro, que presidira, aos arbitros indicados pelas partes.
A Constituicao do tribunal arbitral ocorre com a aceitacdo do encargo pelo arbitro,
apdés a apresentacdo das pecas processuais pelas partes e subsequente fase de
mediacdo, se a mesma tiver lugar (ARBITRARE, 2023).

O ARBITRARE disponibiliza lista de arbitros, constituida por personalidades
de reconhecido mérito que, pela sua experiéncia e qualificacbes profissionais,
oferecem garantias de idoneidade e de isen¢do ao exercicio da fungao de arbitro. As
partes podem indicar arbitros que integrem a referida lista ou externos ao Centro
(ARBITRARE, 2023).

No presente caso, o requerente, que nao foi identificado devido ao principio
da confidencialidade, questionou o indeferimento do sinal nominativo “Pandemia”
para a Classificagao Internacional de Nice numeros 32 e 33, de Produtos e Servigos
voltados ao comércio de vinhos, cervejas e bebidas destiladas (PORTUGAL, 2021).

Conforme determina o artigo 47, numeros 1 e 2 do Cddigo de Propriedade
Industrial de Portugal o tribunal arbitral pode ser constituido para julgamento de
todas as questbes suscetiveis de recurso no judiciario referentes a propriedade
industrial. No caso em analise, o recorrente aceitou a submissao do litigio a
julgamento e decisdo do ARBITRARE na ocasido em que o pedido de registro da

marca Pandemia originou a presente arbitragem. De acordo com a Portaria n°
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1.046/2009, de 15 de Setembro, determina a vinculagdo do INPI de Portugal a
jurisdigdo do ARBITRARE (PORTUGAL, 2009).

Artigo 1.°
Vinculagao ao Arbitrare

1 - Pela presente portaria vinculam-se a jurisdicdo do Arbitrare -
Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de
Dominio, Firmas e Denominacdes o Instituto dos Registos e do
Notariado, I. P., e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P.

2 - O Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., vincula-se a
jurisdicdo do Arbitrare - Centro de Arbitragem para a Propriedade
Industrial, Nomes de Dominio, Firmas e Denominagdes para a
composigao de litigios de valor igual ou inferior a 1 milhdo de euros e
que tenham por objecto questdes relativas a firmas e denominacdes.

3 - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., vincula-se a
jurisdicdo do Arbitrare - Centro de Arbitragem para a Propriedade
Industrial, Nomes de Dominio, Firmas e Denominag¢des para a
composigao de litigios de valor igual ou inferior a 1 milhdo de euros e
que tenham por objeto matérias relativas a propriedade industrial
(PORTUGAL, 2009).

O ARBITRATE busca a resolugao de litigios emergentes de conflitos relativos
a matérias de propriedade industrial, nomes de dominio, firmas e denominagdes que
opunham particulares ou estes e a Administragcao Publica, contribuindo, assim, para
que litigios desta natureza possam ser mais rapida e eficazmente resolvidos através
da informagao, mediagao ou arbitragem (PORTUGAL, 2009).

O recorrente interpés recurso contra o despacho do Diretor da Direcao de
Marcas e Patentes do INPI Portugal, por subdelegagcdo de competéncias do
respectivo Conselho Diretivo, publicado no Boletim de Propriedade Industrial em 28
de outubro de 2020. No despacho o pedido de registro da marca nacional
“‘Pandemia” n° 642493 foi indeferido. Em conformidade com o artigo 12°, n°® 1 e
artigo 14° n° 1 do Regulamento de Arbitragem ARBITRARE, o arbitro Miguel Pupo
Correia foi escolhido pelas partes (PORTUGAL, 2021).

A arbitragem ocorreu em sitio eletrbnico com a apresentagao de requerimento
inicial através da plataforma de resolucdo de litigios online do ARBITRARE. Na
segunda fase, é oferecida a mediagdo e as partes sao convidadas para resolver o
litigio numa sessdo de mediagao, na qual tentam chegar a acordo amigavel com a
intervengcdo de um terceiro imparcial e independente, o mediador de conflitos

(ARBITRARE, 2023).
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No caso em analise ndo houve lugar a mediacao e foi constituido o tribunal
arbitral composto por um ou trés arbitros. Foi proferida a sentenga arbitral no prazo
de 3 meses a contar da constituigdo do tribunal arbitral (ARBITRARE, 2023).

No tribunal arbitral, a decisdo publicada no sitio do ARBITRARE em 28 de
fevereiro de 2021, ficou claro que o INPI portugués entendeu que a marca
“‘Pandemia” é composta de elementos que contrariam a moral e a ordem publica,
porque a expressao reflete o surto tragico da doencga provocada pela Covid-19, que
originou milhares de mortes e graves problemas sociais e econémicos (PORTUGAL,
2021).

Em resposta ao indeferimento, a parte que havia registado a marca (o
requerente) alegou que néo caberia ao INPI portugués classifica-la desta forma
porque a palavra pandemia por si s6 nao causaria qualquer tipo de ofensa nesse
sentido. De acordo com o requerente, a expressao ndo pode ser associada a crise
do Covid-19 porque no dicionario Priberam, ela se refere a “um surto de doenca com
distribuicdo geografica internacional muito alargada.” E ainda apontou registros da
marca “Pandemia” que foram anteriormente deferidos pelo INPI de Portugal
(PORTUGAL, 2021).

A decisdo arbitral revisou o ato administrativo e confirmou a decisdo do
despacho proferida pelo INPI portugués. Com base no despacho, a decisao arbitral
concluiu que a marca “Pandemia” ndao pode ser registrada para o comeércio de
vinhos, cervejas e bebidas destiladas, porque vai contra a moral, a ordem publica e
os bons costumes, nos termos do art. 321, numero 3, alinea ¢, do Cdédigo de
Propriedade Industrial portugués: “3 — E ainda recusado o registo de uma marca que
contenha em todos ou alguns dos seus elementos: c) Expressdes ou figuras

contrarias a lei, moral, ordem publica e bons costumes” (PORTUGAL, 2021).

6. METODOLOGIA

Este trabalho € uma revisdo de literatura com método comparativo e
abordagem qualitativa. Foram utilizadas as plataformas de pesquisa Google
Académico, Portal de Periddicos Capes e Repositério Institucional da UnB,
compiladas no Quadro 4.

Na pesquisa realizada nessas plataformas, ndo foi delimitado o lapso

temporal na busca de fontes. A opc¢ao pela nao delimitacdo decorre do fato de que
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muitas leis e artigos cientificos que envolvem a tematica ainda estao vigorando. Em
que pese aparentarem estar ultrapassados, caso o leitor apenas analise 0 ano em
que foram produzidos, essas fontes ainda séo atuais e de suma importancia para o
trabalho. Foram avaliadas novas formas de utilizagdo da arbitragem para facilitar a
conciliagdo das partes envolvidas em conflito que envolva uso de marca, foram
comparadas praticas existentes nos dois paises: Portugal e Brasil.

O direito comparado é a técnica ou o método de interpretagao, que se aplica
a qualquer area do direito e busca auxiliar o pesquisador no entendimento
aprofundado do instituto juridico. O método do direito comparado possui trés fases
que compreendem o procedimento da pesquisa comparativa de leis e sentencas
arbitrais. Esse método de interpretacdo, agrega um conjunto de procedimentos
presentes em trés fases: a analitica, a integrativa e a comparativa.

A primeira fase consiste na fase de conhecimento (fase analitica), é a analise
das leis e decisdes relacionadas a arbitragem aplicada ao conflito entre marcas. A
segunda fase consiste na compreensao (fase integrativa), que é a busca por
materiais de doutrina e jurisprudéncia que apresentem os entendimentos com
analise critica especifica. A terceira fase consiste na comparagédo (sintese
comparativa), ou seja, em confronto os dois objetos de pesquisa analisados e
incorporados para que seja possivel extrair semelhancgas e diferengas entre ambos.

Este trabalho caracterizou-se pelo método comparativo com abordagem
qualitativa. Com o fim de avaliar novas formas de utilizagdo da arbitragem para
facilitar a conciliagcdo das partes em conflito que envolva uso de marca; comparar
praticas existentes nos dois paises: Portugal e Brasil; e adequar as peculiaridades e
tecnicidades da arbitragem ao tema de Propriedade Intelectual: conflitos sobre uso
de marcas, foram utilizados os métodos do direito comparado e a Matriz FOFA.

Nesse diapasdo, o professor Inocéncio Martires Coelho propde que o direito
comparado é um processo de busca e constatagdo de pontos comuns ou de pontos
divergentes, entre diferentes sistemas juridicos, a ser utilizado pelo intérprete como
um recurso a mais para aprimorar o trabalho hermenéutico (COELHO, 2004).

O conjunto ordenado das trés fases desses procedimentos alcangcam a
finalidade especifica de esclarecer o instituto juridico da arbitragem, aplicada ao
conflito gerado entre as partes sobre o uso das marcas. Para subsidiar a utilizagao

do método da Matriz FOFA, foi necessaria a extracdo das semelhancas e diferencas
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entre a lei e as decisdes relacionadas ao conflito entre marcas no sistema juridico
brasileiro e portugués.
A pesquisa foi realizada entre os meses de maio a julho de 2022, e utilizou os

seguintes critérios de busca:

Quadro 4 — Critérios da busca por dados e textos.

Fontes de dados e | Foram utilizadas as plataformas de pesquisa Google
gerenciadores de Académico, Portal de Periodicos CAPES e o Repositério
busca Institucional da UnB.

Critérios de busca | “arbitragem” AND “propriedade intelectual”

“conflitos” AND “propriedade intelectual” AND “marcas”
“lei” AND “arbitragem” AND “Portugal”

“lei” AND “arbitragem” AND “Brasil”

“sentenca arbitral” AND “Portugal’

“sentenca arbitral” AND “Brasil”

“arbitration” AND “intellectual property”

“arbitration” AND “intellectual property” AND “Portugal”

“arbitration” AND “intellectual property” AND "Brazil”
Quantidade de 131 artigos (Repositério Institucional da UnB)
artigos filtrados 21 artigos (Portal de Periodicos CAPES)

13.669 artigos (Google Académico)

Fonte: autoria propria (2022).

7. RESULTADOS E DISCUSSOES

Por meio da pesquisa nos ordenamentos juridicos dos paises Brasil e
Portugal, o estudo abordou a legislagcdo sobre arbitragem em ambos paises.
Posteriormente, para ilustrar a aplicabilidade da legislagdo foi inserida analise
comparativa com doutrina e decisdes arbitrais sobre conflitos de marcas. Nesse
contexto, é possivel gerar a interpretacdo comparada, com o intuito de identificar
semelhancas e diferengas.

Destaca-se que na fase analitica do estudo houve dificuldade de se achar
exemplos de arbitragem que tratassem de modo especifico sobre o conflito de uso

de marcas. O fator que pode ter dificultado essa busca foi o principio da
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confidencialidade que assegura o sigilo da sentenga arbitral, em caso de
requerimento das partes.

Foram encontradas com maior facilidade as decisdes arbitrais em Portugal no
sitio do ARBITRARE. De outro modo, no Brasil, as decisdes judiciais estdo mais
acessiveis, entretanto, o foco do presente trabalho € o conflito sobre o uso de
marcas no qual as partes buscam resolvé-lo por intermédio dos meios alternativos,
ou seja, aqueles que nao se referem ao Poder Judiciario.

Com base nas sentengas arbitrais analisadas e na legislagao correspondente,
tanto no Brasil quanto em Portugal ha o auxilio do arbitro escolhido pelas partes
para julgar a questdo. Em ambos paises, a resolugéo do conflito ocorre através da
constituicido de um ou mais arbitros, em geral trés, que € denominado de tribunal
arbitral (BRASIL, 1996b; PORTUGAL, 2011).

Sendo apenas um arbitro, a escolha acontece por meio do consenso das
duas partes envolvidas no conflito. Entretanto, se as partes optarem pelo tribunal
arbitral, a escolha ocorre da seguinte forma: um arbitro € nomeado pelo requerente,
0 outro pelo requerido e o terceiro arbitro € eleito pelos dois arbitros previamente
escolhidos (BRASIL, 1996b; PORTUGAL, 2011).

Depois de proferida a sentenga arbitral por arbitro ou tribunal arbitral no
Brasil, caso a decisdo esteja fora dos limites da convencdo de arbitragem, ou
quando a sentenca foi elaborada por quem nao podia ser arbitro, as partes podem
anular a sentenca arbitral (BRASIL, 1996b).

De outro modo, a lei portuguesa € mais especifica se comparada a lei
brasileira no tocante a anulabilidade da sentencga arbitral privada, ao prever que é
preciso que o tribunal verifique, por exemplo, se houve violagdo aos principios do
art. 1° ao 30 da Lei de Arbitragem Voluntaria — Lei n® 63/2011 (PORTUGAL, 2011).

Outra diferenca que pode ser percebida no Quadro 5 se refere ao prazo para
anulagao da sentencga arbitral, que no Brasil € de 90 dias e em Portugal € de 30 dias.
Por conseguinte, € importante dar destaque a possibilidade de recurso a sentenca
arbitral. No Brasil, a decisdo do arbitro tem o mesmo valor da de um juiz e é
irrecorrivel. Diferente do Brasil, pelo regramento de Portugal, existe a possibilidade
de haver recurso a partir da sentenga arbitral, desde que previsto na convengao
arbitral (BRASIL, 1996b; PORTUGAL, 2011).
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Quadro 5 — Quadro Esquematizado Brasil e Portugal

Aspectos Brasil (Lei n°® 9.307/1996) Portugal (Lei n° 63/2011)

da

Arbitragem

Prazo para | 6 meses 12 meses

prolatar

sentencga PREVISAO LEGAL: PREVISAO LEGAL:

caso nao

estipulado Brasil (Lei n°® 9.307/1996) Portugal (Lei n° 63/2011)

pelas partes | Art. 23. A sentenga arbitral sera | Artigo 43.°
proferida no prazo estipulado | Prazo para proferir sentenca
pelas partes. Nada tendo sido |1 - Salvo se as partes, até a
convencionado, o prazo para a | aceitagdo do primeiro arbitro, tiverem
apresentacdo da sentencga é de | acordado prazo diferente, os arbitros
seis meses, contado da | devem notificar as partes a sentenca
instituicdo da arbitragem ou da | final proferida sobre o litigio que por
substituicao do arbitro. elas lhes foi submetido dentro do

prazo de 12 meses a contar da data
de aceitacdo do ultimo arbitro.

Prazo para | 90 dias 30 dias

anular

sentenca PREVISAO LEGAL: PREVISAO LEGAL:

arbitral
Brasil (Lei n° 9.307/1996) Portugal (Lei n° 63/2011)
Art. 33. A parte interessada | Artigo 18.°
podera pleitear ao 6orgao do | Competéncia do tribunal arbitral para
Poder Judiciario competente a |se pronunciar sobre a sua
declaracdo de nulidade da | competéncia
sentenca arbitral, nos casos |9 - A decisao interlocutéria pela qual o
previstos nesta Lei.(Redacdo |tribunal arbitral declare que tem
dada pela Lei n° 13.129, de | competéncia pode, no prazo de 30
2015) dias ap6s a sua notificacédo as partes,
12 A demanda para a declaragdo | ser impugnada por qualquer destas
de nulidade da sentenca arbitral, | perante o tribunal estadual
parcial ou final, seguira as regras | competente, ao abrigo das subalineas
do procedimento comum, | i) e iii) da alinea a) do n.° 3 do artigo
previstas na Lei n25.869, de 11 | 46.°, e da alinea f) do n.° 1 do artigo
de janeiro de 1973 (Cddigo de | 59.°
Processo Civil), e devera ser
proposta no prazo de até 90
(noventa) dias apos o
recebimento da notificagdo da
respectiva sentenga, parcial ou
final, ou da decisdo do pedido de
esclarecimentos. (Redacéo dada
pela Lein® 13.129. de 2015)

Escolha do | Escolha feita pelas partes em | Escolha feita pelas partes em comum

arbitro e/ou | comum acordo acordo

do tribunal

arbitral
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PREVISAO LEGAL:

Brasil (Lei n°® 9.307/1996)

Art. 13. Pode ser arbitro qualquer
pessoa capaz e que tenha a
confianga das partes.

§ 1° As partes nomeardo um ou

mais arbitros, sempre em
numero impar, podendo nomear,
também, 0s respectivos
suplentes.

(...)

§ 3° As partes poderdo, de
comum acordo, estabelecer o
processo de escolha dos
arbitros, ou adotar as regras de
um orgao arbitral institucional ou
entidade especializada.

PREVISAO LEGAL:

Portugal (Lei n° 63/2011)

Artigo 10.°

Designagéao dos arbitros

1 - As partes podem, na convengao
de arbitragem ou em escrito posterior
por elas assinado, designar o arbitro
ou o0s arbitros que constituem o
tribunal arbitral ou fixar o modo pelo
qual estes sao escolhidos,
nomeadamente, cometendo a
designacdo de todos ou de alguns
dos arbitros a um terceiro.

Composicao
da
convengao
arbitral

Clausula arbitral se converte em
compromisso arbitral

A clausula arbitral e o compromisso
arbitral sdo duas formas pelas quais é
estipulada a utilizacdo da arbitragem,
sendo que ambas sao validas.

PREVISAO LEGAL:

Brasil (Lei n°® 9.307/1996)

Art. 5° Reportando-se as partes,
na clausula compromissoéria, as
regras de algum orgao arbitral
institucional ou entidade
especializada, a arbitragem sera
instituida e processada de
acordo com tais regras, podendo,
igualmente, as partes
estabelecer na propria clausula,
ou em outro documento, a forma
convencionada para a instituicao
da arbitragem.

Art. 6° Nao havendo acordo
prévio sobre a forma de instituir a
arbitragem, a parte interessada
manifestara a outra parte sua
intencdo de dar inicio a
arbitragem, por via postal ou por
outro meio qualquer  de
comunicagao, mediante
comprovagao de recebimento,
convocando-a para, em dia, hora
e local certos, firmar o
compromisso arbitral.

PREVISAO LEGAL:

Portugal (Lei n° 63/2011)

Artigo 1.°

Convengao de arbitragem

3 - A convencédo de arbitragem pode
ter por objecto um litigio actual, ainda
que afecto a um tribunal do Estado

(compromisso arbitral), ou litigios
eventuais emergentes de
determinada relagcao juridica

contratual ou extracontratual (clausula
compromissoria).

Artigo 2°

4 - Sem prejuizo do regime juridico
das clausulas contratuais gerais, vale
como convengao de arbitragem a
remissdo feita num contrato para
documento que contenha uma
clausula compromissoéria, desde que
tal contrato revista a forma escrita e a
remissdo seja feita de modo a fazer
dessa clausula parte integrante do
mesmo.

57



Objeto de | Direitos patrimoniais disponiveis | Direitos patrimoniais ou nao.
disputa PREVISAO LEGAL: PREVISAO LEGAL:
Brasil (Lei n°® 9.307/1996) Portugal (Lei n° 63/2011)
Art. 1°As pessoas capazes de | Artigo 1.°
contratar poderdo valer-se da | Convencao de arbitragem
arbitragem para dirimir litigios | 1 — Desde que por lei especial nao
relativos a direitos patrimoniais | esteja submetido exclusivamente aos
disponiveis. tribunais do Estado ou a arbitragem
§ 10A administracdo publica | necessaria, qualquer litigio
direta e indireta podera utilizar-se | respeitante a interesses de natureza
da arbitragem para dirimir [ patrimonial pode ser cometido pelas
conflitos relativos a direitos | partes, mediante convencdo de
patrimoniais disponiveis. arbitragem, a decisao de arbitros.
(Incluido pela Lei n° 13.129, | 2 — E também valida uma convencéo
de 2015) (Vigéncia) de arbitragem relativa a litigios que
nao envolvam interesses de natureza
patrimonial, desde que as partes
possam celebrar transagdo sobre o
direito controvertido.
Recurso Irrecorrivel Recorrivel se estiver previsto na
destinado a convengao arbitral
modificacao
da decisdo
arbitral

PREVISAO LEGAL:

Brasil (Lei n° 9.307/1996)

Art. 18. O arbitro é juiz de fato e
de direito, e a sentenca que
proferir ndo fica sujeita a recurso
ou a homologacdo pelo Poder
Judiciario.

PREVISAO LEGAL:

Portugal (Lei n° 63/2011)

Artigo 39

Direito aplicavel, recurso a equidade;
irrecorribilidade da decisao

4 - A sentenga que se pronuncie
sobre o fundo da causa ou que, sem
conhecer deste, ponha termo ao
processo arbitral, s é susceptivel de
recurso para o tribunal estadual
competente no caso de as partes
terem expressamente previsto tal
possibilidade na convencdo de
arbitragem e desde que a causa nao
haja sido decidida segundo a
equidade ou mediante composigao
amigavel.

Revisao de
atos do INPI
em Camara
Privada
Arbitral

Vedado

Nao é vedado
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PREVISAO LEGAL:

Brasil (Lei n°® 9.307/1996)

Art. 1°As pessoas capazes de
contratar poderdo valer-se da
arbitragem para dirimir litigios
relativos a direitos patrimoniais
disponiveis.

§ 10A administracdo publica
direta e indireta podera utilizar-se
da arbitragem para dirimir
conflitos relativos a direitos
patrimoniais disponiveis.

Lei n°® 5.648/1970

Art 1° Fica criado o Instituto
Nacional da Propriedade
Industrial (INPT), autarquia

federal, vinculada ao Ministério
da Industria e do Comeércio, com
sede e foro no Distrito Federal.

Sumulas 473 e 346 do STF
Sumula 473

A administracdo pode anular
seus proprios atos, quando
eivados de vicios que os tornam
ilegais, porque deles nao se
originam direitos; ou revoga-los,
por motivo de conveniéncia ou
oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada,
em todos os casos, a apreciacao
judicial.

Sumula 346

A administragcdo publica pode
declarar a nulidade dos seus
proprios atos.

PREVISAO LEGAL:

Portugal (Lei n° 63/2011)

Artigo 1

2 - E também valida uma convencdo
de arbitragem relativa a litigios que
nao envolvam interesses de natureza
patrimonial, desde que as partes
possam celebrar transagdo sobre o
direito controvertido.

Decreto-Lei n.° 110/2018

Artigo 47.°

Tribunal arbitral

1 - Sem prejuizo da possibilidade de
recurso a outros mecanismos
extrajudiciais de resolugéo de litigios,
pode ser constituido tribunal arbitral
para o julgamento de todas as

questdes suscetiveis de recurso
judicial.
2 - Excetuam-se do disposto no

numero anterior os casos em que
existam contrainteressados, salvo se
estes aceitarem o0 compromisso
arbitral.

3 - O tribunal arbitral pode determinar
a publicidade da decisao nos termos
do n.° 5 do artigo 34.°

Artigo 48.°

Compromisso arbitral

1 - O interessado que pretenda
recorrer a arbitragem, no dmbito dos
litigios previstos no artigo anterior,
pode requerer a celebracdo de
compromisso arbitral, nos termos da
lei de arbitragem voluntaria, e aceitar
submeter o litigio a arbitragem.

2 - A apresentacado de requerimento,
ao abrigo do disposto no numero
anterior, suspende o0s prazos de
recurso judicial.
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3 - Sem prejuizo do disposto no
namero seguinte, a outorga de
compromisso arbitral por parte do
INPI, I. P., € objeto de despacho do
presidente do conselho diretivo, a
proferir no prazo de 30 dias contado
da data da apresentagdo do
requerimento.

4 - Pode ser determinada a
vinculacdo genérica do INPI, I. P., a
centros de arbitragem voluntaria
institucionalizada com competéncia
para dirimir os conflitos referidos no
n.° 1 do artigo anterior, por meio de
portaria do membro do Governo de
que dependa este Instituto, a qual
estabelece o tipo e o valor maximo
dos litigios abrangidos, conferindo
aos interessados o poder de se
dirigirem a esses centros para a
resolucéo de tais litigios.

5 - Sempre que o INPI, I. P, se
encontre vinculado nos termos do
numero anterior e a parte contraria o
aceite, ha possibilidade de recurso da
decisao arbitral que vier a ser
proferida para o tribunal da relagao
territorialmente competente para a
area da sede do tribunal de
propriedade intelectual, nos termos da
legislagcado processual civil.

Fonte: Autoria Prépria (2022).

Feita a analise do estudo comparado entre semelhangas e diferengas do
método arbitral aplicado ao conflito envolvendo marcas, o presente estudo foi
incorporado ao método da Matriz FOFA.

Com as semelhangas e as diferengcas entre o sistema juridico brasileiro e
portugués, € importante sobrestar que a arbitragem aplicada aos conflitos de marca
tem como forga e oportunidade o incentivo a nova cultura de meios alternativos de
resolucdo de confltos em ambos paises, além da possibilidade de realizar
arbitragem via internet, o que torna o processo rapido, acessivel, disponivel e de
custo eficaz. Isso ocorre porque em ambos 0s paises as partes podem, em comum
acordo, definir o prazo para a tomada de decisdo, escolher o arbitro e anular a

sentenca.
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Com a arbitragem via internet, as partes ndo precisam se deslocar para
realizacdo da audiéncia presencial e a troca de documentagdo on-line reduz os
atrasos. Além disso, destaca-se a acessibilidade e disponibilidade, porque as partes
podem ter acesso ao material relacionado a arbitragem de qualquer lugar, gracas a
disponibilidade persistente dos sites. O processo permite decisdo rapida, fazendo
com que a recompensa seja comunicada e aplicada on-line (BAKHRAMOVA, 2022).

De outro modo, a parte que se insere na fraqueza é a possibilidade de
ocorréncia de crimes cibernéticos, na qual ha o risco de interferéncias indesejadas
na troca de dados, com infracdo da confidencialidade e da privacidade das partes
que acessam a rede (BAKHRAMOVA, 2022).

Tanto no Brasil quanto em Portugal, a arbitragem proporciona celeridade,
eficacia, tecnicidade, confidencialidade, e reducdo do volume processual dos
Tribunais. Entretanto, no que se refere a fraquezas e ameacas, € possivel verificar
que o Brasil possui maiores dificuldades em tornar exequivel o compromisso arbitral,
porque diferente de Portugal, no Brasil, caso o acordo n&do seja cumprido pelas
partes € necessario que estas busquem o Poder Judiciario para que o0 compromisso
arbitral seja cumprido (BRASIL, 1996b).

O ponto forte da arbitragem em Portugal é que o Tribunal Arbitral é vinculado
ao centro de arbitragem ARBITRARE e possui competéncia para revisar os atos do
INPI de Portugal. Diante disso, Portugal estd bem preparado para solucionar
conflitos envolvendo marcas se comparado ao Brasil, no qual as camaras de
arbitragem n&o possuem competéncia para revisar atos do INPI.

No Brasil, a sentenca arbitral faz titulo executivo, caso o termo arbitral ndo
seja cumprido as partes precisam ingressar no Poder Judiciario para executar a
decisdo arbitral, esse aspecto legislativo se apresenta como uma ameaga a
efetividade das decisdes proferidas no ambito da arbitragem.

No que se refere a celeridade, o prazo maximo para resolugao de disputas
arbitrais € de seis meses, enquanto na justica comum é de trés anos e oito meses.
Ja em Portugal, o prazo maximo é de 12 meses para resolu¢do de disputas arbitrais,
prazo maior do que na justica comum, que é de seis meses e meio, fator que
configura fraqueza.

Entre as ameacgas a continuidade das praticas de arbitragem nos dois paises,

destaca-se que, em que pese a lei sobre arbitragem no Brasil ter iniciado a vigéncia
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em 1996 e em Portugal em 2011, nos dois paises a divulgagao de estudos continua
em fase inicial, e, no Brasil ainda existe resisténcia de profissionais que defendem o
Poder Judiciario na formatagao tradicional, ou seja, sem observancia aos meios
alternativos de resolugcdo de disputas. No Brasil, a promulgagcdo do Decreto n°
10.886/2021 estabeleceu a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI)
para o periodo de 2021 a 2030, e tem o objetivo de definir agdes de longo prazo
para a atuagdo da administracdo publica federal a fim de estabelecer um Sistema
Nacional de Propriedade Intelectual efetivo e equilibrado. Os desafios a serem
enfrentados estdo elencados em nove incisos? do decreto, dentre eles: a ameaca
existente no que se refere a caréncia de profissionais com competéncia em
propriedade intelectual e a caréncia de especializagao sobre a tematica no sistema
judiciario (BRASIL, 2021).

Outra ameaga encontra-se nos acordos internacionais que nao trazem
dispositivos que fagam referéncia direta ao tema da arbitragem e ao tema do direito
marcario, assim como deixam espago para que cada pais estabeleca os requisitos
para registro de marca em sua legislagao interna, ndo havendo uniformizagao.

Por outra perspectiva, foi encontrada a oportunidade de difusdo do
conhecimento dentro do setor juridico dos Nucleos de Inovagdo Tecnoldgica para
que ocorra a interagao entre governo, academia e empresa. Nesse sentido, durante
os conflitos internos dentro dos 6rgaos publicos federais brasileiros, empresas
publicas e sociedade de economia mista federais, € possivel a utilizacdo da
arbitragem para resolugéo de causas em que ha interesse publico envolvido.

_ Outra oportunidade é que o Brasil e Portugal sdo signatarios de acordos
internacionais que uniformizam de forma indireta a matéria juridica e o surgimento
das leis relacionadas a arbitragem e ao direito marcario. Por fim, a equiparacéo e
substituicdo do juiz em relagéo ao arbitro é a oportunidade verificada em ambos os
paises. No Brasil, a atuagao do arbitro € equiparada a do juiz togado. Em Portugal, a

atuacao do arbitro pode substituir por completo a do juiz.

2 Os desafios nacionais foram estabelecidos e resumidos em nove macrocausas que contribuem
diretamente para o problema da pouca efetividade do sistema dos direitos de Propriedade Intelectual
- PI: | - desequilibrios nos usos do sistema de Pl relacionados a subutilizagdo e a sobre utilizagao dos
direitos de PI; Il - falta de visdo estratégica de Pl das empresas e dos demais atores do ecossistema
de inovacao e criagao; lll - caréncia de profissionais com competéncia em PI; IV - dificuldade de
acesso ¢ complexidade de registro em alguns segmentos de PI; V - caréncia de especializagdo em PI no sistema
judiciario; VI - violag@o dos direitos de PI; VII - predominancia de agdes isoladas de curto prazo ¢ descontinuas
do Governo na area de PI; VIII - pouca estratégia na inser¢@o internacional do Brasil na area de PI; e IX -
necessidade de modernizagdo dos marcos legais de PI.
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Quadro 6 — Matriz FOFA

FORCA

FRAQUEZA

Incentivo a nova cultura de meios
alternativos de resolucado de conflitos no
Brasil e em Portugal.

Arbitragem via internet, torna o processo
rapido, acessivel, disponivel e de custo
eficaz.

Arbitragem proporciona  celeridade,
eficacia, tecnicidade, confidencialidade e
reducdo do volume processual dos
Tribunais no Brasil e em Portugal.

O Tribunal Arbitral em Portugal ¢é
vinculado ao centro de arbitragem
ARBITRARE e possui competéncia para
revisar os atos do INPI.

Prazo maximo de 6 meses para resolugao
de disputas arbitrais no Brasil, prazo
menor que na justica comum (3 anos e 8
meses).

Em ambos paises as partes podem, em
comum acordo, definir o prazo para a
tomada de decisdo, podem escolher o
arbitro e anular a sentencga.

Na arbitragem brasileira e portuguesa, o
pagamento € feito a cdmara arbitral com
valor fixo, sem obrigatoriedade de
contratagdo de advogado e sem
despesas extras.

Em Portugal existe mais profissionais
especializados em propriedade industrial
e arbitragem.

Possivel ocorréncia de crimes cibernéticos
na arbitragem via internet.

Com os acordos internacionais, o Brasil ndo
tem conseguido cumprir com prazos
internacionais, o INPI enfrenta o problema do
backlog.

No as camaras de arbitragem nao possuem
competéncia para revisar atos do INPI.

Prazo maximo de 12 meses para resolugéo
de disputas arbitrais em Portugal, prazo
maior do que na justica comum (6 meses e
meio).

No Brasil ha poucos profissionais
especializados em propriedade industrial e
arbitragem.

Dificuldade de encontrar sentenca arbitral
sobre o terma do trabalho.

OPORTUNIDADE

AMEACA

Difusdo do conhecimento dentro do setor
juridico dos Nucleos de Inovagao
Tecnolégica para que ocorra a interagao
entre governo, academia e empresa.

Brasil e Portugal sao signatarios de
acordos internacionais que uniformizam
de forma indireta a matéria juridica e o
surgimento das leis relacionadas a
arbitragem e ao direito marcario.

Em conflitos internos, dentro dos publicos
federais, empresas publicas e sociedade
de economia mista federais no Brasil é
possivel a utilizacdo da arbitragem para

Divulgacao de estudos em fase inicial e com
resisténcia de profissionais que defendem o
Poder Judiciario na formatagao tradicional.

Os acordos internacionais nao trazem
dispositivos que fazer referéncia direta ao
tema da arbitragem e do direito marcario.

Os acordos internacionais deixam espacgo
para que cada pais estabelega os requisitos
para registro de marca em sua legislagao
interna, ndo ha uniformizacéo.

No Brasil a sentenga arbitral faz titulo
executivo, caso o termo arbitral ndo seja
cumprido, as partes precisam ingressar no
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resolugdo de causas em que ha interesse | Poder Judiciario para executar a decisdo
publico envolvido. arbitral.

No Brasil a atuacido do arbitro é
equiparada a do juiz togado. Em Portugal,
a atuacado do arbitro pode substituir por
completo a do juiz.

Fonte: Autoria Prépria (2022).

O levantamento dos dispositivos legislativos existentes no sistema juridico
interno brasileiro deu suporte para encontrar os métodos e as estratégias que
funcionam em paises diversos, bem como em Portugal. Tudo o que foi suscitado na
pesquisa nao esgota a tematica da arbitragem aplicada no conflito sobre direito
marcario e também nao traz uma conclusdo concreta sobre qual sistema juridico
seria 0 modelo a ser seguido no Brasil.

O Brasil, assim como os demais paises, ainda enfrenta barreiras que precisa
transpor em matéria de arbitragem, aplicada ao direito marcario. Verificou-se que
apesar de a legislagao sobre arbitragem no Brasil preceder a legislagao de Portugal,
ainda ha muitas barreiras para se transpor em matéria de arbitragem aplicada ao
direito marcario.

Nesse diapasdo, a matriz FOFA evidenciou que em Portugal a arbitragem
possui vinculagao ao Tribunal publico, que oferece o servico em um centro de
Arbitragem, no qual s&o resolvidas demandas publicas e privadas. A criagdo do
Tribunal da Propriedade Intelectual pela Lei n°® 46/2011 € um dos marcos que
demonstram a preocupacdo do pais em manter técnicos especializados em
propriedade industrial como um todo.

O maior empenho de Portugal em proteger marcas e a propriedade industrial
consiste na manutencdo do mercado, do empreendedorismo e, por consequéncia,
na promog¢ao das acgdes de inovagdo. De modo geral, as agBes inovadoras
refletem-se no Ranking de inovagdo de 2020 da Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual, ja que sua posi¢cao nos graficos é 31° lugar esta muito a
frente do Brasil, que esta em 62° lugar (WIPO, 2020).

Nesse sentido, no Relatério Doing Business o Brasil esta na posigao 124 e
Portugal na posicao 39 de 190 paises analisados. O relatério analisa o processo de
constituicdo da empresa, as licengas para construgcdo, obtengao de energia elétrica,

de crédito, o pagamento de impostos, a regulamentacédo de empregos, entre outros
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fatores que se relacionam com a facilidade do empreendedor para fazer negocios e,
por consequéncia, inovar (WORLD, 2020).

Apesar da classificacdo, o Brasil investiu mais no financiamento de pesquisa
e desenvolvimento. De acordo com o relatério recente do Ministério da Ciéncia,
Tecnologia e Inovacdo (MCTI), publicado em 2022, em 2019 o Brasil investiu 48, 3%
do orgamento nacional em financiamento pelo governo nacional. Em contrapartida,
Portugal investiu 40,2% do orgamento nacional (MCTIC, 2021).

No Brasil, a impossibilidade de um tribunal arbitral privado revisar atos do
INPI é fator que impede o desenvolvimento da celeridade, eficacia, tecnicidade e
reducao do volume processual dos Tribunais, ja que, conforme se verifica no tépico
2.4 a Camara de Mediagao e de Conciliagdo da Administracao Publica Federal nédo
promove a mediagdo para civis dentro do INPI, como ocorria a época da existéncia
do Centro de Defesa da Propriedade Intelectual. Sendo que, a alternativa disponivel
atualmente para resolucdo consensual de conflitos em matéria de marcas, sao as
camaras privadas de mediagao e arbitragem que oferecem os servigcos a precgos
altos e inacessiveis a um grande numero de pessoas.

No que se refere a celeridade, verificou-se que em Portugal a arbitragem né&o
tem grande diferenga da justica comum. Pelo contrario, levando-se em conta apenas
esse quesito, € uma desvantagem fazer a opgao pelo procedimento arbitral na
ocorréncia de conflito envolvendo marcas. Isso acontece porque leva-se quase o
dobro do tempo para resolugdo da disputa. O unico diferencial fica a cargo dos
custos financeiros mais baixos na arbitragem do que a disputa na justica comum. No
Brasil, somente o tempo para resolugcdo do conflito € mais proveitoso que em

Portugal.

8. CONSIDERAGOES FINAIS

No plano do direito internacional privado, os dois paises tém em comum o
fato de serem signatarios dos mesmos acordos internacionais, entretanto os acordos
deixam espago para que sejam estabelecidas diferengas em matéria de registro,
nulidade de marcas e aplicabilidade da arbitragem nos conflitos que envolvem a
tematica.

Isso ocorre porque os acordos internacionais nao influenciaram as questdes

internas. Portanto, na negociacdo dos acordos existe total soberania entre paises,
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sendo que o arcabougo legal ndo pode ser alterado de fora para dentro. Pelo fato de
a legislagao nacional ser rigida e prezar por sua soberania, fatores como pesquisa,
desenvolvimento e inovagao ficam prejudicados no Brasil, conforme se pode verificar
ao longo deste trabalho.

Outra intercorréncia que tem barrado o desenvolvimento em matéria de
propriedade intelectual e arbitragem aplicada as marcas, sdo as discussdes juridicas
sobre o tema. Atualmente existe muita diferenga de estado para estado e pouco
material de pesquisa atualizado. Juristas, juizes e advogados ndo estédo
acostumados com a propriedade intelectual em determinados estados. Existem
temas tratados em Brasilia, por exemplo, que sdo abordados de modo
completamente diferente no Rio de Janeiro.

Na comissao de Propriedade Intelectual da OAB de Santos e do Rio de
Janeiro existe uma cultura de propriedade intelectual com trabalhos que auxiliaram
no aprofundamento deste estudo, devido a localizacdo do INPI nessa regiao, fator
que contribui para gerar especializag&o entre os tedricos do tema.

Desse modo, Incentivo a nova cultura de meios alternativos de resolugao de
conflitos no Brasil e em Portugal estda em fase inicial. A flexibilizacdo da lei
portuguesa no que se refere a arbitragem é fator preponderante para o maior
desenvolvimento daquele pais em matéria de conflito de marcas.

Além disso, a ideia portuguesa de organizar o Tribunal Arbitral em Portugal
vinculado ao centro de arbitragem ARBITRARE que possui competéncia para revisar
os atos do INPI, acaba conectando o governo, empresa e academia. Tornando
valorizada a autonomia, a celeridade, a eficacia e a tecnicidade das decisoes.

No que toca aos custos de promogédo da arbitragem privada, verificou-se no
estudo que os valores variam de acordo com a taxa de administracdo da camara e
honorarios de arbitro, que nem sempre sao custos baixos em ambos paises.

Destaca-se que no Brasil ainda ndo ha intercomunicacgao entre a triplice hélice,
fator que dificultou a pesquisa de arcabouco para subsidiar o presente estudo. Dos
trés pilares da inovacio, a academia € o pilar mais deficitario. Sendo que o fator que
desencadeia esse déficit € a ma execugao de recursos, visto que, em que pese o
governo brasileiro investir mais percentual no financiamento de pesquisa e

desenvolvimento que o portugués, constata-se que esses recursos estdo sendo mal
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geridos se comparado ao desenvolvimento de Portugal, Reino Unido e Estados
Unidos nessa seara.

O ambiente virtual tem contribuido para a disseminagao da arbitragem via
internet, tornando o processo rapido e disponivel. Entretanto, o custo ainda é alto,
fator que nao torna o procedimento acessivel a todos interessados.

A fim de modificar esse panorama, estdo sendo desenvolvidas politicas
publicas de médio e longo prazo baseadas na Estratégia Nacional da Propriedade
Intelectual, que prevé 210 acbes voltadas para a reconstru¢do de um sistema de
propriedade intelectual efetivo e equilibrado. A meta é torna-lo amplamente
conhecido, utilizado e observado, de forma que incentive os investimentos em
inovagao no Brasil. Desse modo, € importante que os paises busquem trabalhar com
acdes voltadas para valorizacdo do conhecimento em propriedade intelectual, do
desenvolvimento cientifico, da pesquisa e da inovacio, viabilizando a autonomia
tecnolégica dos paises. Conforme se verificou no caso da Kriltech no qual houve
interacdo entre as empresas, startups da Africa do Sul, a academia e o governo,

assim como ocorre a integracdo na Camara de Comércio Brasil — Portugal.

O caso da Kriltech representa um exemplo pratico da interacao entre a triplice
hélice e o modo como o Brasil pode funcionar para que o desenvolvimento e a
inovagao cresgcam no pais. Essa intercomunicacdo é primordial na promogao da
resolubilidade de conflitos de propriedade intelectual. Enquanto ha pendéncias, as
partes ndo conseguem executar seus objetivos para levar adiante as agbdes de
inovacao, transferéncia de tecnologias e empreendedorismo.

Os programas de financiamento em pesquisa e desenvolvimento tanto no
Brasil quanto em Portugal, precisam enfrentar os desafios e lidar com a falta de
recursos financeiros e com a necessidade de simplificar processos de obtencéo de
financiamento, de forma que estimule a pesquisa e a inovagdo. A parceria entre o
publico e o privado, como ocorreu no caso do ARBITRARE, e a promocao de
politicas publicas de incentivo a inovagao, como ocorreu na Cooperagao cientifica
Brasil-Unido Europeia, sdo exemplos de caminhos importantes para o apoio ao
financiamento de pesquisa e desenvolvimento nos dois paises.

Com a matriz FOFA, foi possivel constatar que no Brasil o direito de
propriedade intelectual ainda nao faz parte das preocupacgbes diarias de

legisladores, empresarios, autores e inventores. A cultura da propriedade intelectual
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esta sendo formada e para que ela se estruture, é preciso comecar com a efetivacao
da Politica de Propriedade Intelectual das Instituicdes Cientificas Tecnoldgicas e de
Inovagcado, a fim de que a triplice hélice da inovagao trabalhe para dar efetiva
observancia do direito de propriedade intelectual, em especial, a arbitragem aplicada

ao direito marcario.
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Resumo

A arbitragem tem sido uma ferramenta fundamental na resolugio de controvérsias envolvendo a propriedade
intelectual, devido ao fato de propiciar acordes internos com privacidade, flexibilidade e reducao de custos para
as partes conflitantes. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou analisar de forma comparativa a utilizacio da
arbitragem nos conflitos de propriedade intelectual envobrendo as marcas em dobs sistemnas juridicos presentes
nos paises Brasil ¢ Porlugal. A pesquisa comparativa, realizada por meio da utilizacdo das méiricas provenientes
da ferramenta juridica denominada direito comparado aliade a matriz FOFA, serviu de base para a andlise e a
comparagao dos sistemas juridicos de ambos paises. Desse modo, conclui-se que o Brasil ainda enfrenta muitas
barreiras, que precisa franspor, em maténia de arbitragem aplicada ao direito marcanio. O principal resultado obtido
evidenciou que Portugal esti mais bem preparado para tratar da arbitragem na resolucio de conflites que tenham
como temdtica a8 mancas.

Palavras-chave: Arbitragem. Propriedade Intelechual. Mancas,
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O Teto Constitucional e a Distribuicao de Royalfies na Universidade de Brasilia
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Resumo/Abstract: A Universidade de Brasilia ¢ uma Institni¢do Cientifica, Tecnolégica e de Inovagiio — ICT de
direito pablico que possui respaldo na Lei de Inovagio. O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnologico -
CDT/UnB foi fundado com o objetivo de atuar como Nicleo de Inovagio Tecnologica - NIT da universidade, Foi
realizada pesquisa qualitativa. de cariter exploratorio para analise da aplicabilidade e operabilidade pratica do que
determina a Constitnicio Federal. a Lei de Inovagio (Lei n®10.973/2004) e sua relacio com o papel das ICTs de
direito pablico de acordo com os objetivos das resolugdes da Universidade de Brasilia (CONSUNI n® 0006/2020
e CAD n° 0005/ 1998) e a Lei n° 12.772/2012, sobre a estruturacio do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal, combinada com a Lei n® 8.112/90, que dispde sobre o regime juridico dos servidores piblicos civis de
fundagdes publicas como a universidade. A pesquisa apresentou dados, como o levantamento de tecnologias
protegidas e licenciadas e interpretagdo das normas no dmbito da carreira do pesquisador publico federal. Com a
pesquisa, foi possivel concluir que a Universidade possui papel fundamental na protegio e posicionamento
competitivo dos ativos de propriedade intelectual, bem como no desenvolvimento da inovacio, com a necessidade
de desenvolvimento de estratégias para mapeamento do pagamento dos rovalties aos servidores de modo que
estejam em confonmidade com o teto constitucional.

Palavras-Chave/Kevwords: Universidade de Brasilia; Propriedade Intelectual; Teto Constitucional.
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