UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ALICE BORGES FERNANDES PEREIRA

MEDIAGAO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL:

Elementos para a Construgcao de uma Politica Brasileira

RIO DE JANEIRO
2013



ALICE BORGES FERNANDES PEREIRA

MEDIACAO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL.:
Elementos para a Construgao de uma Politica Brasileira

Dissertacdo de Mestrado apresentada ao
Programa de Pds-Graduagdo em Politicas
Publicas, Estratégias e Desenvolvimento,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, como
requisito parcial a obtencdo do titulo de
Mestre em Politicas Publicas, Estratégias e
Desenvolvimento.

Orientadora: Profa. Dra. Claudia Inés Chamas

RIO DE JANEIRO
2013



ALICE BORGES FERNANDES PEREIRA

MEDIAGAO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL:
ELEMENTOS PARA A CONSTRUGAO DE UMA POLITICA BRASILEIRA

Dissertacdo de Mestrado apresentada ao
Programa de Pdés-Graduagdo em Politicas
Publicas, Estratégias e Desenvolvimento,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, como
requisito parcial a obtencdo do titulo de
Mestre em Politicas Publicas, Estratégias e
Desenvolvimento

Aprovada em 18 de dezembro de 2013.

Orientadora: Profa. Dra. Claudia Inés Chamas - Fiocruz

Profa. Dra. Ana Célia Castro - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Prof. Dr. André Fontes - Unirio

Prof. Dr. Nilton Cesar Flores - Universidade Estacio de Sa



AGRADECIMENTOS

A Coordenagéo de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES), pelo
apoio a minha pesquisa.

Ao Instituto Nacional de Ciéncia e Tecnologia de Inovagdo em Doencgas
Negligenciadas (INCT-idn), pelo incentivo nos estudos que possibilitaram a
execucao deste trabalho.

A Claudia Inés Chamas, mestre dedicada ao meu aperfeicoamento como
profissional e como pessoa, melhorando minhas habilidades e reconhecendo
minhas qualidades.

Aos professores do Programa de Politicas Publicas, Estratégias e
Desenvolvimento (PPED) da UFRJ que me acompanharam, possibilitando que
fosse capaz de compreender o universo de pesquisa na area de politicas publicas.

A Professora Dra. Ana Célia Castro, ao Professor Dr. Nilton Cesar Flores, ao Dr.
Carlos Médicis Morel e ao Desembargador André Fontes, pelos comentarios que
contribuiram com a investigagdo, e aos entrevistados, que contribuiram

enormemente com o tema.

Aos meus pais, por se dedicarem ao meu progresso intelectual e por me darem

exemplo dos verdadeiros valores com suas proprias vidas.



RESUMO

As novas abordagens de propriedade intelectual sdo evidenciadas na sociedade
internacional e podem ser assimiladas para satisfazer os usuarios de propriedade
intelectual. Os paises em desenvolvimento tiveram que se adaptar as estratégias
de protecédo, aos seus efeitos e como coordenar essas abordagens para promover
o aperfeicoamento de seu potencial de inovagao. Como exemplo disso, temos as
iniciativas de paises como o Brasil que se esforcam para desenvolver a sua
capacidade de inovacdo. A evolugcdo dos sistemas de solugdo de controvérsias
acompanha as necessidades de modernizagdo dos direitos da propriedade
intelectual. Em varios paises, a exemplo dos Estados Unidos, do Canada e dos
paises europeus, foram criados 6rgaos de solugao de controvérsias especializados
em propriedade intelectual. A pesquisa discute se e como a arbitragem e a
mediagdo podem acrescentar agilidade e praticidade aos procedimentos de
solucao de controvérsias em propriedade intelectual no Brasil. As decisdes que
possam ser tomadas pelo governo podem auxiliar o Brasil a desenvolver um
sistema de solucido de controvérsias em propriedade intelectual de qualidade, que
beneficiem a justica e o equilibrio de poder internacional? O trabalho investiga
como decisdes governamentais podem auxiliar o Brasil a desenvolver um sistema
de solugao de controvérsias em propriedade intelectual de qualidade, que beneficie
a justica, o equilibrio de poder internacional e o interesse publico.

Palavras-chave: Arbitragem. Mediagéo. Propriedade Intelectual. Brasil



ABSTRACT

New intellectual property approaches are taking place in the international society
and can be accessed to contemplate intellectual property users. Developing
countries need to know the strategies of protection, their effects and how to
coordinate these new approaches to promote their potential innovation
improvement. In many countries, for example, United States, Canada and European
countries, dispute settlement bodies specialized in intellectual property were
created. The research debates if and how arbitration and mediation can aggregate
agility and usefulness to the intellectual property dispute resolution procedures in
Brazil. Can decisions made by the government help Brazil to develop a qualified
system of dispute resolution in intellectual property, which works in favor of the
justice and of a well balanced international power? The research investigates how
the government decisions can help Brazil to develop a qualified system of dispute
resolution in intellectual property, which supports justice, international power
equality and the public interest.

Keywords: Arbitration. Mediation. Intellectual Property. Brazil
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INTRODUGAO

No comércio internacional, assim como no ordenamento patrio, a propriedade
intelectual tem sido um tema que gera debates, os quais envolvem o acesso a bens
essenciais, tais como medicamentos. Entre esses organismos, destacam-se a
Organizagdo Mundial da Saude (OMS), a Organizagdo Mundial do Comércio
(OMC) e a Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Nessas
organizagbes surgem novas regulamentagées do tema e aumentam os conflitos

judiciais nos paises em relagéo aos temas de propriedade intelectual (Pl).

O conteudo desses regulamentos varia desde agbes civeis de direito da
concorréncia até acdes criminais. Essas discussdes estdo na pauta de prioridade
da agenda de politica exterior de muitos dos paises cujas economias se destacam
no cenario internacional. As empresas desses paises discutem seus direitos e os
julgamentos de suas lides, que, geralmente, determinam o pagamento de

indenizacgdes.

Aparentemente, todos os setores da economia brasileira buscam, cada vez mais,
novas formas de facilitar a solugado de conflitos extrajudicialmente. Essas solug¢des
sdo estabelecidas quando o pais passa a organizar-se para que, nas decisdes de
seus conflitos, sejam priorizadas a técnica e a redugédo do nivel de burocracia de

varias instancias e de “infindaveis recursos”.’

Os tépicos discutidos no presente trabalho exigem uma analise interdisciplinar.
Necessitam-se de recursos instrumentais para verificar as politicas publicas
contidas neste texto. Procurou-se dar uma contextualizacdo ao tema. A
concorréncia é um fendmeno econémico regulado pelo Direito. Por esse motivo, o
Direito é importante, pois regula as regras de mercado. No que se refere a
propriedade intelectual, &€ necessario recorrer as ferramentas juridicas. A mediagéo
e a arbitragem sdo exemplos de ferramentas juridicas aplicadas com
especializacdo neste campo. Nesse sentido, responde-se a importadncia de se
entender esses institutos juridicos, ja que os marcos legais regulamentam as

instituicées como um todo.

' PUGLIESE, A.; SALAMA, B. A economia da arbitragem: escolha racional e gerag&o de valor.
Direito GV, Sao Paulo, v. 4, n. 1, p. 15-28, jan/jun., 2008, p. 19.
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A arbitragem e a mediagdo integram as politicas publicas por serem parte dos
meios de governanga do conhecimento. Neste contexto, existem diversos modelos
que podem ser administrados na arbitragem e na mediagdo. Optou-se neste
trabalho pela escolha de alguns exemplos desses modelos que determinam a
oferta global desse bem, a saber: o modelo da Organizagcdo Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI) e o modelo da Camara de Comércio Internacional
(CCI).

Todas as possibilidades de resolver conflitos judiciais ou extrajudiciais possuem
vantagens e desvantagens, que devem ser ponderadas em face dos interesses
econdmicos e desenvolvimentistas associados a parametros sociais e humanos. A
arbitragem e a mediagdo de solugdo de conflitos seriam a melhor opgdo em
conflitos que demandem um entendimento mais técnico? A Lei de Arbitragem foi
estabelecida tardiamente no pais, comparativamente a outros paises.
Considerando a relativa experiéncia do Brasil na formulagdo e aplicacdo de
mecanismos de resolucdo de conflitos, parece relevante estudar capacidades
acumuladas por outros paises neste campo do conhecimento. O Canada, os
Estados Unidos e os paises que formam a Unido Europeia apresentam-se como
casos maduros para referéncia de solugdo de controvérsias em propriedade
intelectual. Em algumas instituicées internacionais, como a OMPI| e a Camara de
Comeércio Internacional, ha politicas e praticas de arbitragem em propriedade
intelectual ja bem estabelecidas.

O modelo de solugdo de controvérsias da OMPI foi a alternativa escolhida pelo
governo brasileiro para instalar um sistema especializado em Propriedade
Intelectual (PI) no Brasil. As abordagens diferentes sdo assimiladas pelos
mecanismos especializados de resolucao de conflitos extrajudiciais para satisfazer
0s usuarios de propriedade intelectual. Uma vez que o0s paises em
desenvolvimento esforcam-se para promover o seu crescimento, o qual passa pela
necessidade de aperfeicoamento de potencial de inovagédo, o quéo importante é

dispor de instrumentos para a resolugao de disputas num contexto extrajudicial?
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A experiéncia de outras instituicdes pode contribuir com a agilidade e a praticidade
para os procedimentos de solugdo de controvérsias em propriedade intelectual no
Brasil? As decisbes que forem tomadas pelos agentes governamentais, nesse
sentido, serdo essenciais para futuros ajustes que possibilitem que o Brasil tenha
um sistema de solucédo de controvérsias em propriedade intelectual de qualidade,
com defini¢des claras, e, principalmente, que beneficiem a justica, a praticidade, o
equilibrio de poder internacional e o interesse publico. Esse equilibrio deve-se ao
carater inovador que recai sobre os direitos de propriedade intelectual, o qual
deveria diferenciar a qualidade de vida da sociedade e fomentar o crescimento da

economia.

A evolugao do sistema de patentes reflete no contexto social, politico e econémico
e nos assuntos que permeiam e envolvem a propriedade de tecnologia 2
influenciando em uma grande variedade de aplicagdes e de beneficios materiais e
em servicos que podem ser verificados em diversas areas da ciéncia.’> O trabalho
avalia as medidas que podem ser usadas pelas instituicbes brasileiras com a
finalidade de propiciar uma evolugdo mais rapida em relacdo as formas de
composicdo de conflitos na area da propriedade intelectual. Procuram-se entender
as necessidades da sociedade brasileira, a pertinéncia de um sistema de solucao
de controvérsias e quais os possiveis obstaculos para que sejam estabelecidas
outras formas de solugio de controvérsias no campo da propriedade intelectual.

No Brasil, o tema ainda carece de analises, sendo este tema pouco explorado, com
excasso material publicado a respeito, 0 que leva o pesquisador a analisar fontes
de solucdo de controvérsias sobre propriedade intelectual de experiéncias
estrangeiras, considerando, porém, os aspectos especificos do desenvolvimento
brasileiro. Os agentes estatais cooperam, a exemplo do Ministério do
Desenvolvimento da Industria e Comércio (MDIC), com iniciativas junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), para criar mecanismos alternativos de
resolucdo de disputas. Quais sdo as motivagdes para a internalizacdo de uma
instancia extrajudicial de resolugdo de disputas em propriedade intelectual no

Brasil? Qual organizagdo ou quais organizagdes seriam mais adequadas para

ROUVINEN, P.; STANKIEWICZ, R. Are Intellectual Property Rights Hindering Technological
é’-\dvance? The Need for Technological Common. Review of Policy Research, v. 26, jan. 2009.
Ibid.
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abrigar essa iniciativa? Independente da opgédo do Brasil por uma determinada
estrutura de arbitragem e mediagdo, uma instancia técnica pode auxiliar na tomada
de decisdo em um litigio optando por uma solu¢gdo mais benéfica para ambas as
partes?

A mediacédo e a arbitragem sao institutos de natureza, objetivos e fung¢des distintas
que estdo se desenvolvendo no Brasil em relagdo a propriedade industrial, mas
podem ser contempladas politicas para outros ativos intangiveis nas diversas areas
de propriedade intelectual que ndo se restringem a propriedade industrial. Quais
capacidades seriam adequadas a multiplicidade desses ativos? Por ser uma
instituicdo especializada, as partes que optarem por essa alternativa ao litigio
judicial contardo com alguns servigos diferenciados que propiciariam uma forma
melhor de resolver uma determinada disputa. As diferencas nos servigos
desempenhados pela mediagdo e pela arbitragem ultrapassam a solugdo da lide
em si. Esse 6rgao técnico pode estar apto a prover eventuais esclarecimentos e
pareceres técnicos que possam surgir, no caso de duvidas? Entre os efeitos
positivos desses tipos de solucdo de controvérsias em propriedade intelectual,
parte da literatura aponta para a reducdo de custos, de tempo e de incertezas

propiciadas por um érgéo especializado.

Os beneficios da atuacdo de uma prestagdo de servigco técnica podem ser
ampliados se, em certo conflito, a solugdo de controvérsias resultar na redug¢ao dos
custos processuais, embora isso possa ndo ocorrer.* As vantagens da arbitragem
sao destacadas pela redugao de custos de transacao relacionados a prestacao
jurisdicional e pelo favorecimento de um sistema de incentivos muito mais
adequado para o cumprimento do contrato, maximizando os ganhos na relagao
comercial entre as partes.’ A relevancia do tema encontra-se no foco do governo
brasileiro, por meio de agentes de incentivo econémicos, legais e financeiros, na
construgdo de um sistema de inovagdo que seja bem sucedido. O pais almeja
ampliar o sistema atual por meio de politicas de incentivo a programas que
possibilitem o fomento de novas tecnologias. Este é o interesse publico e o do

presente estudo, o qual pretende tratar da problematica da inovagao tecnoldgica e

4 COOK, T. M.; GARCIA, A. |. International intellectual property arbitration. Netherlands: Kluwer,
2010.
° PUGLIESE; SALAMA, 2008.
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industrial com foco na construgdo de politicas sobre a solugdo de conflitos na
arbitragem e na mediagéao.

O Brasil, no que se refere as decisdes politicas, poderia atuar para que suas
instituicdes desenvolvam uma estrutura adequada e condizente com a importancia
social e econdbmica dos direitos de propriedade intelectual no contexto dos seus
objetivos de desenvolvimento. Isso possibilitaria que o Brasil conquistasse uma
posicao de destaque internacional pela eficacia de suas estruturas de protecdo aos
direitos de propriedade intelectual. Dedicar o tratamento devido as instituicbes de
protecao aos direitos de propriedade intelectual € uma das estratégias que devem
ser tomadas pelo pais na busca de seus interesses. Nesse cenario, as politicas
adotadas na estruturacdo de um sistema de propriedade intelectual adequado as
necessidades dos detentores de direitos de propriedade intelectual e da sociedade
propiciariam alcangar os interesses sociais e econdmicos do pais, tendo em vista o
desenvolvimento sustentavel e o interesse da coletividade, em articulagdo com o

conjunto de politicas industriais e tecnolégicas em curso no Brasil.

Este estudo busca demonstrar se a mediagdo e a arbitragem em propriedade
intelectual representam as formas mais adequadas para estimular as mudancas
necessarias para o desenvolvimento do Brasil na solugdo de controvérsias
especializadas nesse campo. Todas as formas de conflito, judicial ou extrajudicial,
possuem desvantagens econdémicas e desgastes multiplos. Qual é a funcdo da
mediacao? Qual é a fungdo da arbitragem? Como elas se coordenam? A aplicagéo
da arbitragem e da mediagdo em propriedade intelectual seria uma forma de
solugéo de conflitos de propriedade intelectual adequada aos propdsitos de justica
e visando ao equilibrio? Para quais grupos esses mecanismos de solu¢cdo de
controvérsias serviriam de auxilio? Qual o locus adequado a prestacdo deste
servico? Como evitar o surgimento de conflitos de interesse entre a administragao
da protegao dos ativos intangiveis e a analise de conflitos desses ativos? A solugao
de controvérsias pode ser explorada como uma opc¢édo que represente o melhor
aproveitamento de recursos para o criador e para a sociedade? Essa instituicdo de
solucao de controvérsias no Brasil pode ou nao beneficiar a sociedade por ser
especializada? Nao existe a intencdo de analisar a arbitragem e a mediagdo de
modo a defini-las de forma aprofundada. Nos méritos deste estudo, a definicdo dos

institutos nao foi analisada para alcangar os seus principais objetivos.
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Pretendem-se ressaltar as caracteristicas e os aspectos positivos e negativos na
experiéncia internacional de solugdo de controvérsias. Qual seria a extensao dos
custos da opgao extrajudicial? A importancia de entender os custos é ter a
percepcgao real dos gastos despendidos na mediagdo e na arbitragem para que a
comparagao entre as duas possibilite avaliar qual seria a melhor alternativa em

cada caso. Existem varios tipos de despesas que podem ser reduzidos.

A reducao, se ocorrer, pode se encontrar, por exemplo, nas despesas processuais,
nos custos com advogados ou com outros custos, bem como na economia de
tempo que as partes usufruem com um procedimento mais célere. Ha gastos que
podem ser muito mais indesejaveis do que os custos processuais e devem ser
somados a lista de despesas de um litigio, entre esses gastos estdo o desgaste
psicolégico que ocorre em um litigio e o tempo decorrido até que a decisdo seja
proferida, com todos os negdcios que ficam prejudicados e a geragao de valor que
nao pode acontecer e ser revertida em bem-estar, servicos e produtos para a
sociedade.

A metodologia para a analise da escolha de um modelo de mediagao e arbitragem
em propriedade intelectual no Brasil foi constituida de consulta a fontes primarias e
secundarias. Foram empreendidas entrevistas exploratorias com agentes
institucionais no Brasil e no exterior para poder analisar a eficiéncia e os problemas
encontrados nesses mecanismos de solugao de controvérsias. As entrevistas com
agentes de governo de Ministérios, como o MDIC e o Ministério das Relagdes

Exteriores (MRE), foram feitas com a mesma intengéo.

Usou-se como referéncia internacional a experiéncia do Centro de Mediacao e
Arbitragem da Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). A
metodologia incluiu a busca na base de dados da OMPI, por exemplo, no sistema
de dados virtual da World Intellectual Property Organization (WIPQO) e da Eletronic
Case Facility (ECAF), no escritorio da OMPI no Brasil, e as especialistas
independentes. O objetivo deste trabalho € produzir uma pesquisa cuja analise seja
livre de conflitos de interesse. Dessa forma, as entrevistas de operadores da Pl no
Brasil contribuem para a analise isenta sobre os conceitos discutidos neste

trabalho.
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Outras fontes utilizadas foram os documentos produzidos pela OMPI, os
documentos produzidos pelo INPI, a legislagcdo brasileira, o0 memorando de
entendimento entre OMPI e INPI, que € um marco regulatério da iniciativa desses
dois 6rgaos de unir esfor¢cos para tornar possivel a solugdo de controvérsias em
propriedade intelectual. Também foi consultada a regulamentagdo da mediagéo e
da arbitragem da OMPI, além de leis e normas brasileiras de propriedade
intelectual, de mediagdo e de arbitragem. Como limitagbes da pesquisa nao foi
possivel entrevistar especialistas do INPI e da CCI, a despeito de inumeras
tentativas. Para proteger os entrevistados, optou-se pelo anonimato de seus
depoimentos. O nome dos entrevistados, porém, esta exposto em uma lista, no

Apéndice F, em que aparecem seus nomes e fungdes, em ordem alfabética.

Outros sites serviram de fonte, como os do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econémico e Social (BNDES), da Pesquisa de Inovagado (PINTEC), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), da Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (ANVISA) e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), os
quais sdo otimas fontes de dados para esta pesquisa. Nao sera foco do presente
estudo outras formas de solugdo de controvérsias diferentes da arbitragem e da
mediacdo. Outro ponto que deve ser delimitado é a eficacia dos mecanismos de
solucao de controvérsias especializados que utilizam o INPI.

Como foi visto, a CCl também pode resolver conflitos de PI, entre outros temas,
nao sendo a propriedade intelectual a Unica matéria de interesse dessa institui¢ao.
Quando os custos com o litigio envolverem empresas de grande porte, pode ser
que outras opgdes, como a CCI, sejam mais indicadas, podendo o Centro de
Mediagao e Arbitragem do INPI adaptado a pequenas e médias empresas.

1 MUDANGAS POLITICAS QUE INFLUENCIARAM OS DIREITOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Introdugao

A propriedade intelectual € debatida no cenario internacional com efeitos nas
decisdes nacionais. Para compreender os resultados desses debates na politica e
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nas leis brasileiras, recorre-se a um panorama global. A identificagdo das questdes
que influenciam a legislagdo interna em relagdo a propriedade intelectual permite
que sejam compreendidos varios aspectos de sua elaboragéo. A tendéncia é que
0s paises mudem a esséncia de legislagdes e de normas, o que resultara num
regime complexo® em que varios ordenamentos juridicos de diferentes paises
serdo contemporizados para se chegar a decisdo de um mesmo conflito. Em um
ambiente onde multiplos ramos do direito convergem para criar um novo regime de
propriedade intelectual internacional, os atores desse ambiente podem
experimentar caminhos mais eficientes para reduzir o custo das negociacdes e

ampliar o fluxo de informagdes.

A experiéncia de instituigbes internacionais de propriedade intelectual’ indica a
importancia de um centro de resolugdo de conflitos em instancia internacional e
extrajudicial. As alternativas de resolugdo desses conflitos, disponiveis para os
detentores dos direitos de propriedade intelectual e demais usuarios, possibilitam o
acesso aos conflitos que se originem desses novos foros de discussdo de
propriedade intelectual nas organizagdes internacionais. Alguns autores buscam
demonstrar de que forma os mecanismos de regulamentagdo e negociagdo dos
direitos da propriedade intelectual possibilitaram a expansdo da discussdo em
varias areas do conhecimento que sado inerentes as novas tecnologias e num
contexto de evolugéo da sociedade global atual. Entre esses autores esta Laurence
Helfer®.

1.1 A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A RODADA URUGUAI

A Rodada Uruguai aconteceu em um contexto de término de um conflito bipolar,®
caracterizado por uma fase de transicdo em que surgiram novos polos de poder, a
exemplo da Associagdo das Nagdes do Sudoeste do Asiatico (ASEAN). Este bloco
econdmico desafia o Ocidente de varias formas, por ter alcangado um patamar de

® HELFER, L. Regime Shifting: The TRIPs agreement and new dynamics of international intellectual
;)roperty lawmaking. Yale Journal Int’l L. v. 29, p. 1-83, 2004.

COOK; GARCIA, 2010.
® HELFER, op. cit., p. 17, nota 8.
® SARAIVA, J.F. S. (Org.). Histéria das relagdes internacionais contemporaneas da sociedade
internacional do século XIX a era da globalizagado. S&o Paulo: Saraiva, 2007.
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crescimento econdmico que contesta a ingeréncia e os valores do liberalismo.' O
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) permaneceu até criar-se a
Organizagao Mundial do Comeércio (OMC), ao final da Rodada Uruguai.

A primeira reunido ministerial da OMC foi sediada em Cingapura, em 1996. O
Acordo sobre Tecnologia da Informagcdo € um acordo de livre adesdo que foi
aprovado no sentido de eliminar, até o ano 2000, todas as barreiras alfandegarias
para computadores, programas e semicondutores. Esse e outros temas de politica
internacional afetaram a forma como a propriedade intelectual é tratada pelas
autoridades brasileiras, como o art. XX do GATT, o qual autoriza a restricao de
produtos que prejudiqguem a saude e os recursos naturais. Em relagdo ao meio
ambiente, a Conferéncia da Organizagdo das Nagdes Unidas (ONU), em 1992, e o
comité criado para estudar o comércio e o meio ambiente foram consequéncias dos
alertas do Clube de Roma de 1972." O Brasil incluiu a necessidade da pesquisa

no Tratado de Cooperagcdo Amazdnica de 1978.

A acéo brasileira agregou o debate sobre o tema de desenvolvimento ao meio
ambiente na Conferéncia ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Dessa
iniciativa surgiram a Agenda 21, um programa de cooperagdo multilateral, uma
Convencao que evoluiu para o Protocolo de Kyoto de 1997 e uma Convengao
sobre a Diversidade Biolégica, que protegeu os direitos brasileiros sobre a
Amazobnia. Em 1995, o Congresso aprovou a lei de Biosseguranga e, em 1997, a lei
de Cultivares e a lei de Recursos Genéticos foram criadas. O esforgo brasileiro em
estabelecer os seus préprios interesses na sociedade internacional explica-se pela
necessidade de fazer prevalecer a sua Soberania Nacional.

Os paises desenvolvidos impuseram os seus interesses em primeiro lugar nas
negociagdes multilaterais; porém, o Brasil precisa resguardar-se de ndo sofrer em
seus interesses nacionais, uma vez que os direitos de propriedade intelectual
afetam varios setores econdmicos, e, caso o0 pais nao os preserve, pode-se perder
parte do interesse social em desenvolvimento e bens essenciais, como, por

exemplo, na area da saude.

% bid., p. 319.
" Ibid., p. 338.
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1.2 A INTERNALIZACAO DO TRIPS

Helfer'? entende que a sociedade internacional estd mudando o ambiente tematico
e normativo acerca do Direito de Propriedade Intelectual. Os paises desenvolvem
novas tematicas para a formagdo do cenario de discussbes sobre os direitos

relacionados a propriedade intelectual. Este autor apresenta as questbes que
influenciam a legislag&o interna em relagéo a propriedade intelectual.

Segundo ainda esse autor, diversos ramos do Direito convergem para a criagéo de
um novo regime de propriedade intelectual internacional. Os atores desse ambiente
podem experimentar caminhos mais eficientes para reduzir o custo das
negociagbes e ampliar o fluxo de informagdes. Por outro lado, essa troca
possibilitara uma evolugdo mais rapida em relacdo a composi¢cao de controvérsias
na area da propriedade intelectual. Helfer'® busca responder de que forma os
mecanismos de regulamentacéo e negociacéo de Direito da Propriedade Intelectual
tém se expandido para abordar varias areas do conhecimento que sao inerentes as
novas tecnologias e de acordo com a evolugdo da sociedade global atual. S&o
evidenciadas novas abordagens de propriedade intelectual na sociedade
internacional e é tragada uma perspectiva de aprofundamento das questbes de

interesse dos paises em desenvolvimento.

O Brasil foi demandante em varios casos (APENDICE B) no sistema de solugéo de
controvérsias da OMC. Esse numero demonstra que a participagao do pais no
comercio internacional destaca-se entre os paises em desenvolvimento. Nos casos
em que o Brasil foi acionado no Orgdo de Solugdo de Controvérsias (OSC), o
numero de contenciosos € inferior ao de paises em desenvolvimento com
caracteristicas semelhantes no que concerne a participagcdo no comércio
internacional e a atuacdo no regime multilateral, como a india e a Argentina. A
solucao de controvérsias na OMC € um importante mecanismo de pressao politica,
tal instituicido atua com caracteristicas protecionistas e impede as violagbes a

compromissos assumidos no plano multilateral.™

' HELFER, 2004, p.16.

"% Ibid.

"“OLIVEIRA, I. T. M. As negociacoées comerciais do Brasil: uma estratégia em trés trilhos.
Meridiano 47, Sdo Paulo, v. 13, n. 134, p. 32-38, 2012.
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O sistema de solugao de controvérsias da OMC incentivou o Brasil a ampliar sua
atuagado no multilateralismo comercial, defendendo seus interesses. O grafico do
Apéndice A demonstra que o Brasil € autor em muitos casos da OMC. O pais
acionou varios outros paises, mas nao recebeu 0 mesmo numero de reclamacdes

desses mesmos paises.

O Brasil, portanto, responde a menos queixas de violagdes de normas da OMC do
que aciona outros paises por violagdes dessas normas. O Brasil precisa defender,
igualmente, os seus interesses de propriedade intelectual, no contexto de seus
interesses de ordem econbmica, cultural e social. Estruturar no ambiente
internacional e nacional o sistema que protege o proprietario desse direito é,
portanto, relevante. Nessa intensa discussdo, que € estimulada pelo constante
aumento da importancia desse ativo intangivel mundialmente, observa-se os
paises devem posicionar-se tendo em vista a obtencdo e a preservacao de seus

direitos.

1.2.1 As Reformas Legislativas nos Direitos de Propriedade Intelectual

Os assuntos atuais que se referem a tematica da propriedade intelectual sao
bastante variados. O processo de inser¢gdo na comunidade internacional de temas
relacionados a Pl ainda esta em curso. Um exemplo disso é que algumas
demandas da sociedade em relagdo ao meio ambiente estdo presentes no artigo
27.3(b) do Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Nesse dispositivo sado protegidos os animais, as plantas, a biodiversidade e o
conhecimento tradicional. Esse tema e o da transferéncia de tecnologia estdo em
constante negociagédo entre a comunidade internacional. Existe uma preocupagao
de atender as necessidades prioritarias dos paises menos desenvolvidos, em
relagdo as ferramentas que possibilitam um trabalho coordenado com esses

paises.'

" TRIPs - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Disponivel em:
<http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm>. Acesso em: 3 maio 2013.
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1.2.20s Processos Institucionais Brasileiros para conformag¢ao com o TRIPS

O TRIPs (Acordo Relacionado a Aspectos de Direitos de Propriedade
Intelectual/Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) foi negociado no
final da Rodada Uruguai do GATT. A legislagéo brasileira incorporou e ratificou os
dispositivos do TRIPs no Decreto n° 1.355 de 1994 e na Lei n°® 9.279 de 14 de maio
de 1996. Esse acordo influenciou na tomada de algumas medidas de saude

brasileiras.®

1.3 O PAPEL DAS CORTES JUDICIAIS BRASILEIRAS NA APLICACAO DAS
LEIS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Em relac&o a solucdo alternativa de controvérsias, a prépria Justica tem sido lugar
de conciliagdo a partir de alguns dispositivos legais. A Lei Federal n° 7.244/1984
instituiu os Juizados Especiais de Pequenas Causas nos estados-membros, Distrito
Federal e Territorios. As causas foram limitadas a direitos patrimoniais de até 20
salarios minimos. Os conflitos de propriedade intelectual sdo decididos pelas varas
federais, que sédo especializadas de acordo com as normas brasileiras: o art. 96, |,
"a", da CRFB/88, que conferiu aos tribunais o poder de dispor sobre a competéncia
e o funcionamento de seus Orgdos jurisdicionais e administrativos; a Lei n°
12.011/2009", art. 2°, que dispde que “[...] cabe aos Tribunais Regionais Federais,
mediante ato préprio, estabelecer a competéncia das Varas e Juizados Especiais
Federais criados por esta Lei de acordo com as necessidades de cada Regido”.
Outras normas, nesse sentido, sdo os Regimentos Internos e as Cortes Regionais:
Rl do TRF-1: art. 11, XI; Rl do TRF-4: art. 41, XVI; Rl do TRF-5: art. 7°, XX.

Essas normas internas determinam a competéncia para especializar varas pela
natureza dos feitos a determinados juizos federais. Em 2013, havia 9.731
processos no TRF da Segunda Regido e, dentre estes, 1.026 eram relativos a PI,
numero que contabiliza a propor¢ao de 10,5% dos processos do Tribunal. A Justica

'® CERVO, A. L.; BUENO, C. Histéria da politica exterior do Brasil, Brasilia: UnB, 2002.

" BRASIL. Lei n. 12.011 de 4 de agosto de 2009. Dispde sobre a criacio de 230 (duzentas e trinta)
Varas Federais, destinadas, precipuamente, a interiorizagdo da Justica Federal de primeiro grau e a
implantacdo dos Juizados Especiais Federais no Pais. Brasilia, Diario Oficial [da] Republica
Federativa do Brasil. Brasilia, DF, 5 ago. 2009. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/1ei/110.973.htm>. Acesso em: 5 out. 2013.
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Federal soluciona conflitos de forma consensual. A conciliagdo dentro dos tribunais
e a reestruturagao dos tribunais possibilitou que as partes pudessem entrar em um
acordo e que nao fosse necessario o julgamento sobre a lide, quando ha consenso
entre as partes. Isso flexibiliza o disposto no direito fundamental ao acesso a
justica, que se encontra no art. 5° inciso XXXV, da Carta Magna: “...] a lei ndo

excluira da apreciagao do Poder Judiciario lesdo ou ameaca a direito”.

Existem algumas iniciativas do TRF que foram importantes na resolugéo
consensual de conflitos. Essas iniciativas decorreram de algumas transformagdes
no Poder Judiciario e na Justica Federal a partir da Lei Federal de 5 de outubro de
1988 (CRFB/88). Entre essas mudangas, destaca-se a lei que determinou que os
Juizados Federais pudessem solucionar as lides sem a necessidade de um conflito
judicial. A Lei n° 10.259, de 12 de julho de 2001, implantou os Juizados Especiais
Federais e a Conciliagdo. A Lei n® 10.259/2001 e a Lei dos Juizados Especiais
Fazendarios, Lei n® 12.153/200", tornaram possivel uma nova forma de acesso a
justica e possibilitaram acionar a Fazenda Publica por meio dos Juizados. Isso
propiciou uma flexibilidade maior do principio da indisponibilidade do interesse
publico para ser possivel a Fazenda Publica conciliar, transigir ou desistir em juizo

acompanhado pela Advocacia Publica.

Para Cardoso:

[...] a existéncia de direitos fundamentais na Constituicao de 1988
incidentes sobre o processo condiciona o julgador a observa-los, tanto na
condugdo processual (juiz natural, contraditério e ampla defesa, devido
processo legal %c.), quanto em sua decisao (especialmente a motivagéo e

a publicidade)”.

Embora continue na competéncia do juiz a presidéncia do processo, de acordo com
0 § 2° do art. 16 da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Publica, o conciliador

'® BRASIL. Lei n. 10.259 de 12 de julho de 2001. Lei que dispde sobre a instituigdo dos Juizados
Especiais Civeis e Criminais no ambito da Justica Federal. Brasilia, Diario Oficial [da] Republica
Federativa do Brasil. Brasilia, DF, 13 jul. 2001. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/1ei/110.973.htm>. Acesso em: 10 ago.
2013.

"YBRASIL. Lei n. 12.153 de 22 de dezembro de 2009. Dispde sobre os Juizados Especiais da
Fazenda Publica no dmbito dos estados, do Distrito Federal, dos territérios e dos municipios.
Brasilia, Diario Oficial [da] Republica Federativa do Brasil. Brasilia, DF, 23 dez. 2009. Disponivel
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm>. Acesso em: 1 jul.
2013.

% CARDOSO, 0. V. Juizados especiais da Fazenda Publica: comentarios a Lei n. 12.153-2009,
Séo Paulo: Dialética, 2010. p. 19.
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tem seu papel disposto no art. 16 da Lei 12.153/2009, o qual dispde que o
conciliador ouve as partes e as testemunhas envolvidas no litigio para propiciar
uma composi¢do amigavel. De acordo com o Nucleo de Estatisticas do TRF da 22
Regido, os dados extraidos em 4 de junho de 2013 demonstram que, entre varias
acdes, as acdes de propriedade intelectual tém ganhado espago cada vez maior
nas varas do TRF da 2% Regido. A cada ano esse numero aumenta. Outro ponto
em destaque € que as acgdes de propriedade intelectual sdo, em sua maioria,
relativas ao direito de marcas. Algumas agdes tratam de patentes, e um pequeno

numero € relativo as agcdes de desenho industrial.

Sintese

Para contextualizar os elementos que causaram a evolugdo da sociedade
internacional, observa-se que os fatos da Histéria recente influenciaram a forma de
conceber a propriedade intelectual. Esses fatos indicam que boa parte da
discussdo que se apresenta em torno da propriedade intelectual envolve os
interesses que foram polemizados, atacados ou defendidos por membros da OMC
durante a ultima rodada de negociagcbes do GATT. Na OMC os paises
desenvolvidos negociam o aumento da protegdo e, ao mesmo tempo, dificultam o
acesso de outros paises aos direitos de propriedade intelectual. Pretendem,
também, aumentar a aplicacdo das normas que se referem as denominagdes de
origem. Alguns desses paises negociam o TRIPs-Plus, visando a um maior
controle do poder econémico e politico sobre o acesso a propriedade intelectual.
Além disso, existem negociagdes bilaterais entre paises para aumentar o escopo
da protecdo desses direitos.

Existem ainda varias medidas politicas que resultam de negociac¢des entre esses
paises visando a fiscalizagdo de produtos de contrafagdo, aumentando o grau de
criminalizacdo e penalizagdo desta pratica que |hes ¢é indesejavel. Vera
Thorstensen?' afirma que o comércio internacional é realizado por servicos, bens e
ideias. De 2001 a 2012, os paises em desenvolvimento se destacaram enquanto

demandantes em acgdes no sistema de solucdo de controvérsias da OMC. O

' THORSTENSEN, V. OMC - Organizagio Mundial do Comércio: as regras do comércio
internacional e a nova rodada de negocia¢cdes multilaterais. S&o Paulo: Aduaneiras, 2001.
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aumento da participagao dos paises em desenvolvimento no sistema de solugao de
controvérsias da OMC continua a ser, comparativamente, insuficiente para coloca-
los em equilibrio em relagdo ao protagonismo dos Estados Unidos e da Uni&o
Europeia (UE) no OSC. Essas sdo as duas maiores poténcias comerciais do

mundo, quando se analisam os dados acumulados acerca dos contenciosos.
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2 MECANISMOS DE SOLUGAO DE CONTROVERSIA EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Introdugao

Esse estudo optou pela dificil tarefa de compreender, em seu texto, dois institutos
juridicos distintos. Um deles é a arbitragem e outro € a mediagao, cuja escolha sera
justificada. Dentro do arcabougo de politicas publicas voltadas para a pratica de
solugbes de controveérsias extrajudiciais, ambos os institutos sdo instrumentos
politicos que estdo se desenvolvendo concomitantemente, por isso ndo foi possivel
dissocia-los sem afetar a abordagem do tema no contexto de sua aplicagéo e
instalagdo em instituicbes publicas brasileiras. Destacamos que a definicdo e a
interpretacdo da mediacédo seria de grande complexidade para ser explorada de
forma profunda, uma vez que optou-se por demonstrar como a mediacdo e a
arbitragem estdo combinadas nos mesmos centros de solugdo de conflitos
especializados em Pl no Brasil. Esse fato impede que se aprofunde em assunto
desse grau de complexidade, o que exigiria o afastamento do foco principal da
analise que se pretende produzir.

Deve-se perguntar a respeito da necessidade de a administragdo publica deste
pais se envolver na construcdo das bases de um centro de solugdo de
controvérsias em propriedade intelectual. Nesse sentido, parece que para a
sociedade isso se torna importante, ja que a maior parte das pessoas entrevistadas
neste estudo apresentam uma tendéncia a acreditar que a mediacédo e a
arbitragem poderiam trazer vantagens para o Brasil. Isso ndo significa que um
determinado modelo seja o mais indicado, apenas afirma-se que esses
mecanismos poderiam ser benéficos para o fortalecimento dos direitos de
propriedade intelectual.

Parte da doutrina entende que o conceito de propriedade intelectual apresenta-se
como o conjunto de varias areas do Direito que permite que os seus proprietarios
protejam de varias formas intangiveis suas ideias e invengdes. O direito de
propriedade intelectual é negativo, pois apenas impede o ato de outros. Segundo a

Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o direito da propriedade
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intelectual resulta da atividade intelectual na industria, literatura e artes.?” Para
Cook ?®, propriedade intelectual € uma expressdo relativamente recente que
descreve uma grande variedade de direitos de origens distintas. Esses direitos
podem se sobrepor na pratica, o que permite aos seus detentores proteger varios
intangiveis de diversas formas.?* O Acordo TRIPs define propriedade intelectual
como o direito que é dirigido como direitos autorais, performances, gravagoes,
marcas, indicagdes geograficas, patentes e desenhos de utilidade. Esta lista ndo é

exaustiva.

O valor do direito de propriedade intelectual, contrariamente as obrigacdes
contratuais, estaria no fato de este ser efetivo contra qualquer pessoa ou
organizagéo.25 Os mecanismos de solugdo de controvérsias que serao analisados
neste estudo serdo a mediagao e a arbitragem. Existem outros mecanismos que
podem ser, por exemplo, a determinagdo de experto ou a arbitragem expedida. A
determinacdo de experto é um procedimento em que os temas técnicos e
cientificos entre as partes sdo submetidos a um ou mais expertos, os quais
declaram sua determinagdo a respeito do tema. A arbitragem expedida € uma
arbitragem realizada em um curto periodo de tempo e com custos reduzidos. Esta
pode ser precedida, conforme a vontade das partes, pela mediagdo ou
determinacdo de experto.”® Passando aos mecanismos estudados, o foco serd a

mediacédo e a arbitragem.

Para Cook e Garcia®’ o uso da arbitragem internacional deve ser admitido caso a
caso, pois essa forma de solugdo de controvérsia nem sempre € a mais barata. A
arbitragem em propriedade intelectual no admbito internacional é mais benéfica
quando ha um problema multinacional.?® Essa forma é mais vantajosa do que
apreciar judicialmente a questdo em cada um dos paises onde se deseja defender

um direito da propriedade intelectual. Esses autores utilizam como informagdes e

2 QUEIROZ, R. L. Arbitragem na solugao de controvérsias na propriedade intelectual, 2008,
112 f. Dissertacdo (Mestrado em Direito) — Programa de Pés-Graduagao pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2008. p. 22.
> COOK; GARCIA, 2010.
24 .
Ibid.
% |bid.
® WIPO - World Intellectual Property Organization. Arbitration, mediation and expert
determination rules and clauses. Manual. Genebra, 2012.
2" COOK; GARCIA, op. cit., p. 44, nota 25.
% Ibid.



28

dados que asseguram a validade do seu ponto de vista a legislagdo pertinente ao
tema de arbitragem internacional de propriedade intelectual e os conflitos em
relagdo ao tema entre os dados que coletou. O conceito de propriedade intelectual
para eles se apresenta como o conjunto de varias areas do Direito que permite que
0s seus proprietarios protejam de varias formas intangiveis suas ideias e
invengdes. Segundo ainda Cook e Garcia,®® o valor do direito de propriedade
intelectual, contrariamente as obrigagdes contratuais, esta no fato de este ser

efetivo contra qualquer pessoa ou organizagao.

2.1 EXISTEM MAIS VANTAGENS NA SOLUGCAO DE CONTROVERSIAS
EXTRAJUDICIAL?

Queiroz (2008) aborda assuntos além da arbitragem, do comércio internacional e
da Propriedade intelectual, como, por exemplo, a vantagem do uso da arbitragem
na resolugdo dos conflitos no comércio internacional e a possibilidade de menos

gastos.

Segundo a OMPI, o direito da propriedade intelectual resulta da atividade
intelectual na indUstria, na literatura e nas artes. Thorstensen®, por sua vez, afirma

que o comércio internacional € realizado por servigos, bens e ideias.

Para Queiroz®!, os produtores e exportadores de produtos com valor tecnoldgico
buscam resguardar o retorno de seus investimentos. De acordo com Delfim Netto
(apud Queiroz), a protecao da propriedade intelectual € o “motor do crescimento”. A
arbitragem em matérias de direitos patrimoniais e sensiveis no Brasi*’ deve ser
tratada com cuidado, pois € de grande interesse publico, tornando a arbitragem
mais polémica, porém com a vantagem de dispor das regras a serem
consideradas.®® Queiroz**, em sua obra, aborda uma analise multidisciplinar da
arbitragem como sistema de solugdo de controvérsias comerciais de natureza

privada, envolvendo propriedade intelectual entre empresas no plano internacional.

2 COOK; GARCIA, 2010.
% THORSTENSEN, 2001.
¥ QUEIROZ, 2008.

2 |bid.

* bid.

* |bid.
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As bases tedricas dessa obra apresentam os temas para a compreensdo dos
aspectos relacionados ao uso da arbitragem na resolugdo de conflitos em
propriedade intelectual. Esse autor busca ainda responder se a arbitragem

internacional em propriedade intelectual é viavel e de que forma ela se faz possivel.

Os argumentos de Queiroz contra e a favor da arbitragem internacional em
conflitos sobre os direitos de propriedade intelectual sao fortalecidos pela teoria
econdmica de comércio internacional, usando as ciéncias econémica, de escolha
sob incerteza, e do Direito. Como as transagbes comerciais se aprofundam na
sociedade global, também a propriedade intelectual mostra-se um tema dos mais
debatidos atualmente no espag¢o da comunidade internacional. O primeiro tema
abordado € a propriedade intelectual e o segundo, a arbitragem comercial
internacional. A proposta do livro € apresentar os conceitos de arbitragem
internacional e analisar a histéria e as atualidades do Direito de Propriedade
Intelectual Internacional. Queiroz explica também a evolugdo da arbitragem e da
propriedade intelectual nas instituicdes internacionais. No entanto, ao fim do
trabalho em epigrafe, o autor ndo consegue apontar se € viavel ou ndo a
arbitragem em propriedade intelectual e se ela determina melhores condi¢cdes de
solugéo de conflitos que a via judicial. Por isso, em sua conclusédo, Queiroz deixa a
critério das partes e da sociedade internacional definirem se, entre os prés e os
contras, é valida a preferéncia pela arbitragem.

No trabalho de Queiroz existem referéncias classicas da economia, por meio de
fatos histéricos e até mesmo de autores consagrados que escrevem sobre o
Comeércio Internacional. O autor analisa a pratica de organizagdes internacionais e
cortes internacionais de Justica e propicia uma maior percepgao da arbitragem
internacional, além de justificar as bases de regulamentacao histérica do tema da
propriedade internacional. O leitor pode, a partir dessa analise, desenvolver uma
opinido a respeito da evolugdo tanto da arbitragem, quanto da propriedade
intelectual. Porém, o autor ndo consegue ilustrar qual deve ser a forma ideal de
usar a arbitragem como ferramenta de facilitacdo da protegdo da propriedade
intelectual, ou mesmo de um maior entendimento da sociedade a respeito do tema.
O texto aborda o tema de modo separado e ndo consegue demonstrar a integragao
do instituto da arbitragem e da propriedade intelectual de forma clara.
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2110 Financiamento da Inovagcdao e a Solugdao de Controvérsias
Especializada em Propriedade Intelectual

O Brasil tem um perfil econémico e politico que influencia suas decisdes politicas
além de ter um nivel de internacionalizagdo muito distante da politica exterior dos
paises avancados. Nesses paises, o governo € influenciado pelas multinacionais
para entrar em coalizdes que exercem pressao sobre decisdes a tomar em 6rgaos
multilaterais, e, na OMC, logram alcancgar as regras que os favorecem. O Brasil
inseriu-se no modelo econdmico vigente ao longo de varias décadas. O liberalismo
foi adotado, até certo ponto, nas medidas politicas tomadas.®® Para Reinaldo
Gongalves™®, a formacdo da economia com moldes liberais é evidente durante os

governos do Fernando Henrique Cardoso e Lula, entre 1995 e 2010.%’

O Acordo TRIPs desencadeou uma grande quantidade de interesses divergentes
em relagdo a propriedade intelectual na comunidade internacional. Nos foros
internacionais, na Convencéo da Diversidade Biologica, na Comissao de Recursos
Genéticos para o Alimento e a Agricultura e em o6rgaos politicos especializados,
como a Comissdo das Nagdes Unidas para Direitos Humanos e a subcomissao
para a Promogéao e Protegao dos Direitos Humanos, o processo de negociagao das
normas de propriedade intelectual envolve a criacdo de novos tratados, por meio
da reinterpretagdo de acordos pré-existentes.®

O tema faz parte das questdes mais importantes da agenda de organizagdes
intergovernamentais, a exemplo da OMS e da Organizagdo Mundial de Alimentos e
Agricultura. As questbes relacionadas ao tema estdo presentes em diversos
setores da economia, por isso sdo analisadas pelos seus aspectos juridicos de
forma muito abrangente. Nota-se a continuidade da evolug&o das discussdes sobre
os direitos de propriedade intelectual pds-TRIPs. Os direitos de propriedade
intelectual interceptam outros ramos do Direito, que podem variar desde os Direitos
Humanos até os Direitos da Biodiversidade. Como sera demonstrado, o
ordenamento patrio ndo se exime de apreciar a questdo da propriedade intelectual;

% CERVO, 2002.
% GONCALVES, R. Desenvolvimento as avessas: verdade, ma-fé e ilusdo no atual modelo
?t?7rasileiro de desenvolvimento. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
Ibid.
% HELFER, 2004.
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ao contrario, o Poder Legislativo nacional elabora muitas leis desde o advento do
TRIPs e segue acrescentando novas protegdes. Longe de cessar, a discusséo esta

cada vez mais complexa.

Gongalves em seu livro, ressaltar uma linha de desenvolvimento econdmico que
acompanha os governos FHC e Lula. O estudo aborda o Modelo Econdémico Liberal
Periférico e tem foco nas decisdes estratégicas e estruturais desses governos.
Esses fatores, no ponto de vista do autor, sdo “balizadores efetivos dos processos
de longo prazo".

O sistema brasileiro criou leis para as novas variedades vegetais obtidas por
melhoramento, com a edicdo da Lei de Cultivares, em 1997, Lei n° 9.456/1997%.

No Brasil, os produtos e processos agricolas sao apropriados pelos direitos de
propriedade intelectual, segundo a Lei de Propriedade Industrial, Lei n°
9.279/1996%. Para ilustrar a importancia de regras nesse sentido, em 1996, a area
global de culturas geneticamente modificadas foi de 1,7 milhdes de hectares em
sete paises. Em 1998, ja eram 27,8 milhdes de plantios com cultura geneticamente
modificada.*!

Em relagdo aos direitos de autor no Brasil, esses direitos encontram-se nos artigos
215 e 216 da CRFB/1988. Segundo Allan Rocha de Souza*, os direitos culturais
influenciam os direitos autorais em seu conteudo. Para o autor, os direitos
individuais da Lei n° 9.610/98 podem ser mais amplos do que as leis anteriores,
porém carecem de argumentos solidos, o que pode possibilitar a restricdo do

escopo de seus dispositivos.*®

% BRASIL. Lei n. 9.456 de 25 de abril de 1997. Institui a lei de protecdo de cultivares. Brasilia,
Diario Oficial [da] Republica Federativa do Brasil. Brasilia, DF, 28 abr. 1997. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/1€i/110.973.htm>. Acesso em: 15 jun.
2013.

0 BRASIL. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade
industrial. Diario Oficial [da] Republica Federativa do Brasil. Brasilia, DF, 15 maio 1996.
Disponivel em: <http://br.vlex.com/source/dou-diario-oficial-da-uniao-2080/section/03>. Acesso em:
30 abr. 2013.

*' BINGEMER, M. I. C. et al. A importancia da consolidagdo de um sistema legal harménico na area
da biotecnologia vegetal. Revista ABPI, n. 119, jul./ago. 2012.

42 SOUZA, A. R. Direitos culturais no Brasil. Rio de Janeiro: Azougue, 2012.

*s0uzA, 2012.
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Os direitos no campo da tecnologia da informagao estdo presentes no campo dos
conflitos de maneira bastante substancial. Um grande numero de casos se
estabelece e em boa parte desses, os objetos do conflito tém sido os nomes de
dominio. O nome de dominio identifica contelidos na rede, sua localizacdo* e
representa a empresa, 0 governo e suas organizagdes em seu aspecto virtual. Em
1999, criou-se o Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP), que estabelece termos
e condigdes para a solugao de conflitos em nome de dominio. O SACI-Adm tem por
finalidade a solugdo de conflitos de nome de dominio no Brasil, registrados depois
de 2010, limitando-se aos pedidos de cancelamento, transferéncia ou manutencao
do dominio.** O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet
Relativos a Nomes de Dominios sob ".BR", denominado SACI-Adm, em seu artigo
1° dispbe sobre o que se segue:

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de

dominios sob o ".br" - SACI-Adm - tem por objetivo a solucdo de litigios

entre o titular de nome de dominio no ".br" (denominado "Titular") e

qualquer terceiro (denominado "Reclamante") que conteste a legitimidade
do registro do nome de dominio feito pelo Titular.

A propriedade industrial no Brasil € separada e tem um tratamento préprio das
demais formas de propriedade intelectual e possui legislagdo especifica. Os direitos
de marcas sao protegidos pela Lei de Propriedade Industrial que menciona os
sinais distintivos. Para Lélio Denicoli Schmidt, “[...] a protecdo as marcas procura
preservar a veracidade da mensagem distintiva que elas transmitem”. %0 direito
de patentes atua em cooperacao internacional, em que foram criados mecanismos
de harmonizagdo nas organizagdes internacionais, na Unido Europeia e no
MERCOSUL. Os direitos relacionados aos nomes de dominio na internet merecem
ser definidos. Algumas de suas caracteristicas o diferenciam. Apesar de o direito
de propriedade intelectual ser territorial, esse direito, em particular, € transterritorial,
na medida em que a internet propicia 0 seu acesso em paises e territorios
diferentes e com jurisdicbes também diferentes, o que deve ser levado em conta,
pois as legislagbes sdo variadas e permitem ou proibem formas diversas que se

aplicam ao conteudo disponibilizado via internet.

* MENDES, K. C. M. B., NEVES, K. A. Solugdo de conflitos de internet para dominios no “.br”.
Revista ABPI, Sao Paulo, n. 123, mar./jun. 2013. p. 63.

* Ibid., p. 63.

*® SCHIMIDT, L. O principio da veracidade no direito de marcas. Revista ABPI, Sao Paulo, n. 121,
nov. 2012, p. 62.
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2.2 CARACTERISTICAS DA MEDIAGCAO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Mediacao precisa de um Acordo de Mediac&o para ser estabelecida. A definicdo
da OMPI de Acordo de Mediacao € a de que esse acordo é feito entre as partes em
que se submetem a mediagdo todos ou alguns conflitos, os quais tenham surgido
ou que possam surgir entre eles. Na mediagdo pode ser incluido um s6 ou varios
mediadores, quando mais de um mediador é apontado. Os mediadores podem se
especializar em areas especificas do Direito e atuar em organizagbes que
disponibilizem um quadro de profissionais especializados em propriedade
intelectual. *’ Muitas organizagbes de mediagao internacionais, como a WIPO
Alternative Dispute Resolution (ADR), o Centre for Effective Dispute Resolution
(CEDR) e o Judicial Arbitration and Mediation Services (JAMS), tém varios arbitros
experientes. As partes podem escolher um mediador ou deixar para a organizagao
escolhé-lo. Os mecanismos de ADR servem para resolver diversos tipos de
conflitos. Do ponto de vista de adequacédo do método ao conflito, em alguns casos,
o ADR nao é o alternativo, mas o método principal, pelo fato de este ser o mais

adequado.*®

A mediagdo deve restabelecer o didlogo entre os envolvidos, pois com a
informalidade desse procedimento é possivel explorar a naturalidade.*® A mediagéo
€ a forma de solucéo de disputas em que um terceiro auxilia as partes a conversar.
Nesse caso, as partes € que tomam a decisdo. A arbitragem é a forma de solugéo
de conflitos em que as partes elegem um terceiro, que pode ser um arbitro ou um
tribunal arbitral para que este resolva a controvérsia. Dessa forma, a sentenca
arbitral tera forga de titulo executivo judicial. Os meios de solugao de conflitos mais
conhecidos s&o a arbitragem, a conciliagdo, a negociagdo e a mediagao. As
principais diferencas entre esses institutos serdo vistas a seguir.”® A arbitragem é
um meétodo adversarial, outorgando-se a autoridade ao arbitro para solucionar a
questdo. A decisédo do arbitro ndo é proferida pelo Poder Judiciario. Em geral, as
decisdes dos arbitros ndo sdo passiveis de revisdo pelos tribunais."

*” COOK; GARCIA, 2010.

:: SALLES, C. A. Negociagio, mediagio e arbitragem. Sdo Paulo: Método, 2013.
Ibid.

% CAHALI, F. Curso de arbitragem. S&0 Paulo: Revistas dos Tribunais, 2012.

°1 SALLES, 2013.
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Em contrapartida, a negociagéo, a conciliagdo e a mediagdo caminham pela trilha
da autocomposigao. A solugao da divergéncia € buscada pelos préprios envolvidos.
A negociagéao resolve as divergéncias pela composi¢do com ganhos reciprocos. Na
conciliacdo e na mediagdo, um terceiro comparece para ajudar as partes a
encontrarem a melhor solucdo do conflito.>? A meta, nesses dois procedimentos, &
alcancar um acordo razoavel para as partes, sendo que a mediagdo é conduzida
pelo mediador para a conscientizacéo dos atos que as partes venham a praticar.>
A jurisdicdo tem os elementos da notio, coercio, jurisdictium, imperium e executio.
Notio é a competéncia para conhecer a causa, coercio € a coergcao do Estado para
cumprir a decisao, jurisdictium é o procedimento para alcancar a verdade, imperium
é o poder de julgar do Estado e o executio é o poder de executar a decisdo.>* Na
arbitragem, o arbitro estara investido de jurisdigdo no caso que lhe foi
apresentado.”® A Lei prevé as condi¢bes para a jurisdicdo (jurisdictio, dizer o
direito) privada ser exercida.®® A origem da arbitragem é contratual e a jurisdicdo
esta disponivel pela vontade das partes que deliberam para que seja solucionado o

conflito.’’

2.2.1 A Executividade do Acordo de Mediagcao

Os conflitos em propriedade intelectual tém algumas caracteristicas que favorecem
a mediacdo. A mediagcdo € mais rapida, podendo terminar em alguns meses. A
arbitragem também pode ser decidida em alguns meses. As premiagbes das
arbitragens, porém, podem levar um ou dois anos, contados do inicio dos
procedimentos. O mediador deve recomendar um formato para os procedimentos,
o qual lhe pareca apropriado. A sugestdo, entretanto, esta submetida a vontade
das partes, e o mediador por nao ter poder de decisdo, ndo vai impor suas
sugestbes em forma de regras. As partes podem controlar as informag¢des que
podem vir a ser reveladas para a outra parte.®® Os assuntos de propriedade

2 CAHALI, 2012.

>3 |bid.

> BIANCHINI, A. Mediag&o e arbitragem. Sdo Paulo: Saraiva, 2012.
%> CAHALI, op. cit., nota 53.

%% |bid.

" |bid.

% COOK; GARCIA, 2010.
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intelectual podem ser objeto de conflito assim como muitos outros conflitos
contratuais comerciais convencionais. Alguns direitos de propriedade intelectual,
todavia, a exemplo das patentes, sdo menos abordados em mediacdo. Isso deve-
se a caracteristica do conflito, que, muitas vezes, é relativo a validade dos direitos
em questdo. Por esta razdo, as partes necessitam de uma corte ou tribunal arbitral

para resolver a disputa.*®

2.2.2 A Confidencialidade

A caracteristica essencial para que se estabeleca uma relacdo de confianca entre
partes e mediador € a confidencialidade. O mediador protege-se para que a
confidencialidade seja respeitada. Uma das formas de protegé-la € o impedimento
de gravar qualquer reunido das partes com o mediador. Qualquer pessoa envolvida
na mediacdo deve respeitar a confidencialidade e ndo deve usar ou revelar as

informagdes geradas no decorrer do procedimento.

A confidencialidade contratual € essencial para o mediador adquira a confianca das
partes e permitir que elas revelem informacdes suficientes para levar o caso a uma
resolugdo comercialmente viavel. A obrigagcdo de confidencialidade aplica-se a

qualquer documento recebido pelas partes.®°

2.3 CARACTERISTICAS DA ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

A maior parte das regras institucionais, incluindo as regras da OMPI, as da CClI, do
London Court of International Arbitration (LCIA) e da American Arbitration
Association (AAA) dispde que os tribunais arbitrais devem aplicar diretamente a lei
que considerarem apropriadas (voie directe). Como exemplo, ha o art. 59(a) das
regras de arbitragem da OMPI. A United Nation Comission on International Trade
Law (UNCITRAL) dispde, em suas regras, que o tribunal arbitral aplique a lei que
considere apropriada®'. Como é perceptivel, paises como os Estados Unidos e a

%9 |bid.
% Ipid.
51 COOK; GARCIA, 2010.
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Inglaterra possuem uma cultura de arbitragem bastante difundida, mas o Brasil
continua hesitante em caminhar no sentido de intensificar a atuagao desse tipo de
solucdo de controvérsias. Problemas como o atraso do Poder Judiciario em
resolver as pendéncias processuais, porém, sao um argumento a favor desses
mecanismos, pois poderiam resolver as incertezas juridicas de inumeros usuarios

dos direitos da propriedade intelectual.

Em determinadas circunstancias, é possivel que as arbitragens, submetidas a um
conjunto de regras que sejam aplicadas por um método direto, sejam adotadas em
um pais com uma abordagem diferente. Na maior parte dos casos, as
determinagdes sdo aplicadas de acordo com o método voie directe.?? As partes
envolvidas em um conflito de propriedade intelectual podem desejar submeter seu

caso a apreciagao de uma instituicao arbitral.

Na maior parte das instituigdes de arbitragem, o tribunal arbitral que administra o
procedimento tem mais controle sobre as regras que serdo aplicadas, no caso até
a escolha do arbitro. Na corte da CCl, a ingeréncia nos procedimentos é um pouco
maior. O Centro da OMPI disponibiliza um guia para os agentes de solucédo de
controvérsias e decisdes, além do formato das premiacdes da arbitragem.63

A maior parte das instituicbes arbitrais seguem as regras de arbitragem da
UNCITRAL de 1976, mas as diferengcas que surgem entre os casos que
administram possibilitam que a parte opte por escolher um determinado conjunto
de regras. Algumas instituicbes s&o delineadas especificamente para satisfazer as

|, 84 este é o caso da OMPI e

necessidades dos conflitos em propriedade intelectua
do AAA. Em relacdo aos casos que envolvem interesses com menor valor
negociado, as partes devem considerar um procedimento mais rigido ou
procedimentos com fast-track, que possam ser resolvidos com rapidez e que nao
exijam pericias demoradas. Esta escolha parece mais conveniente nesses tipos de
caso. As cortes arbitrais da OMPI e da Camara Suiga, por exemplo, tém provisdes

especificas para essas situacoes.

%2 Ipid.
% Ipid.
% Ipid.
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2.3.1 A Autonomia e a Flexibilidade dos Procedimentos

Uma manifestacdo da autonomia das partes € escolher quem tera o poder de
decisdo na disputa. A possibilidade de escolher um arbitro com determinado
conhecimento técnico na area de interesse em propriedade intelectual propicia uma
situacdo em que os conflitos de propriedade intelectual possam ser ainda mais
favorecidos pela autonomia na arbitragem. Mesmo que o arbitro especialista ndo
tenha formagado juridica, ele pode ser requisitado por suas capacidades
profissionais, podendo, dessa forma, estar apto a tomar decisées em conflitos de

solugéo dificil, com um alto grau de complexidade.

Uma outra forma de manifestacdo da autonomia das partes € a conducido dos
procedimentos na arbitragem. As partes tém o livre arbitrio de desenhar a moldura
para o procedimento da arbitragem. E uma das caracteristicas da arbitragem ter
um mecanismo flexivel de solugdo de controvérsias. Dessa forma, as partes tém
condigdo, nesse procedimento, de utilizar inumeras maneiras de resolver os seus

conflitos.

2.3.2 A Eficacia Interpars

A arbitragem possui algumas caracteristicas: a falta de imperium e a coercitividade,
e, entre os seus efeitos, ha o efeito interpars, que se restringe as partes integrantes
dessa forma de solugdo de controvérsias.®®

2.3.3 A Confidencialidade

A confidencialidade da arbitragem, as vezes, é desejavel para as partes, pois o
siléncio e a discricdo preservam o acesso a informacdo. Nos procedimentos de
arbitragem, o sistema de regras escolhido deve conter esse requisito da
confidencialidade para proteger o sigilo de interesse das partes. As regras de
solugdo de controvérsias da OMPI contém varios dispositivos que garantem a
confidencialidade de audiéncias, reunides, gravagdes e documentos.

% COOK: GARCIA, 2010.
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2.3.4 Os Gastos com a Arbitragem

A arbitragem € uma opg¢éo que deve ser analisada caso a caso, pois essa forma de
solucao de controvérsia nem sempre € a menos onerosa. De acordo com Cook e
Garcia®, a arbitragem em propriedade intelectual no ambito internacional &€ mais
benéfica quando ha um problema multinacional. Isso se deve ao fato de as partes
poderem resolver as disputas em apenas um forum. Os resultados disso sao
beneficios importantes, como a redu¢ao nos custos e na duragao do procedimento

empregado no conflito.

Para o autor, nesses casos, a arbitragem € mais vantajosa do que apreciar
judicialmente a questdo em cada um dos paises onde se deseja defender um

direito de propriedade intelectual.®’

Assim como a duragao do procedimento de
arbitragem, também é dificil determinar as despesas sem que seja analisado caso

a caso.

Algumas despesas da arbitragem n&o existem no litigio judicial. Existem as
despesas com os agentes encarregados de decidir o conflito, as despesas com as
instituicdes que a administram, as salas que podem ser cobradas e outros servigos
adicionais.?® Na arbitragem, o comportamento das partes tera um impacto maior
nos custos dos procedimentos do litigio. Isso acontece porque os arbitros cobram
pelo tempo que gastam com o caso.

Nao é definitiva a conclusdo de que a arbitragem ou o litigio judicial sejam as
solugcbes mais adequadas de solucdo de disputas. As partes podem preferir a
arbitragem se as qualidades que esse mecanismo possui forem interessantes para

as partes conflitantes.

% COOK: GARCIA, 2010.
67 .

Ibid.
% Ipid.
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2.4 O PAPEL DAS INSTITUICOES BRASILEIRAS NA ESCOLHA PELA
MEDIACAO E ARBITRAGEM ESPECIALIZADA EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Os agentes governamentais, como MDIC e o MRE se dedicam a fortalecer o
debate da protecdo da propriedade intelectual. Nesse sentido € que o MDIC, pelo
Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), incentiva outros érgéos
ligados ao Ministério a atuar na regulamentacdo das praticas de propriedade
intelectual. Entre esses meios estao iniciativas junto ao INPI, que sdo relacionadas
a criacdo de um espaco para a arbitragem e mediagédo. As formas de solugdo de
controvérsias que serdo analisadas neste estudo s&o a arbitragem e a mediagao.
Nos anos 1980, quando o governo atuava nas negociagbes de propriedade
intelectual na Rodada Uruguai do GATT, o grupo era informal. A Portaria
Interministerial n® 346, de 1990, criou a comiss&o para elaborar o Projeto de Lei do

Governo para alterar o Cédigo da Propriedade Industrial, Lei n® 5.772, de 1971.

Essa comissao foi formada por varias subcomissdes, que coordenavam-se com 0s
ministérios, como o da Saude, da Economia e das Relagdes Exteriores. O Projeto
de Lei que resultou na Lei n° 9.279, de 1996, foi elaborado nesta comissao. Para
coordenar a atuagédo nas negociagdes da Rodada Uruguai do GATT, as reunides
interministeriais prosseguiram. Em 1995, o GIPl teve seu funcionamento
consolidado na lll Reunido da Camara de Comércio Exterior (CAMEX). Desde a
sua criacao, este Grupo tem integrado as obrigagdes internacionais e os interesses
nacionais por meio da legislagdo nacional, da qual seguem alguns exemplos. Em
relagdo a Lei n°® 9.279 de 1996, da Propriedade Industrial, a Lei n® 10.196, de 2001,
altera e acresce dispositivos a esta Lei. O Decreto n® 3.201, de 1999, sobre a
concessdo de licengca compulséria nos casos de emergéncia nacional e de
interesse publico de que trata o art. 71 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996. A
Lei n® 9.456, de 1997, que institui a Lei de Protegao de Cultivares e a Lei n°® 9.609,
de 1998, sobre a protecéo de propriedade intelectual de programa de computador e

sua comercializagao.

Essas sdo algumas das muitas leis que surgiram dos projetos de lei elaborados por
esse grupo. Ocorreram mudangas institucionais relacionadas com as

transformagdes do antigo Ministério da Industria, Comércio e Turismo no atual



40

Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, como a presidéncia
da CAMEX. O GIPI adequou-se a essas mudancgas e encontra-se localizado na
estrutura da Camara de Comeércio Exterior (CAMEX), que € um 6rgao do Conselho
de Governo e de assessoramento direto a Presidéncia da Republica. A CAMEX
tem a atribuicdo de formular e coordenar politicas de comércio exterior. O Decreto
de 21 de agosto de 2001 insere a CAMEX, o Grupo Interministerial de Propriedade
Intelectual. Esse decreto foi atualizado pelo Decreto sem numero, de 11 de abril de
2005, e pelo Decreto sem numero, de 28 de julho de 2008.° A Divisdao de
Propriedade Intelectual (DIPI), do Ministério das Relagdes Exteriores (MRE), faz
parte do grupo interministerial, GIPI. Entre outros 6rgdos do governo, o BNDES

promove a propriedade intelectual por meio de mecanismos de apoio a inovagéo.”

No campo do direito de patentes, existe um Grupo de Trabalho Interministerial
(GTI), que tem por objetivo regulamentar o que € previsto pelo art. 229-C da Lei n°
9.279/1996, que determina as fases em que o pedido de patentes de produtos
farmacéuticos percorre a ANVISA e o INPI para alcangar o registro. O GTI,
instituido pela Portaria Interministerial n® 1.956/MS/MDIC/AGU, é composto pelo
Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, pela Advocacia Geral
da Unido, pelo Ministério da Saude, pelo Instituto Nacional de Propriedade
Industrial e pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria. O GTI estabelece o
procedimento, a analise e os critérios, mecanismos e obrigacées da ANVISA e do
INPI, segundo a Lei de Propriedade Industrial. Um exemplo do trabalho do DIPI
esta no anexo n. 7, no Relatorio de Analise e Sugestdo de Critérios, Mecanismos,
Procedimentos, Obrigagdes e Possiveis Instrumentos Formais para Articulagédo
entre a ANVISA e o INPI, com vistas a execucao do art. 229 da Lei n°® 9.279/1996.

Sintese

89 Grupo de Trabalho Interministerial MS/MDIC/AGU. Disponivel em:
<http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=3&menu=3618/>. Acesso em: 26
abr. 2013.

" BNDES. Inovagéao. Disponivel em:
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_ Atuacao/lnovacao/>. Acesso em:
26 abr. 2013.
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O formato que o procedimento seguira durante o periodo de arbitragem é o modo
que as partes tém de garantir uma uniformidade e que seus direitos estardo
tutelados de acordo com esse formato. Em relacdo a escolha de um formato para
os procedimentos que serdo desempenhados na arbitragem, embora exista
liberdade de escolhas no procedimento arbitral, algumas partes optam por
clausulas modelo, as quais sao preparadas por diferentes instituicbes que se
referem as suas proprias regras institucionais. As partes podem usar clausulas
arbitrais de modelos publicados por instituigdes arbitrais existentes. Um exemplo do
uso do modelo de uma clausula arbitral € a clausula da UNCITRAL, que deve ser
usada em conexdo com as regras da UNCITRAL. A clausula arbitral da CCI é
sucinta, dirige-se a elementos essenciais de um acordo entre as partes para
estabelecer a arbitragem:

All disputes arising out or in connection with the present contract shall be

finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of

Comm7e1rce by one or more arbitrors appointed in accordance with the said
Rules.

Outros modelos de clausulas sao mais detalhados, com mais elementos do acordo
arbitral. Como exemplo, existe o tratamento da OMPI na sua clausula arbitral:

Any dispute, controversy, or claim arising under, out o for relating to this
contract and any subsequent amendments of this contract, including,
without limitation, its formation, validity, binding effect, interpretation,
performance, breach or termination, as well ass non-contractual claims,
shall be reffered to and finally determined by arbitration in accordance with
the WIPO Arbitration Rules. The tribunal shall consist (of three arbitrors), (a
sole arbitration). The place of arbitration shall be (specify place). The
language to be used in the arbitral proceedings shall be (specify language).
The dispute, controversy or claim shall be decided in accordance with the
law of (specify jurisdiction).72

Isso demonstra que as partes tém a opc¢ado de escolher procedimentos mais
detalhados ou com menos elementos nas clausulas arbitrais. A opg¢ao preferida
pelas partes depende bastante da conveniéncia dos modelos para as partes e de
cada caso a ser arbitrado. As partes podem nomear o arbitro ou deixar que outra
instituicdo o nomeie. O arbitro, a principio, deve possuir determinadas

caracteristicas que possibilitem a sua nomeacdo. Um exemplo dessas

" COOK; GARCIA, 2010, p. 122.
2 bid., p. 122.
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caracteristicas € ser “capaz’, palavra vaga para definir-se; isso significa, por
exemplo, ter capacidades legais.

O arbitro deve ser legalmente qualificado. Em casos muito complexos em conflitos
de direitos de propriedade intelectual, os arbitros sdo nomeados de acordo com um
conhecimento cientifico particular, ainda que n&o possuam formagao jurl’dica.73
Como uma das caracteristicas da arbitragem €& a neutralidade, é desejavel que o
arbitro, quando indicado apenas um nome, ou o arbitro que preside o
procedimento, seja de uma nacionalidade diversa da nacionalidade das partes.
Essa ¢é a linha de entendimento de muitas instituigdes, como a CCl e a UNCITRAL,

gue possuem regras nesse sentido.”

3 COOK: GARCIA, 2010.
" |bid.
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3 A EXPERIENCIA DA OMPI E DA CCI EM MEDIACAO E ARBITRAGEM
Introdugao

Os institutos da arbitragem e da mediacdo em propriedade intelectual sao
interpretados de varias maneiras. Cada 6rgdo que dispde de um sistema voltado
para a solucdo de controvéersias em Pl contribui para o entendimento de suas
caracteristicas. E com essa intencdo que serdo analisadas algumas instituicdes
internacionais que disponibilizam esses servigos, sendo que o foco s&o os
elementos que subsidiam a solugcdo de controvérsias. Na esfera internacional,
existem varias cortes de solugdo de controvérsias extrajudiciais, entre elas sera
abordado o mecanismo de solucédo de controvérsias em propriedade intelectual da
OMPI e da CCI.

A OMPI é uma organizagao intergovernamental e uma agéncia especializada no
sistema das Nacgdes Unidas, com sede em Genebra, Suica. A importancia da
inovacdo para a criagdo de tecnologias, industrias e novos postos de trabalho
garante a sua posigdo de destaque nos governos em todo o mundo. Essa forma
pode ser a op¢cao de muitos paises para ultrapassar as barreiras impostas pela
crise econdmica mundial. Os paises esperam que a inovagédo seja responsavel
para solucionar os problemas da mudanca climatica global e de fontes energéticas.
Outras promessas da inovagao se encontram no campo da reducao da pobreza,
melhorias no sistema publico de saude e da maior escala na producédo de

alimentos.

Segundo o sitio da OMPI, a sua missdo € a de promover a inovagédo para o
crescimento econbémico por meio do uso efetivo do sistema de propriedade
intelectual. A organizagdo recentemente renovou 0 seu compromisso € propdos
novas metas estratégicas sob a lideranga do Sr. Francis Gurry, que foi eleito como
diretor-geral dessa organizacdo em 2008. A OMPI enfatizou os programas que
aproximam as distancias entre niveis de conhecimento provocadas pelo uso da
informagédo em propriedade intelectual, em particular as relacionadas a patentes,
para apoiar a transferéncia de tecnologia em paises em desenvolvimento. O termo
“‘infraestrutura” em aspectos humanos, legais e de negdcios e o termo

“Infraestrutura de Pl Global” devem ser entendidos no contexto de metas
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estratégicas e se referem as relagdes de conhecimento, cujo objetivo principal &
estreitar as distancias entre os niveis de conhecimento. Ha programas especificos
para essas metas, a exemplo da modernizagdo de documentos digitalizados,
arquivos de patentes e ferramentas de busca como padronizacéo e classificagao,
além de Centros de Tecnologia da Informagéo (CTIl), os quais devem tornar-se um
ponto focal da rede de pesquisa para instituicoes, empresas e universidades, por
meio da disseminagao e uso de informacgdes sobre patentes para a inovagao. Outro
projeto que foi implementado na OMPI foi o Comité sobre Propriedade Intelectual e
Desenvolvimento (CDPI), que viabiliza a implementagdo das 45 recomendacgdes
adotadas pela Assembleia Geral da OMPI de 2007. Algumas recomendagdes
dizem respeito ao desenvolvimento sustentavel, e o comité visa a propiciar um

equilibrio entre os interesses publico e privado.

3.1 A ORGANIZAGAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI)

Na experiéncia de muitos anos de assisténcia técnica no mundo em
desenvolvimento, aprendeu-se que as transferéncias de tecnologia bem sucedidas
nos paises em desenvolvimento necessitam de uma infraestrutura de
conhecimento local sdlida, porque a tecnologia precisa ser absorvida, adaptada e
utilizada por pessoas.” A OMPI é dedicada & promocao da Protegdo a Propriedade
Intelectual em todo o mundo, por meio da interagdo entre Estados, e,
eventualmente, com outras organizagdes internacionais. As areas de atuacdo da
OMPI incluem o registro de marcas (sistema de Madrid), o registro de patentes (o
sistema PCT), a resolugao alternativa de disputas (RAD) e o Centro de Arbitragem
e Mediagdo em Propriedade Intelectual da OMPI (Centro da OMPI).”® O Centro de
Mediagcdo e Arbitragem da Organizagdo Mundial de Propriedade Intelectual é
reconhecido pelo provimento de decisbes no d&mbito da solu¢gdo de controvérsias.
Além do Centro, que esta situado em Genebra, Suica, ha um escritério

complementar em Cingapura.

s Takagi, Y. WIPO’s new strategies on global intellectual property infrastructure. World Patent
Information. Econpapers, Sao Paulo, v. 34, set., p. 221- 228, 2012.

"® INPI; WIPO: Memorando de Entendimento. Disponivel em:
<http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/cooperacao/pdf/DOC041.pdf>. Acesso em: 11
mar. 2013.
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O Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI foi fundado em 1994 para oferecer
opcoes de Resolugdes Alternativas as Disputas, em particular, em relacédo a
Arbitragem e & Mediacdo,”” para resolugdes de conflitos de comércio internacional
entre partes privadas. Os procedimentos oferecidos pelo Centro, desenvolvidos por
expertos em disputas entre empresas de paises diferentes, sdo amplamente
reconhecidos e particularmente adaptados para tecnologia, entretenimento e outras
disputas envolvendo a propriedade intelectual. A administracdo de disputas em
propriedade intelectual faz parte das fungdes do Centro de Mediagao e Arbitragem
da OMPI.”

3.2 0 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ORGANIZACAO MUNDIAL
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI)

O Centro tem por funcdo auxiliar a resolugado de disputas em casos em que nao
haja acordo anterior, alguma norma ou declaragdao da OMPI. O quadro do Anexo E
auxilia a compreensao das formas de solugao de controvérsias dessa organizagao.
Nesse quadro estdo os procedimentos da Resolucdo Alternativa de Controvérsias
da OMPI (WIPO ADR). O Centro presta assisténcia a selecdo de mediadores,
arbitros e expertos da lista de mais de 1.500 agentes com expertise em conflitos de
propriedade intelectual. A OMPI estabelece os honorarios dos agentes, agenda
uma data para os agentes reunirem-se com as partes e administra os aspectos
financeiros dos procedimentos.”® O Centro se comunica com as partes e com os
agentes para assegurar uma comunicagdo adequada e a eficiéncia dos
procedimentos. Se as partes desejarem, determina servigos de auxilio as reunides,

incluindo salas de audiéncias.

As salas em Genebra ndo sao cobradas pelo uso das partes. Outros servigos
auxiliares sao cobrados quando requisitados, sendo que essas taxas de servigo
auxiliar sdo separadas da taxa de administracdo. Desde 2010, o Centro tem uma

" WIPO ADR Arbitration and Mediation Center: WIPO ADR Procedures. Disponivel em:
%ttp://www.wipo.int/amc/en/center/wipo—adr.html. Acesso em: 4 mar. 2013

Ibid.
" Ibid.
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agéncia na Camara Maxwell, em Cingapura. Nesta nova agéncia, um numero
crescente de casos estda sendo solucionado por meio dos procedimentos de
arbitragem, de mediagao e das regras da Determinagédo de Experto da OMPI.

Os assuntos em destaque nesses procedimentos incluem, por exemplo, disputas
contratuais, licengas de patentes de software, acordos coexistentes de marcas,
acordos de distribuicdo de produtos farmacéuticos, acordos de desenvolvimento e
pesquisas. As disputas ndo contratuais podem ser sobre direitos de patentes
violados. Tais disputas envolvem partes que procedem de diferentes jurisdigdes,
incluindo a Austria, China, Franga, lemanha, Hungria, ndia, Irlanda, Israel, Italia,
Japao, Holanda, Panama, Espanha, Suica, Reino Unido e Estados Unidos da

Ameérica.

A OMPI deixa disponivel uma visao geral de seus casos e também exemplos
descritivos de casos particulares. A equipe que integra esse servigo acredita que a
qualidade e o comprometimento sdo importantes para quem ira auxiliar na decisao
dos conflitos com neutralidade. As instituicbes que dominam a matéria técnica de
propriedade intelectual devem concentrar-se em preservar a neutralidade, pois
esse aspecto € crucial para que a resolugdo seja satisfatoria em cada um dos

casos de que o Centro participe.®

3.3 A MEDIACAO NA ORGANIZAGAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL

A selegao dos mediadores, arbitros e expertos pode ser feita pela lista de agentes
com experiéncia em solucdo de controvérsias e na resolugdo de conflitos e
conhecimento especializado em propriedade intelectual. Quando for necessario, a
OMPI usara os seus contatos em todo o mundo para identificar candidatos
adicionais com o curriculo requerido para casos excepcionais.®’ Uma das suas
funcbes é monitorar os casos em relacdo a efetividade de tempo e dos custos.

Outra funcao € conduzir um numero de workshops focados em procedimentos em

Z:’ WIPO ADR Arbitration and Mediation Center, 2013.
Ibid.
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Genebra, durante o decorrer do ano, o qual € frequentado por profissionais de
propriedade intelectual, incluindo os agentes candidatos da OMPI.

3.4 A ARBITRAGEM NA ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Outros servigos disponibilizados pelo Centro, além da fungdo de administrar os
conflitos, em que as partes escolham obedecer as regras da OMPI, sdo a
assisténcia na elaboracdo de um contrato de clausulas preliminares e os servigos
de bons oficios, facilitando a discusséo pelas partes de qualquer conflito especifico
se este deve ser encaminhado ao procedimento de regras da OMPI. Existem ainda
os servigos de Arbitragem ad hoc (que ndo € permanente), e, em particular, a
aplicacdo complementar as regras de Arbitragem da UNCITRAL, caso solicitado.
Adicionalmente, podem-se conformar os procedimentos de solugdo de
controvérsias as necessidades especificas das partes e propor um procedimento
sob medida para circunstancias especificas ou pelas caracteristicas da industria,
além de programas de treinamento para mediadores e arbitros e conferéncias

sobre solugao de controvérsias de propriedade intelectual.

3.5 A ESTRUTURA DO CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIACAO

A Resolugéo Alternativa de Disputas (RAD) faz parte do Centro da OMPI. Sao
oferecidos servigos internacionais para a resolucdo de disputas relativas a
propriedade intelectual, em particular, administrando casos sob as Regras da OMPI
para Mediagdo, Arbitragem Expedita e Avaliagdo de Peritos, bem como
procedimentos para a resolugao de disputas referentes aos nomes de dominio na
internet. O apoio para o desenvolvimento e administragdo de regras de resolugéo
de disputas adaptadas para setores especificos relacionados a propriedade

intelectual € mais um dos servigos prestados pela OMPI.

O RAD é caracterizado como um prestador de servigos independente, imparcial e
sem fins lucrativos. A organizagdo mantém uma infraestrutura de gestdo de
disputas atualizada, incluindo uma base de dados internacional de mediadores de

propriedade intelectual, arbitros e especialistas. O Servigo de Pesquisa de Casos
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Eletrénico da OMPI (WIPO ECAF) é util para otimizar o tempo e auxiliar nos
procedimentos, possibilitando maior eficiéncia. O WIPO ECAF é disponibilizado as
partes e € acessivel pelo sitio virtual, propiciando o arquivamento, a revisdo do
historico e a busca de casos submetidos de forma eletrénica pelas partes, pelos
agentes e pelo Centro. Esses dados podem ser enviados de qualquer lugar do

mundo.

A base de dados do servigo WIPO ECAF facilita o gerenciamento de casos por
todos os atores do procedimento da OMPI, por possibilitar uma leitura geral da
agenda de prazos e informacdes financeiras, atendendo a varias necessidades e
conveniéncias das partes. O servico WIPO ECAF é disponivel apenas para as
partes integrantes de um procedimento da OMPI; porém, o Centro pode
disponibiliza-lo em determinadas circunstancias. ¥ Essa instituicdo empregou
recursos significativos para realizar uma estrutura operacional e legal para a
administracdo de conflitos relacionados a internet e comércio de eletrénicos. O
Centro atua®® em resolucdes a respeito de conflitos de provedores e conflitos que
tratem de registros abusivos e uso de nomes de dominios, além de ser
frequentemente consultado em outros servicos de solugdo de controvérsia

especializada.®

3.6 A CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI)

A CCI foi fundada em 1919 com a iniciativa de seu primeiro presidente Etienne
Clémentel, o qual havia sido, previamente, Ministro do Comércio da Franga. E por
isso que o Secretariado da Organizagdo é localizado em Paris, na Franca. A
arbitragem, segundo o Regulamento de Arbitragem da CCI, é um procedimento
formal que conduz a uma decisao vinculante. A solugdo amigavel de litigios (ADR)
facilita uma solugdo negociada, com a assisténcia de um terceiro que é um
intermediario entre as partes isento de interesses. A mediacdo € o procedimento
padrdao do regulamento da ADR da CCI, esses procedimentos precisam ser
encaminhados a CCl acompanhados de um requerimento.

8 WIPO ADR, 2013.
8 bid.
# |bid.
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A arbitragem é realizada por uma Corte, e a mediagdo € realizada por um Centro
de mediag&o. De acordo com o artigo 1°do Regulamento de Arbitragem da CCl, a
Corte Internacional de Arbitragem da Cémara de Comércio Internacional é o 6rgao
independente de arbitragem da CCl. A Corte ndo soluciona os litigios, ela
administra a resolugao deles, realizando os seus trabalhos com a assisténcia da
Secretaria da Corte, sob a diregdo do seu secretario-geral. O Regulamento ADR da
Camara de Comércio Internacional entrou em vigor a partir de 1° de julho de 2001.
De acordo com o artigo 1 do Regulamento, todos os conflitos comerciais
internacionais poderdao ser submetidos ao processo ADR, consoante este
Regulamento, e as suas disposigdes poderao ser modificadas por acordo entre as
partes, sujeitas a aprovagao da CCI.

A CCIl é uma das maiores instituicdes mundiais no que se refere ao comércio
internacional. Possui 80 comités nacionais, com mais de 7 mil membros
distribuidos por 130 paises.* A CCl produziu materiais que sdo referéncia no
comercio internacional. O Incoterms € um exemplo dos servicos da CCI, o qual
padronizou a linhagem comercial, estipulando os termos técnicos a serem usados
em qualquer transagdo comercial nacional ou internacional. A publicagao
Documentary Credits tem sido util na uniformizacdo das expressdes mais usadas
nesse segmento do comércio.®® Por tudo o que foi dito, a CCl possui forte atuagao

nos demais meios de solugéo de controvérsias, como a mediagéo e a conciliagao.

O conselho geral e a secretaria da corte permitem o acesso aos documentos para
que se decida sobre as questbes que se estabelecam no decorrer do
procedimento. Algumas vantagens na arbitragem podem ser destacadas: o carater
definitivo das decisdes, a flexibilidade do processo, o reconhecimento internacional
das decisdes, a especializagdo dos arbitros e a garantia da confidencialidade. A
estrutura da CCI contribui para o alcance da solugdo mais adequada ao litigio,
atendendo melhor as partes. A neutralidade é uma vantagem desse modelo. O
arbitro e o painel podem ter nacionalidade distinta da nacionalidade das partes,
mas estas podem dispor de maneira diferente.?” Outra vantagem desse modelo é a

liberdade das partes para estabelecer a extensdo ou a limitacdo dos poderes

:Z PANTOJA, T. Pratica em arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
Ibid.
*" Ibid.
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concedidos aos arbitros. A forma para iniciar o procedimento € flexivel para se
adaptar a cada caso. A unica exigéncia feita € que o pedido contenha os dados e
as informacgdes prescritos no artigo 4.3 do regulamento.88

A Corte tem toda a liberdade de sugerir modificacbes ao laudo que sejam formais
e, de acordo com o artigo 27 do regulamento, deve ter a aceitacdo da Corte. No
ano de 2006, havia 1.200 arbitragens, envolvendo 1.613 partes, provenientes de
125 paises. O Brasil tem posicdo de destaque mundial, estando em quarto lugar
em numero de arbitragens, com 32 demandantes e 35 demandadas.

O ranking é dos Estados Unidos, com 173 partes envolvidas; da Alemanha, com
113; e da Franga, com 111. Essa colocagdo confirma a difusdo do instituto de
arbitragem em nosso ordenamento juridico.®® O local da realizagdo da arbitragem
foi eleito pelas partes em 86,6% dos casos apresentados a CCl em 2006, os
demais casos tiveram o local da arbitragem estabelecido pela Corte. Em 2006, os
casos de quantias inferiores a 50 mil dolares diminuiram, aumentando o numero de
controvérsias, cujo valor seja entre 1 e 50 milhdes de ddlares.” Dessa forma, a
CCl desempenha um papel de extrema importdncia para a arbitragem

internacional.

Sintese

O OMPI pode servir como uma fonte de conhecimento que essa organizagao
adquiriu, podendo ser compartiihado com a comunidade internacional. Esse
sistema sera analisado em varios aspectos, por exemplo, em sua utilidade,
compreendendo a eficacia, total ou parcial, desse procedimento para a resolucao
dos casos que soluciona. A importancia desses mecanismos de solucido de
controvérsia e a necessidade brasileira de incorporar o Centro da OMPI as opc¢des
ja disponiveis em relagdo aos conflitos de propriedade intelectual, portanto, deve
ser analisadas. Apos verificarem-se todos os pontos destacados, o resultado final
deste estudo sera a possibilidade de compreensao dessas instituicbes pela

8 PANTOJA, 2008.
% |bid.
 |bid.



51

sociedade brasileira. A melhor compreensédo pode servir de auxilio nas decisdes
que possibilitem a construgdo de um sistema de direitos de propriedade intelectual
mais eficaz, que propicie as empresas e a sociedade, em geral, uma estrutura

institucional que atenda aos anseios de desenvolvimento da sociedade brasileira.

O Regulamento de ADR da CCI permite escolher qualquer técnica de resolugéo de
conflitos para resolver uma controvérsia. O International Center for Expertise &
bastante conhecido quando o tema €& a necessidade de resolver controvérsias e
situacdes em que sdo necessarios profissionais com conhecimentos especificos. A
principal instituicdo no ambito da CCl é a Corte Internacional de Arbitragem,
fundada ha 80 anos e que se tornou a referéncia mundial em termos de arbitragem,
havendo administrado mais de 12 mil arbitragens que envolveram partes
provenientes de mais de 170 paises. As principais funcbes dessa corte sao
administrar os procedimentos arbitrais e efetuar o controle dos laudos arbitrais
interlocutdrios, parciais ou finais.?’ A inclusdo da CCI no trabalho é essencial para
demonstrar os procedimentos em solugdes de conflitos com os quais as empresas
brasileiras ja sdo mais familiarizadas. A pratica da arbitragem na CCI é bastante

comum para solucionar controvérsias cujas partes sejam brasileiras.

" PANTOJA, 2008, p. 117.
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4 A ARBITRAGEM NO BRASIL
Introdugao

E conhecido que existem duas correntes de direito de arbitragem no Brasil. Uma
das correntes é a contratualista e a outra € a corrente da arbitragem com um
enfoque processualista. Sera feita a analise das duas formas, contudo ndo se
pretende tomar nenhuma posi¢cao em relacdo a essas duas correntes, pois, dessa
maneira, o foco do trabalho seria afastado. Na presente analise da arbitragem a
intengdo € demonstrar os objetivos de adequacdo do Brasil a esta forma de

solucao de controvérsias e discutir os modelos que o pais pode utilizar a seu favor.

Os meios amigaveis de resolugcdo de disputa no Brasil ttm uma defasagem de
duas décadas em relagdo a experiéncia norte-americana.® A decisdo arbitral
enquadra-se no conceito de tutela jurisdicional. O estado geral da crise da Justica
parece direcionar o apoio dado a arbitragem a outras formas de solugdo de
controvérsias, devido & arbitragem estar restrita a uma elite.” A mediagdo e a
conciliagdo ganham espago com muito mais amplitude e menos resisténcia.* A

tendéncia de "cultura da pacificagdo®"

atrai iniciativas de promogéao da conciliagao
em todo o pais. A Resolugdo n. 125 do Conselho Nacional de Justica (CNJ)
significou, nesse processo, um marco de politica publica judiciaria que organizou a

sociedade civil a partir do Poder Judiciario.*

4.1 A LEGISLACAO DA ARBITRAGEM NO BRASIL

O Instituto da Arbitragem no Brasil tem uma historia que retoma o ano de 1850,
quando entrou em vigor a Lei n. 556, de 25 de junho de 1850. O Codigo Comercial
Brasileiro estabelecia a Justica arbitral obrigatoria nos contratos de locagéo
mercantil. Com a quantidade dos conflitos judiciais aumentando, a Assembleia da
Republica passou a considerar a arbitragem um fator de desbloqueio dos tribunais.
Nesse sentido, a Lei n. 31 de 1986 regula a arbitragem voluntaria, e a Constituicdo

92 SALLES, 2013.
% bid.
* |bid.
zz Ibid., p. 9.
Ibid.
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Federal de 1988 menciona a arbitragem no inciso Il do artigo 209. A Lei n. 9099/95,
que criou o Juizado Especial, enquadra o instituto da arbitragem nos artigos 24 a
26. De acordo com o novo estatuto legal, a arbitragem prescinde de homologagao
judicial e de recurso aos tribunais. O processo arbitral deve ser concluido no

maximo em seis meses, podendo ser acompanhado por advogado.

O projeto de Lei n. 78 de 1992 teve patrocinio do Senador Marco Antonio Oliveira
Maciel. O livro Operacao Arbiter — A Historia da Lei n. 9307/96, sobre a arbitragem
Comercial no Brasil, em 2005, de autoria de Petronio Muniz, relata a histéria da lei
da arbitragem brasileira. Em 1981 surgiu o primeiro projeto que legislava sobre a
arbitragem, contendo 28 artigos. Em 1986 um novo anteprojeto foi apresentado,
outro foi apresentado em 1988 e, em 1991, em Pernambuco, criou-se a Operacao
Arbiter, com a principal finalidade de buscar parametros de instituices existentes
no exterior. Esses parametros foram o uso da legislacdo Espanhola (1988), da
Convencdo de Nova lorque (1958) e da Convencdo do Panama (1975). A lei
estipula prazo maximo de seis meses para a solugdo dos conflitos e suprimiu a

necessidade da homologacéo judicial.

Por iniciativa do Instituto Liberal de Pernambuco, em 1991, foi iniciado o trabalho
da Operacado Arbiter. Essa iniciativa tinha por objetivo discutir o instituto
abandonado e elaborar o anteprojeto de lei. O Instituto foi apoiado pela Associagao
Comercial de Sao Paulo e promovido pela Associagdo dos Advogados de Empresa
de Pernambuco. O anteprojeto foi apresentado em 9 de dezembro de 1991. Foram
recebidas sugestdes de associag¢des variadas, de professores universitarios e da
Camara de Comeércio Internacional (CCl). O Seminario Nacional sobre Arbitragem
Comercial, em 27 de abril de 1992, foi o evento que apresentou e discutiu o

anteprojeto em sua vers3o final, em Curitiba.”’

A arbitragem recebe a intervengdo de uma ou mais pessoas que recebem seus
poderes de uma convencao privada sem a interferéncia do Estado. A lei de
arbitragem do Brasil compde-se de 7 capitulos e 44 artigos. A decisdao assume
eficacia de sentenga judicial, e o principio da autonomia da vontade €& bem

destacado nos dispositivos desta lei. A clausula compromissoéria pode estar

% CARMONA, C. A. Arbitragem e processo: um comentario a Lei n. 9.307/96, Atlas, 2009. p. 11.
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inserida ou ndo no corpo do contrato. Segundo Carmona®, o juiz nomeara o arbitro
caso néo se indique no contrato uma instituicdo ou convengao de arbitragem e uma
das partes resista em instituir um tribunal arbitral, de acordo com o art. 7°. Esta é a
clausula compromissoria vazia, e, para evita-la, as partes devem indicar um 6rgao

arbitral ou prever a forma de nomeacao do arbitro.

No compromisso arbitral, as partes podem determinar que havera extingdo se o
arbitro for substituido. O artigo 12, inciso Ill, determina que ocorrera extingao
decorrido o prazo para a prolacdo da sentenga arbitral. Caso n&o haja
imparcialidade do arbitro, a regra de suspeicdo ou impedimento incidira na
arbitragem, de acordo com o artigo 14.%° O laudo arbitral deve conter os requisitos
da decisdo final de um juiz. Os requisitos sao o relatorio, a motivacdo e o
dispositivo. Além desses requisitos, a data e o lugar em que a sentenga foi
proferida s&o exigéncias do artigo 26. A clausula arbitral escalonada significa que
as partes convencionaram que, antes de haver uma arbitragem, sera estabelecido
o procedimento de mediacédo'®. A arbitragem sera constituida no caso de né&o
haver acordo nessa fase.

Uma das diferengas entre arbitragem, conciliagdo e mediagdo € o objeto de cada
um desses mecanismos de solu¢cdo de controvérsias. O objeto da arbitragem € a
obtencao de uma solugédo imposta por um terceiro imparcial, enquanto o objeto das
duas ultimas visa a celebragcdo de um acordo. As regras que tratam da fungdo do
arbitro na Lei de Arbitragem s&o de conteudo bastante ético. As necessidades de
imparcialidade, de independéncia, de competéncia, de diligéncia e de discrigdo s&o
destacadas. No artigo 17, para efeitos de legislacdo penal, o arbitro é equiparado
ao funcionario publico. Em relagdo ao que a Lei de Arbitragem determina sobre o
procedimento arbitral, existem o principio do devido processo legal e o principio da

autonomia da vontade.™’

As regras ficam a critério das partes, porém, devem ser
respeitadas algumas condigdes. Essas condicbes referem-se ao principio do
contraditorio, da igualdade das partes, da imparcialidade do arbitro e do seu

convencimento racional.

% CARMONA, 20009.
% |bid.
19 |bid.
9 |bid.



55

O juizo arbitral € instituido assim que o arbitro aceita sua atribuicdo no cargo. O ato
de aceitagdo ocorre por meio das providéncias para o prosseguimento do
procedimento. O direito € disponivel quando pode ou nao ser exercido, livremente,
sem a necessidade de norma que imponha o seu cumprimento; esses sdo os bens
alienados e negociados. Ndo sdo disponiveis as obriga¢gdes naturais, o direito
penal, o direito de familia, o direito de sucess&o e tudo o que estiver fora da
autonomia da vontade. O artigo 852 do Codigo Civil veda o compromisso arbitral
para direitos de Estado e de familia e outros direitos de carater ndo estritamente
patrimonial. As matérias que n&o decidam sobre direitos de interesse fundamental
da coletividade séo arbitraveis e podem ser objetos da arbitragem os bens sobre os
quais as partes possam dispor.'%?

O artigo 5° da Lei espanhola de 1988 sobre arbitragem, a Convengdo de Nova
lorque de 1958 e a Lei Modelo da UNCITRAL sobre arbitragem, de 1985, dispéem
sobre a definicdo de convencgao arbitral. Nesses documentos ndo sdo mencionados
nem o compromisso nem a clausula.'® Pela Lei n® 60/2003, que revogou o diploma
anterior, a Espanha manteve a mesma forma. Na lei brasileira, a convencdo de
arbitragem abre dois capitulos: o capitulo da clausula compromissoria e o capitulo
do compromisso. A clausula compromisséria é a promessa de instituir-se um juizo
arbitral e o compromisso também & uma promessa de instituir-se 0 juizo arbitral.

Ambas produzem o mesmo efeito: 1%

retiram do Estado a competéncia para
conhecer um determinado litigio por meio da instauragcdo do juizo arbitral. Alguns
tratados internacionais que regulam a matéria da arbitragem foram internalizados

pelo ordenamento juridico brasileiro.

O Protocolo de Genebra de 1923 foi promulgado pelo Decreto n° 21.187, de 5 de
fevereiro de 1932. Segundo esse tratado, nos contratos internacionais comerciais,
a clausula arbitral poderia instituir o juizo arbitral, afastando a competéncia do
juiz.105 A Convencéao de Nova lorque substituiu, em parte, o Pacto de Genebra, e 0
Brasil s6 o adotou em 2002. A convengao especifica o conceito de convengao
arbitral e dispde sobre as partes terem que realizar um acordo escrito pelo qual se

obriguem a submeter suas controvérsias a arbitragem. Para esta convengédo, a

192 CGARMONA, 2009.
193 |bid.
1% bid.
1% phid.
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arbitragem é determinada pela obrigatoriedade do compromisso ser celebrado por
escrito.'® A Convengao do Panama de 1975 foi internalizada em 1996. O artigo 1°
declara valido o acordo em que as partes se obriguem a submeter suas

divergéncias de negdcio de natureza mercantil.

O Projeto de Lei do Senado n° 406 de 2013, de autoria do senador Renan
Calheiros, pretende alterar a Lei n° 9.307, de setembro de 1996, e a Lei n°® 6.404,
de 1976, com a finalidade de ampliar o ambito de aplicacdo da arbitragem e dispor
sobre a escolha dos arbitros. Como esta sendo demonstrado, a arbitragem é um
tema atual que retorna as negociagdes politicas, e este tema é acompanhado de
muita polémica e de desconfianca, pois a sua aplicacdo nem sempre € a ideal para
todos os casos, mas somente para alguns. A Fundacgéo de Protecédo e Defesa do
Consumidor de Sao Paulo (PROCON-SP) manifesta-se de forma contraria ao
Projeto de Lei junto ao Congresso Nacional, pois esse instrumento prejudicaria o
direito do consumidor, por aumentar a inseguranga juridica. A polémica maior &
relativa aos contratos de adesdo que poderiam ser submetidos a arbitragem, por
opgao das partes.

4.1.1 Os Principios da Confidencialidade e do Sigilo em Contraposi¢cao aos
Atos da Administragao Publica

Conciliar preceitos constitucionais com o principio da confidencialidade no
procedimento arbitral € uma questdo que deve ser contemplada para expor as
dificuldades que devem ser superadas para a conformacdo desses mecanismos
com as leis brasileiras. Os principios da administracdo publica, da publicidade e da
transparéncia sao requisitos imprescindiveis para dar efetividade as decisbes
desses procedimentos. ' Para ser efetiva, a decisdo deve abranger a
confidencialidade, o sigilo relativo ao conteudo da sentencga arbitral, os documentos

juntados, bem como as provas.

Isso impbe a todos os participantes, arbitros, procuradores e partes que jamais
revelem o ocorrido durante o processo. Podem integrar a disputa nas arbitragens

1% CARMONA, 20009.
197 BIANCHINI, 2012.
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comerciais questdes muito sensiveis a concorréncia, como novos produtos,
posicionamento no mercado, técnicas comerciais, que se tornadas publicas

poderiam ser desastrosas para o empreendimento.

Se houver previsdo de confidencialidade em contratos firmados com a
administragcdo publica, surgirdo incidentes na medida em que o principio da
publicidade n&do pode ser afastado. Na regulamentagéo relativa a resolugdo de
conflitos na OMC, ha igualmente a orientacdo de que as informag¢des comerciais
das empresas sejam mantidas em sigilo.'® Na opinido do entrevistado 3:
[...] a arbitragem é certa para alguns conflitos, mas ndo para todos os
conflitos, quando uma empresa nao pode falar sobre todos os seus atos,
nao seria recomendada. Neste sentido, esses mecanismos devem ser

aplicados com ressalvas a determinadas empresas em que os atos devam
ser levados a publico.

4.2 A DECISAO ARBITRAL NO BRASIL

A sentencga arbitral passa a ter poder de sentenca judicial, dando carater ao arbitro
de juiz de fato e de direito (artigo 31). As normas de ordem publica sdo aquelas que
estabelecem os principios indispensaveis a organizagao da vida social, referindo-se
a base econdbmica e politica da vida social, além de organizar a utilizacdo da
propriedade e da protecdo da personalidade. Se a sentenca arbitral for proferida
com violagao da ordem publica, esta sera anulada nos termos e na forma da Lei de

arbitragem.®

Dentro do debate sobre o escopo e eficacia da sentencga arbitral, ocorre um debate.
A natureza juridica da arbitragem é tema que se desdobra em trés correntes
delimitadas, segundo Alvim'"®. Esses desdobramentos sdo expostos em varias
correntes, como a privatista ou a contratualista, tendo como defensor Chiovenda.
Outra corrente é a publicista ou processualista, sendo Mortara o seu defensor e,

por ultimo, a corrente conciliadora ou intermediaria, de Carnelutti.

"% BIANCHINI, 2012.
1% CARMONA, 2009.
M9 ALVIM, J. E. C. Tratado geral de arbitragem. S&o Paulo: Mandamentos, 2000.
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Para a corrente contratualista, o arbitro s6 pode dispor sobre o conteudo da esfera
privada da sentenga. A segunda corrente defende que a arbitragem decorre da
vontade da lei que a autoriza o seu uso. A terceira corrente dispde sobre que a
decisao do arbitro ndo € uma sentenca, pelo fato de ndo possuir executoriedade;

de outro, o arbitro e o juiz atuam para a formagao da decis&o do conflito.""’

4.3 OS DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONIVEIS

A arbitragem entrou em nosso sistema juridico com mais densidade a partir da Lei
9.307, de 1996. No artigo 1° desta lei existem duas condicionantes para que as
partes possam pactuar pelo procedimento da arbitragem. Essas condicionantes
determinam que as partes devem poder submeter eventuais conflitos a arbitragem,
podem contratar e o litigio ser pertinente a direitos patrimoniais disponiveis. O
direito disponivel é aquele de possivel transagao entre as partes, e seu titular pode
dispor sobre o direito que detém. Os direitos indisponiveis estdo geralmente
relacionados a esfera publica ou a direitos em que a lei impede a renuncia, a
cessao, a transferéncia ou qualquer espécie de transacdo. Quanto ao conceito de
patrimonialidade, a lei exclui os direitos que ndo possuam conteudo patrimonial de
ser objeto de transagdo na arbitragem. A arbitragem decorre do principio da
autonomia da vontade, sendo ela uma iniciativa das partes para uma solucédo de
conflito de carater privado. E possivel que seja convencionado entre as partes que,
quando a administragdo publica estiver envolvida na solugdo de controvérsias
extrajudicial, os atos sejam transparentes, e as partes, nesta situagdo, abririam
mao da confidencialidade.

Sintese

A arbitragem no Brasil € uma forma de solugdo de controvérsias que ainda se
encontra em desenvolvimento. Necessita, portanto, de alguns anos de pratica e de

continuidade para ser mais efetiva. Enquanto ndo a usamos mais, nao é possivel

" SOUZA, G. M. de; TORRES, H. de A. Nogdes e fontes da arbitragem. In: BOMFIM, A. P. R. do;
MENEZES, H. M. F. de (Coord.) MESCs: manual de mediagdo, conciliacdo e arbitragem. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2008.
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critica-la naquilo que tiver de positivo ou negativo. A experiéncia externa pode nos
ajudar a entender essa forma de disputa, mas apenas o uso interno pode deixa-la
mais adequada as necessidades nacionais. Levou-se algum tempo até termos a lei
de arbitragem que consultamos no sistema patrio. Apesar de ter inumeras
vantagens, esse mecanismo de solu¢cdo de controvérsias demanda altos gastos e
deve ser avaliada a sua potencial efetividade antes de ser descartada ou aceita
como a ideal para cada caso.
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5 O PROCESSO DE INSTALAGAO DO CENTRO DE ARBITRAGEM E
MEDIAGAO NO BRASIL

Introdugao

Na propriedade intelectual existe um desequilibrio juridico das partes, encontrando-
se constantemente assimetrias no sistema de direitos de Pl. O entrevistado 4
acredita que, se a arbitragem e a mediagdo mantiverem essas caracteristicas, irdo
apenas aprofundar as assimetrias. A seguir, a analise das fontes primarias e
secundarias incorporam contextos diferentes e fundamentados na busca de
instrumentos que beneficiem as politicas de desenvolvimento brasileiras em

relagao ao sistema de solucéo de controvérsias em PI.

Neste capitulo, serdo usadas fontes de pesquisa baseadas em entrevistas a
profissionais experientes na area da propriedade intelectual

Em defesa das figuras da arbitragem e da mediagéo, o entrevistado 3 explica que
“[...] na arbitragem existe também a expertise; o juiz €&, muitas vezes, um
generalista, muitas vezes € um especialista, mas em relagdo a tecnologias, pode
nao ser. O juiz, talvez, consiga estudar sobre aquela matéria.” Ele ressalta que o
arbitro € um julgador com expertise na area em que vai decidir. Contextualizando a
aplicacdo da solugdo de controvérsias ao panorama atual da economia, o
entrevistado entende que o aquecimento da atividade negocial potencializa a
possibilidade de conflitos e que, em um ambiente de incerteza elevada, os custos
sdo devastadores para a continuidade da tutela negocial. Devido aos custos de
transagdao, aumentam os conflitos privados e, por meio desses mecanismos,

reunem-se recursos para solucionar essas controveérsias.

5.1 O ESFORCO DO BRASIL EM PROMOVER A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Para comprovar o estado de desenvolvimento da inovagdo no Brasil, diversas
fontes de dados estédo disponiveis. Os dados da PINTEC demonstram a evolucao
do numero de inovagbes no Brasil. A ultima amostra disponivel retrata a
predisposi¢cao da economia brasileira, em seus diversos setores, a inovar em seus

processos produtivos. Os dados colhidos s&o do periodo do ano de 2006 ao ano de
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2008. No total, foram pesquisadas 106.882 empresas brasileiras; desse total, 2.076
sdo industrias extrativas, 98.420 sdo industrias de transformacgédo e 6.366 sao
empresas prestadoras de servigos. Desse universo pesquisado, 2.743 empresas
apresentaram processos ou produtos considerados inovadores de acordo com os
parametros da PINTEC.

Dessas empresas, 62 eram industrias extrativas, 2.579 eram industrias de
transformacao e 132 representaram as empresas inovadoras no setor de prestacao
de servigos (ANEXO A). A posicédo de alguns profissionais brasileiros de Pl em
relacdo a uma instancia nacional é de cautela. Segundo o entrevistado 2, os
advogados brasileiros ganham mais defendendo os estrangeiros, e, desde 1986,
época em que o regime de governo tornou-se uma democracia, ficou muito dificil,
em PIl, uma posi¢cdo nacionalista, dificultando encontrar um advogado que defenda
a posicdo do Brasil. Para este entrevistado, se ocorrer uma solugdo de

controvérsias no Brasil, "[...] a arbitragem encontraria problemas".

O desempenho da propriedade intelectual no cenario da inovacdo no Brasil deve
ser acompanhado com a finalidade de construir um projeto brasileiro de resolu¢ao
de disputas. O INPI disponibiliza algumas tabelas que contém dados referentes a
inovacao de varios tipos de propriedade intelectual; uma dessas tabelas trata do
numero das patentes depositadas entre o ano de 1998 e o ano de 2011 (ANEXO
D). Essa tabela permite entender que as patentes depositadas no Brasil n&o
correspondem a uma trajetéria de expansdo acentuada, contudo a trajetoria &
continua, com anos de crescimento € anos em que o0 depdsito corresponde a um
numero inferior ao ano precedente. Existe uma tabela que mostra o crescimento do
numero de registros de indicagado geografica desde 1997 até 2011 (ANEXO C). A
tabela relativa aos registros de programas de computador expde uma trajetoria
crescente (ANEXO B).

Diferentemente do que foi interpretado pelos dados da PINTEC, os dados
especificos de areas de propriedade intelectual diferentes demonstram que,
enquanto algumas areas néo se desenvolvem com uma trajetoria crescente, outras
areas estdo em continua expansdao. No Anexo F, pode-se perceber que as
patentes concedidas no Brasil sdo, em maior numero, a nao-residentes. As

patentes concedidas a residentes estdo desenhadas em numero muito inferior no
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quadro do Anexo F. Por esses dados pode-se concluir que algumas areas serao
consideravelmente mais inclinadas a apresentar seus conflitos a uma mediacéo ou
corte arbitral, enquanto outras ndo terdo numeros tao expressivos de conflitos. A
area de marcas destaca-se. Segundo o entrevistado 1, as marcas no Brasil sdo
concedidas em numero bem substancial, sendo que o pais esta entre os cinco

primeiros paises em relagdo ao numero de marcas registradas.

5.1.1 Justificativa para a escolha da Organizagao Mundial da Propriedade

Intelectual como Parceira do INPI

A dindmica da cooperacéao foi estabelecida por meio de uma conversa direta entre
o Sr. Jorge Avila, presidente do INPI, e o Sr. Francis Gurry, diretor-geral da OMP!I,
que, por coincidéncia, estiveram juntos logo no inicio de 2012, no México, e
conversaram sobre o projeto de estruturagdo do Centro no Brasil. Entdo, veio a
orientacdo para o escritorio da OMPI e para o INPI, e ficou determinado que
haveria a divisdo de trabalho dos Centros e que todos os casos nacionais seriam
administrados pelo Centro do INPIl. Nos casos em que uma das partes fosse
estrangeira, o Centro da OMPI se responsabilizaria pela administragdo do
processo. Em 2013, foi assinado um memorando de entendimento com as
tratativas decididas entre esses 6rgaos. Ao contrario da OMPI, o Centro do INPI
nao apresenta em seu sitio na internet a lista dos mediadores brasileiros. O
entrevistado 8 disse que a iniciativa do INPI teria passado pelo MDIC, mas que nao
foi discutida no &mbito do GIPI.

Segundo o entrevistado 1, essas diferengas ocorrem porque sdo instituicbes com
natureza e objetivos um pouco diferentes; a primeira esta em nivel internacional, a
outra, em nivel nacional. Outro ponto é a tabela de pregos. O INPI ndo tem a
mesma tabela da OMPI. Foi estabelecido um memorando de entendimento entre
OMPI e INPI, o qual pode ser visualizado no Anexo H. Essa parceria entre OMPI e
INPI foi acordada por algumas razdes e entre estas deve-se destacar a
oportunidade de ter atuado em parcerias anteriores a experiéncia da OMPI em

arbitragem e a capacidade para oferecer capacitacdo ao INPI a fim de atuar nesse
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campo. A estruturacdo do Centro € um dos projetos prioritarios da OMPI e do INPI.

Nas palavras do entrevistado 1:

[...] existe uma cooperagéo formal entre o INPI e a OMPI antiga. Nesse
contexto, o acordo tem que apoiar o desenvolvimento de a capacitagao
formal no INPI, latu sensu, especialmente a capacitagdo que necessite de
um aporte internacional e outro objetivo do acordo é o maior entendimento
do sistema para proporcionar o melhor uso do sistema para os residentes
do pais. Entdo esses dois objetivos grandes estdo no contexto desse
acordo, quem hoje faz a sua gestéo é o escritério aqui da OMPI no Brasil.
Eu busquei criar projetos de execucdo conjunta de interesse tanto dos
objetivos da OMPI, quanto dos objetivos do INPI. O acordo apoiou
atividades pontuais e ndo projetos, como esse da criagdo do Centro. Eu
busquei no INPI os 11 projetos prioritarios do INPl no planejamento
estratégico, um desses projetos era o da criagdo do Centro de Mediagéo e
eu entendi, naquele momento, que esse projeto estaria em consonéncia
com o acordo de cooperagao porque a OMPI tem uma experiéncia nessa
area e poderia apoiar com a experiéncia ndo s6 da OMPI como a de
outros paises.

Para o entrevistado 1, a principal motivagdo para o INPI abrigar um Centro de
Mediacgao foi o Poder Judiciario, que gerou demandas para o INPI. De acordo com
0 que ouviu do proprio INPI, existe um potencial no Brasil em relacdo aos conflitos
de propriedade intelectual por conta da alta demanda do Judiciario em namero de
processos na area de propriedade intelectual para buscar aumentar a agilidade dos
processos:
O potencial desses servigos para o Brasil € grande. Eu, nesse processo,
comecei a ver os numeros, a quantidade de oposi¢do aos registros de
marcas do INPIl. No caso das patentes, o servigo vai ter outro tipo de
impacto. O potencial desse servico é grande, de apoio ao sistema do
Poder Judiciario e, até mesmo, no setor Administrativo do governo. Eu
acho que o potencial é grande, o Brasil € o quinto no mundo em marcas,

nédo esta no mesmo patamar da patente. Se o Centro vier a se concretizar,
eu acho que esse impacto vai ser positivo.

O escritério da OMPI no Rio de Janeiro elaborou projetos com outras instituicdes
brasileiras. Sdo exemplos dessas varias cooperagdes a CNI e o MCTI. A CNI fara o

langamento de material para juizes com o apoio da industria e da OMPI.

Em Genebra, havia muita cooperagdo, mas com o escritério no Rio de Janeiro é
mais facil a aproximacgao. Outro exemplo € o MCTI: o escritério participou de um
evento no Ministério da Ciéncia Tecnologia e Inovagédo (MCTI), que mantém um
comité interno de PIl. Nessa ocasidao, a OMPI apresentou seus tratados e
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negociagdes. A DIPI ndo acompanha as negociagdes sobre a matéria, mas foi
informada, apesar de nao participar no nucleo de discussdo. A Camara de
Comeércio Internacional (CCl) seria uma outra opgéo e poderia ter sido considerada
para a proposi¢gao de um modelo que pudesse ser adaptado as necessidades de
solucao de controvérsias especializada em Pl no Brasil. A CCI foi mencionada nas
negociagdes de que este entrevistado fez parte, mas nenhum dos entrevistados

soube responder se a CCl foi chamada para uma discussao.

A escolha do modelo OMPI pelo governo brasileiro ndo € aceita como a melhor
opcgao por diversos profissionais da area da propriedade intelectual. Na visdo do
entrevistado 5, o art. 17 da Lei de Licitagdes regulamenta como o ente publico pode
dispor. A administracdo publica ndo tem autonomia para dispor de nada sem que

haja prévia autorizagéo.

5.2 O INPI COMO SEDE DO MODELO DA OMPI NA INSTALAGAO DO CENTRO
DE ARBITRAGEM E MEDIACAO DA OMPI NO BRASIL

Nas palavras do entrevistado 6, a respeito da mediacdo, "o mediador vai tentar
transmitir a vontade de uma parte a outra parte. Ele ndo impde uma decisdo. Caso
as partes n&o estejam de acordo, isso ndo vai adiante." Na arbitragem, o arbitro
vai decidir respeitando o contraditorio, a ampla defesa e todos aqueles preceitos do
Cddigo Civil, examinando as provas e chegando a uma decisdo de mérito. A
concessao de uma patente, na opinido do entrevistado, restringe possibilidade de
uso de um produto patenteado a empresa, ndo sendo disponibilizado para a
coletividade. O processo pode se aprofundar, mas pode ser altamente prejudicial a
saude publica.

A tecnologia, quase 90%, quem detém s&o os paises desenvolvidos. Quer

dizer, na légica do Chang, cada vez se chuta mais a escada para que os

paises em desenvolvimento ndo alcancem os desenvolvidos. A logica é

exatamente contraria, € impedir o desenvolvimento desses paises
menores.

Conforme o entendimento do entrevistado 6 em relagdo ao interesse publico,
apesar de a OMPI ser especializada, a UNCTAD e a OMC seriam mais indicadas
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para atender aos nossos interesses. Outros entrevistados consideram que as
mediacdes podem resolver as disputas de oposicdo ao pedido de marcas, tendo
como ponto de partida o modelo OMPI; porém, o INPI n&do dispora de todas as
regras do sistema OMPI por motivos de legislagcédo interna previamente existente.
Nesse contexto, o entrevistado 3 afirma:
Eu vejo que os organismos privados e a busca de uma tutela pretendida
em matéria de contradicdo sdo importantes. Esse processo & mais
acelerado. Se a parte tiver que esperar de 6 a 7 anos, em um conflito
judicial, pode nao ser mais interessante ter aquela decisdo definitiva. E
importante ter centros especializados em controvérsias, pois promove o
mercado e havera expansido. Com o crescimento do potencial de conflitos,
uma corte judicial especializada e centros responsaveis sado importantes
para manter diversos especialistas nas diversas areas. Isso € uma
tendéncia que talvez promove o crescimento, dando mais seguranga ao
mercado. A leitura do mercado sera positiva e representa mais

investimento, por isso, 0s centros tendem a se especializar e se
desenvolver ainda mais.

A escolha do meio adequado para a solugcdo dos conflitos esta nas maos dos
envolvidos. O sistema multiportas € um modelo de solugdo de conflitos que
racionaliza o encaminhamento das controvérsias por profissionais especializados
para a satisfagdo das partes, por meio de métodos institucionalizados fora do
Poder Judiciario."'? A mediagao é atrativa nos conflitos de propriedade intelectual,
devido a necessidade de um conhecimento técnico. Por meio dessa caracteristica,
€ que os conflitos envolvendo os direitos de propriedade intelectual demandam a
especializagdo dos operadores de direito em propriedade intelectual. O
entrevistado 3 abordou esse tema:
A resolugéo de conflitos via mediagéo e arbitragem tem varias vantagens.
Sob o aspecto da celeridade a parte tende em uma controvérsia de
patentes, por exemplo em transferéncia de tecnologia, a beneficiar-se com
um mecanismo que proporcione a confidencialidade que vai preserva-la de

passar ao concorrente os dados sob s sua custodia e vai preservar o que
seja patenteado.

As varas especializadas em propriedade intelectual no Rio e Janeiro e em Sao
Paulo foram criadas com a finalidade de resolver os litigios de forma mais

técnica."” O modelo adotado para a solugdo de controvérsias do INPI sera um

"2 MAZZONETTO, N.; O uso da mediagéo para conflitos envolvendo propriedade intelectual,

%I;n particular as disputas de patentes, ABPI, jul. 2013.
Ibid.
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novo projeto que apresentara formas alternativas de solugdo de controvérsias e

visa a ocupar uma lacuna que tem sido preenchida por outros entes.

5.2.1 A escolha de criar um 6rgao de solugao de controvérsias para registros

concedidos inserido em uma instituicao que avalia os pedidos para registro

Para o entrevistado 6, quando o 6rgdo que concede as patentes é o local para
dirimir essas questdes, vulnera-se a decisdo que advenha desse 6rgdo. Para ele,
essa questdo é muito séria e deve receber atencdo. Em sua opinido dever-se-ia
resolver uma pendéncia sobre um produto agricola com a representagdo do
Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA), e isso ndo impediria
que cada um tivesse o seu voto. Envolver outros atores, com os seus argumentos,
traria isencao ao processo, e a ANVISA também participaria do processo quando
versasse sobre matérias da sua algada. Na visao do entrevistado 5, ndo ha lei que
autorize o INPI a fazer mediacdo. A falta de efetividade da prestacdo seria mais
grave do que um conflito de interesse. O INPI ndo pode assumir os encargos da
utilizagao dos servigos, pois ndo pode ser parte e ao mesmo tempo julgador.

Existem outras instituicbes do governo brasileiro que tratam de outros ativos
intangiveis, que poderiam abrigar instancias de solu¢gdes de controvérsias. O
entrevistado 5 explica que "no caso dos direitos autorais, existe uma boa
oportunidade." Em outro momento ele acrescenta que "a lei prevé que o INPI
arbitre em matéria de propriedade industrial. O artigo 68 da lei de direitos autorais
aponta que nao é interesse publico que declare-se 0 quantum da indenizacéo." O
entrevistado 5 complementa que "o tribunal maritimo faz coisa julgada em questao
de fato e de carater administrativo e, de maneira analoga, a solugdo de

controvérsias nao decidiria consequéncias de direito.

Em outras areas de Pl, como em qualquer area, se impdem as mesmas
necessidades de conformagédo com a lei. Existem, porém, outras iniciativas nesse
sentido. O Ministério da Cultura (MinC), por exemplo, sera o locus de uma cédmara
de conflitos envolvendo os direitos autorais, instituida pela Lei n. 12.853, de 14 de
agosto de 2013, que altera a Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, em vigor a
partir de 13 de dezembro de 2013.
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Essa instituicdo opera com o seu marco legal previamente estabelecido. A
regulamentagdo dessa camara esta em processo de negociagdo, segundo o
entrevistado 7. A Divisdo de Propriedade Intelectual do MRE e o GIPI do MDIC nao
participaram das negociag¢des entre a OMPI e o INPI.

O entrevistado 8 aponta como limitagdes do modelo OMPI, ao compara-lo com a
OMC, a diferenga fundamental da necessidade de concordancia prévia das partes.
Os acordos da Rodada Uruguai tornam as decisées da OMC vinculantes. Na
OMPI, a decisdo nao € vinculante, e a eficacia da OMC foi uma inovagao, por ser
um Orgé&o cuja jurisdigdo é obrigatoria aos membros. Em relagdo a possibilidade de
conflitos de interesses, o entrevistado entende que ha formas de minimizar esse
risco e que outros escritorios de Pl oferecem esses servigos. Essa € uma instancia
oferecida em que ndo ha uma obrigagdo, podendo existir o livre-arbitrio. O
entrevistado 8 destaca a importancia da solucédo de controvérsias em Pl em relagao
aos direitos autorais. Em conteudo violado na internet, a arbitragem é essencial

para fortalecer os direitos autorais, por exemplo, no espago virtual.

Os direitos autorais sdo conciliados com o direito a livre expresséo, o que inclui
direitos protegidos que fazem parte da bagagem -cultural com a qual nos
comunicamos. Em paises desenvolvidos e no Brasil, com os operadores utilizando
mais a judicializagdo da PI, ha cada vez mais contenciosos em Pl nos tribunais.
Esses mecanismos evitam a proliferacdo dos casos de Pl na Justica. O
entrevistado 8 entende que "os casos s&o milionarios, com uma judicializagao
excessiva, por exemplo com os patent trolls, usados para processar usuarios de
tecnologias protegidas." Em relagdo ao abuso de poder da instituicdo que venha a
estabelecer a arbitragem e a mediagao, no Brasil, esse risco pode ser minimizado.
As empresas podem chegar a um acordo e, caso o terceiro ndo concordar, pode-se

recorrer ao Poder Judiciario.

5.3 0 CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAGAO DE ACORDO COM O
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE OMPI E INPI

A mediacéo e a arbitragem estdo previstas para entrar em pratica, em breve, na
solucado de conflitos especializada em propriedade intelectual no Brasil. Existem
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muitos pontos favoraveis a implementagcdo desses mecanismos. Entre as
vantagens da mediagao estdo a oportunidade de as partes convencionarem uma
solucao, o controle, a criacdo de valor para as partes e para a sociedade, 0 menor

custo e o senso comum.

Dados da OMPI comprovam que em 70% dos casos, a mediagdo resulta em um
acordo entre as partes; na arbitragem, a decisdo que resulta em premiagdo a uma
parte vencedora ocorre em 56% das vezes e o acordo entre as partes ocorre em
44% das vezes. A mediagdo em que uma das partes seja estrangeira e uma delas
brasileira sera regrada pela OMPI e sera negociada com a supervisdo do escritorio
da OMPI no Brasil. A consulta, que esta prevista para as partes saberem o
entendimento do INPI sobre a aptiddo de um conflito para submeter-se a mediagao

ou arbitragem, é facultativa, sem 6nus e n&o vinculante.

O Centro de Defesa da Propriedade Intelectual (CEDPI) foi criado pelo Decreto n°
7.356, de 12 de novembro de 2010, que aprovou a nova estrutura regimental do
INPL."'* O CEDPI tem por objetivos o combate & concorréncia desleal e a resolugéo
de conflitos de propriedade intelectual por meio da mediagcdo e da arbitragem. O
conflito é sempre deletério. Em caso de as partes terem que se submeter a Justica,
ha uma possibilidade de inviabilizar parte de seus negdcios pelas consequéncias
da sentenca ou por causa do tempo até resolver-se a lide. Os conflitos judiciais
podem trazer prejuizos, aumento dos custos e preferéncia do usuario de
posicionar-se de modo alheio e n&o levar sua marca a registro, deixando de
participar do sistema. O projeto do Centro de Mediac&o e Arbitragem entre OMPI e
INPI sera pioneiro na América do Sul.

5.4 OS PRIMEIROS PASSOS DO CENTRO DE MEDIAGCAO DO INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Segundo o INPI, o CEDPI pretende tornar-se um centro de exceléncia internacional

pela qualidade de seus servicos e referéncia regional na prestacdo de servigos.'"

"% INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Defesa da PI. Disponivel em:
<http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/contrafacao_e mediacao>. Acesso em: 11 mar. 2013.

"5 pid.
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Os beneficios esperados sdo a agilidade e simplificagdo da solucédo de
controvérsias em matéria de propriedade intelectual para viabilizar investimentos
pendentes. Segundo dados da diretoria de Marcas do INPI, um processo judicial
envolvendo marcas pode chegar ao custo de 400 mil ddlares. Existe um grande
potencial no pais para o mercado de marcas, o qual aumenta em numero de
demanda de pedidos de marcas, o que torna o INPl um dos maiores escritorios de
Pl do mundo. A importancia na solugdo amigavel de controvérsias também decorre
de um fator de risco de negativa do pedido de registro de uma marca, caso haja o
pedido de oposigdo ao registro no INPIl. O risco de o pedido de registro ser
indeferido aumenta trés vezes, o que tem por consequéncia um custo alto para a
sociedade. Existem tendéncias que apoiam a prestagao do servico de mediagdo. O
Centro de mediacao é encarregado de administrar a mediagao, prover as solugdes
de infraestrutura, promover a parceria com a OMPI e oferecer uma avaliagao

técnica.

A colaboragcao OMPI-INPI foi delineada em um Memorando de Entendimento com
0 objetivo de aproveitar esses beneficios especificos no contexto dos
procedimentos do INPI-BR, sem prejudicar as demais opgdes legais disponiveis
para as partes. No artigo | estdo as formas de colaboragédo, com o desenvolvimento
de procedimentos adequados para a RAD, a identificacdo e treinamento
especializado de profissionais de Pl imparciais no Brasil, domiciliados no Brasil
para nomeag¢ao no ambito dos procedimentos de RAD pelo Centro da OMPI e a
promogao e uso dos referidos procedimentos de RAD para os usuarios do INPI-BR,
em particular, por meio de um fornecimento conjunto de informag&o e organizagao
de eventos. O artigo Il trata da Organizagédo de disputas, em que o CEDPI devera
administrar casos submetidos ao INPI envolvendo partes domiciliadas no Brasil sob
o Regulamento de Mediagdo do CEDPI (ANEXO 1I).

5.4.1 O Projeto Piloto de Cinquenta Casos de Mediagao

O primeiro passo em direcdo a pratica de resolucdo de conflitos em Pl pelo INPI

teve inicio no ano de 2013. Nesse ano ocorre a mediagao de 50 casos na area de
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marcas, 0s quais iniciam essa pratica por um projeto piloto. Existem, no INPI, duas
formas de mediagdo. Uma delas € a proposta para fazer uma oposi¢ao ao registro.
Outra forma de mediacdo € a proposta para que ocorra uma nulidade
administrativa. No caso da mediacdo por oposi¢cdo, 0 prazo para o exame da
oposigao ficara suspenso até o final da mediagdo. Havendo acordo ou
possibilidade de acordo, sera elaborado um parecer consultivo e ndo vinculante em
direitos de propriedade intelectual. Ao final do processo € feito o exame para

homologar o acordo.

A mediacao tera por prazo o periodo de seis meses prorrogaveis por igual periodo.
A primeira insténcia sera a instru¢ado da oposi¢cédo e a segunda sera uma instru¢ao
de recurso administrativo. O mediador promovera a solugcdo decorrente da
negociagdo das partes; podera solicitar auxilio do especialista na primeira ou
segunda instancia, sob a forma de um parecer técnico do INPI. O parecer, porém,
nao vinculara o INPI no sentido de concordar e de homologar a decisdo mediada.
Ainda que ndo vinculante, o especialista do INPI € de suma importancia para dar o
caminho que a negociagdo deve tomar para receber a aprovagao e lograr a
homologacdo junto ao INPIl. O cuidado que se deve ter com a fungdo desse
especialista do INPI na mediacédo é o de ndo permitir que a sua forma de entender
0 que seja o mais adequado de acordo com a legislagdo brasileira ndo reduza
demasiadamente a flexibilidade e a autonomia, que s&o as principais

caracteristicas do procedimento da mediacéo.

Ao final do procedimento, as partes encaminhardao uma notificagao ao INPI de que
a mediacdo foi concluida total ou parcialmente. O local previsto para o inicio das
operacdes de mediacdo no Centro de mediacdo do INPI é em trés salas, nas
dependéncias do INPI, na rua Mayrink Veiga, 24° andar, no Centro da cidade do
Rio de Janeiro, RJ. O exame de oposicdo de uma marca ao INPI tera a
possibilidade de aceleragdo do julgamento, pois ele n&o seguira a ordem normal
dos pedidos de oposi¢cao. Uma vez feito o acordo de mediacdo, o pedido de
oposigao a marca sera suspenso até que a mediagdo chegue ao final. O CEDPI

tem suas atribui¢gdes descritas no artigo 20, do Anexo |, do Decreto n°® 7.356/10.

No artigo 20 desta lei estdo as competéncias do CEDPI. Neste artigo esta disposto
que ao Centro de Defesa da Propriedade Intelectual compete (I) promover, em
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obediéncia ao disposto. No artigo 2°, inciso V, da Lei n® 9.279, de 1996 existem
dispositivos importantes e estdo entre as fun¢gées do INPI: garantir a aplicagdo de
medidas que visem zelar pelo cumprimento da lei de propriedade industrial e o
correspondente direito internacional aplicavel, por meio de acdes necessarias a
prevencdo, combate e repressido a pratica de atos de concorréncia desleal,
violadores de direitos de propriedade industrial; (Il) colaborar com entidades
nacionais e internacionais na promocao de acbes necessarias a repressao a
infracbes de direitos de propriedade industrial; (lll) promover e coordenar, em
conjunto com a Procuradoria Federal no INPI, acées com o propdsito de combater
atos de concorréncia desleal e infracbes de direitos da propriedade industrial; (V)
promover agdes objetivando valorizar o respeito aos direitos de propriedade
industrial; e (V) promover a utilizagdo de mecanismos extrajudiciais de solugdo de
conflitos relativos aos direitos de propriedade intelectual. O CEDPI é vinculado
diretamente a Presidéncia do INPI e possui duas Divisbes subordinadas: Divisao
de Promogédo a Resolugcdo de Conflitos em Propriedade Intelectual (DPREC) e a
Divisdo de Combate a Concorréncia Desleal e a Contrafagdo (DCCON). O CEDPI,
instituido pelo INPI, € um novo orgdao que pretende contribuir com o

aperfeicoamento do acesso a informagao e mediar conflitos via extrajudicial.

5.5 O CUSTO DA ARBITRAGEM E DA MEDIAGAO NO BRASIL

A arbitragem, em termos econdmicos, & uma alternativa ao processo judicial, que &
um processo oneroso. Ha uma possibilidade de que ela atenda a pretensdo do
usuario em termos de custo. Para o entrevistado 6, no que concerne ao custo,
ocorre um ganho, mas 0 que 0 preocupa € 0 processo, pois o instituto deve ser
isento, ndo podendo haver nenhum interesse. De outro modo, ocorreria um pré-
julgamento desta decisdo, e, uma vez que esse pressuposto seja violado, "n&o se
pode mais julgar do mesmo jeito que um juiz julgaria". Os custos da mediacéo s&o
reduzidos, até mesmo na execu¢do. Em uma Justica que conhecesse bem o tema
e fosse mais agil, para causas menores, talvez, ndo fosse necessario recorrer a

mediagao e a arbitragem, de acordo com o entrevistado 9.
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Um dos argumentos favoraveis solugdo de controvérsia extrajudicial em Pl é o
custo elevado de recorrer-se ao Poder Judiciario, enquanto a mediagcdo pode
custar 10% do total gasto com a arbitragem ou um conflito judicial. "'® O
entrevistado 5 entende que, em relagcédo aos custos, a arbitragem é muito onerosa:
A arbitragem é muito cara. L& em Londres, quando eu estava em uma
arbitragem, havia 18 advogados, todos eles com o taximetro baixado. Eu

calculei que a cada hora eram gastos 12.000 délares. Como as empresas
gastam dinheiro em arbitragem, corporativamente é excelente.

O entrevistado 5 acrescenta:

A inafastabilidade do Poder Judiciario ja foi resolvida, no nosso sistema ha
o principio da Transagao. As partes podem transigir a fortiori. Nao ha nada
de especial no Brasil que impossibilite 0 modelo de arbitragem. Contudo,
nao temos no modelo brasileiro a possibilidade de o Estado se submeter a
arbitragem.

Sintese

As Agéncias que promovem a protecdo da propriedade intelectual serdo um
parametro de comparacao utilizado para responder como o CEDPI vai apresentar-
se a demanda brasileira de arbitragem em propriedade intelectual com uma
abordagem clara, acessivel e que solucione os conflitos e duvidas. Essa iniciativa
tem como objetivo promover o fomento da inovacéo e da protecédo da propriedade
intelectual. Com esse intuito € que se procura adaptar os mecanismos de
arbitragem em propriedade intelectual em outros paises e organizagbes
internacionais a realidade do Brasil.

Um sistema de solucédo altamente qualificado em Pl sera exercido em harmonia
com outros principios do nosso ordenamento juridico. Os direitos de PI trabalham
com outras interfaces, pois € importante ter outras instancias. A contribuicdo existe
porque a interface € muito complicada e é estabelecida em varios casos concretos.
A solugdo de controvérsias tem um papel importante por implementar essa
interface e gerar um equilibrio entre as tensées na pratica. O Acordo TRIPs, que
colocou a Pl sobre o OSC da OMC, foi um momento fundamental para essa

"% COOK:; GARCIA, 2010.
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evolugdo. A saude publica foi a primeira a ganhar destaque com os problemas de
implementagcdo do TRIPs de uma forma muito restritiva. O entrevistado 7 entende

que haveria uma flexibilidade no tempo e com a calibragem desse acordo, "no
artigo 31, sobre a licenga compulsoria, ndo se prescreve a forma de recorrer a

licenga compulsoria.”

Na Africa do Sul houve pressdo para se reduzir as flexibilidades do TRIPs. A
Declaracdo do TRIPs e da Saude Publica diz que o “[...] TRIPs deve apoiar os
direitos de saude publica.’”" A importancia de se estudar outras agéncias
estrangeiras esta no fato de que outros estdo, ha décadas, desenvolvendo o seu
processo de registro e protegdo da propriedade intelectual, tendo o seu volume de

inovagdes contribuido significativamente com o setor industrial em todo o mundo.

Dessas agéncias, pode-se tracar um caminho para o sucesso de um o6rgao de
arbitragem em propriedade intelectual com fungdes praticas que motivem tanto a
sociedade quanto o criador de inovagcdes. A OMPI e o INPI-BR reconheceram,
recentemente, a utilidade potencial da RAD como uma forma privada de solucionar
disputas. A RAD propde a complementagcdo das formas judiciais de solugdo de
controvérsias. Para que esta finalidade se cumpra, a RAD possui formas
diferenciadas de estabelecer um sistema de solugcdo de controvérsias. Por meio
dessa investigacao, pretendem-se entender os procedimentos desenvolvidos pelo
Centro da OMPI, se esses procedimentos tém sido eficazes e se o Brasil € um pais
onde as regras dessas instituicbes podem ser aplicadas adequadamente. Entre as
caracteristicas positivas que a RAD pode vir a desenvolver no Brasil, destacam-se,
em particular, a neutralidade, a flexibilidade e a experiéncia oferecida pela RAD.
Este 6rgéo deve estar apto a atender as necessidades das partes para a referida

disputa.

O Centro da OMPI devera administrar casos submetidos ao INPI envolvendo uma
ou mais partes domiciliadas fora do Brasil sob as Regras de Mediacdo da OMPI,
por meio de escritério no Brasil, o qual oferecera servicos de administracdo de
casos, incluindo documentos procedimentais, assisténcia técnica e logistica. Um

dos servicos diferenciados que o Centro disponibiliza na administracdo dos casos &

"7 TRIPs — Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Disponivel em:

<http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm>. Acesso em: 3 maio 2013.
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uma base de dados para a busca de documentos de casos pela internet (WIPO
ECAF). Esse material pode ser acessado pelas partes e agentes da OMPI de
qualquer lugar do mundo, isso facilita o gerenciamento do caso, com documentos;
0s aspectos gerais tratados no caso; a agenda com prazos e as informagdes sobre

financas e custos.'"®

A OMPI tem bastante experiéncia na area de resolucdo de conflitos especializada
em Pl e deve ser analisada a parceria desse organismo internacional com o INPI
com a finalidade de verificar a pertinéncia da construgdo desse 6rgao visando a
satisfagdo dos usuarios que se encontrem em situagao de conflito em propriedade
intelectual. Contudo, seja qual for o modelo que for implementado no Brasil, a
administracao dos conflitos vai ter que enfrentar a oposicdo entre os direitos

autorais e coletivos.

A validagédo das decisdes estrangeiras ou a homologacao depende do respeito ao
interesse publico nacional, de acordo com a Lei de Introdugéo as Normas do Direito
Brasileiro (antiga LICC). Portanto, a validade das decisdes arbitrais dependeria de
haver colidéncia com o interesse publico, principalmente, se as obrigagdes tiverem
que ser cumpridas no Brasil. Esse problema pode ser transformado em uma
violagao do direito internacional privado que tera de ser discutido nas sentencgas.
Devido ao carater de interesse publico das decisdes de PI, deve-se levar em conta

a barreira legal.

A opinido dos entrevistados é bastante divergente. As diferentes decisdes de
politicas publicas que o pais poderia tomar influenciariam em uma construgado do
ponto de vista estratégico, pois as decisbes em Pl repercutem na estratégia de
manutencdo do espago politico externo brasileiro, em relacdo a Soberania
Nacional, a qual esta intrinsecamente relacionada a producdo, aplicacido e
distribuicdo da tecnologia. Por um lado, explica o entrevistado 5, deve-se
estabelecer qual é o regime dominial, em havendo uma destinagdo, em que um
bem do servigo publico é destinado para o servigo social, € de se questionar qual a
finalidade do bem transacionado. Para isso seria preciso uma lei especifica que

dissesse como o ente publico pode dispor de bens, para que o carater dominial

"8 WIPO ADR Arbitration and Mediation Center: WIPO ADR Procedures. Disponivel em:
<http://www.wipo.int/amc/en/center/wipo-adr.html>. Acesso em: 4 mar. 2013.
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fosse transformado, segundo a lei. Apds essa transformagéo de uso, o bem estaria
suscetivel para a alienagdo. O entrevistado 5 entende que o principio da
continuidade do servico publico e outros preceitos impedem o ato soberano do
servico publico no sistema brasileiro. Na visdo do entrevistado 6, haveria
parcialidade na cooperacdo com a OMPI porque quem sustenta a OMPI ndo tem

interesse nenhum na coletividade.

Por outro lado, o entrevistado 9 entende que, se os mediadores forem pessoas
neutras, ndo haveria conflito de interesses com a questdo de o 6rgéo de registro
ser o mesmo que sedia a instancia de solugcdo de controvérsias. O entrevistado 9
observa que existem muitas vantagens em uma instancia especializada, pois as
decisbes dos tribunais muitas vezes n&do sao acertadas pelo fato de os juizes nao
conhecerem do tema. O entrevistado 8 concorda com essa afirmativa:

Na hipotese de, no Brasil, ndo se estimular esses mecanismos e o

mercado precisar de solugdes rapidas, a empresa vai buscar um acordo

em outro lugar, o mercado vai encontrar solugdes. NGo existe uma decisdo
no exterior que seja obrigatéria, além da violagdo de acordos da OMC.

No que se refere as limitagbes legais na instalagdo da arbitragem, enquanto o
entrevistado 5 tem uma interpretagdo mais restritiva, o entrevistado 3 ndo entende
que essas limitagdes impegcam o estabelecimento da solugdo de controvérsias
extrajudicial. O entrevistado 5 conclui que "ndo se pode submeter a um arbitro o
que é ato de império e ato adjudicado. E uma questdo estrutural de direito". Na
opinido do entrevistado 3, ha muitos argumentos favoraveis ao mecanismo de
solucao de controvérsias,

[...] na verdade, eu vejo como importantes os organismos privados e a

busca de uma tutela pretendida em matéria de contradicdo, acelerado, se

a parte tiver que esperar 6 a 7 anos em um conflito judicial, talvez n&o seja
mais importante ter aquela decisao definitiva.



76

CONCLUSAO

A pesquisa sobre os mecanismos de solugdo de controvérsias é baseada na
procura por elementos que fundamentem a arbitragem e a mediagdo, dando
subsidios para as politicas de desenvolvimento brasileiras e visando a atender ao
conjunto de atores bastante diversos da sociedade brasileira. O esforgo de
compreender o desempenho desses mecanismos tem por objetivo contribuir para
um projeto brasileiro na area de solucdo de controvérsias. Esta analise
pormenorizou as preocupagdes da sociedade em relagdo a uma instancia que seja
livre de conflitos de interesses. O pais sera favorecido com essa instancia pelos
custos de transagédo envolvidos nas incertezas, pela seguranga juridica e pela

celeridade que esses mecanismos apresentam.

O sistema de apropriagdo dos bens intelectuais € um reflexo do contexto social,
politico e econdmico que deve ser acompanhado do ideal de proporcionar
beneficios materiais a comunidade. As medidas usadas pelas instituicbes
brasileiras com a finalidade de compor os conflitos na area da propriedade
intelectual fundamentam-se nas necessidades da sociedade brasileira e nos
obstaculos encontrados para que as solugdes jurisdicionais atendam as
expectativas de celeridade e de seguranga juridica. Em relagdo ao conflito de
interesses que poderia ocorrer por uma agéncia de registro ser a mesma que
estabelece uma instédncia de solugdo de controvérsias, os agentes devem ser
isentos e imparciais para minimizar este risco. Dessa forma, a decisdo dos
mediadores e dos arbitros deve estar desvinculada da instituicdo, que € a sede das

negociagodes, pois estes ndo devem ter vinculo com a instituigao.

Essa estrutura deve ser funcional, e sua eficacia depende de estar bem arquitetada
Com 0S recursos necessarios, 0os quais exigem peritos, um suporte técnico e uma
estrutura que seja isenta e comporte todos os requisitos legais que serdo
empregados para a construgdo desses mecanismos. Os critérios apresentados
para que esta construcdo tenha efetividade dependem da racionalidade e da
independéncia; dessa forma, pode-se desfrutar das qualidades e da celeridade

dessas decisdes de disputas.
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Os organismos privados na busca por uma tutela pretendida em matéria de
contradigdo pode contribuir com o mercado de tecnologia porque o processo €
mais acelerado. Por ser mais demorado, um conflito judicial pode desestimular as
partes a desenvolverem seus negdcios relativos a um objeto em litigio. O bem pode
nao ser mais interessante, e as partes desistirdo de obter uma decisao definitiva.
Os centros especializados em controvérsias podem promover o mercado e
possibilitar uma expansdo dos negdcios. Como os dados anteriormente
apresentaos comprovam, existe uma tendéncia de crescimento do numero de
conflitos. Desse modo, uma corte judicial especializada € importante. Este centro
vai manter muitos especialistas nas diversas areas de Pl e, por consequéncia, vai

conferir seguranga ao mercado.

A Historia recente influenciou na forma de apropriacdo da propriedade intelectual.
Essas novas formas de apropriagao foram consolidadas durante a ultima rodada de
negociagdes do GATT. O formato dos procedimentos de solugdo de controvérsias
pode ser escolhido com liberdade, no procedimento arbitral: algumas partes optam
por clausulas-modelo de diferentes instituicbes que se referem as regras
institucionais. A arbitragem no Brasil € uma forma de solugdo de controvérsias que
ainda se encontra em desenvolvimento e necessita de bastante pratica e de
continuidade para se alcancar a sua efetividade, possibilitando critica-la naquilo
que tiver de positivo ou negativo.

Apesar de apresentar muitas vantagens, esse mecanismo de solugdo de
controvérsias pode envolver altos gastos e, por isso, deve ser avaliada a sua
potencial efetividade. A OMPI tem bastante experiéncia na area de resolugao de
conflitos especializada em PI, e a sua parceria com o INPI pode apresentar pontos
positivos, mas além de outros aspectos, a legislacédo brasileira deve ser analisada,
pois apenas em alguns casos esses mecanismos seriam pertinentes, devendo-se
observar o respeito as competéncias institucionais de outros direitos de

propriedade intelectual.

Os mecanismos de conflitos especializados em propriedade intelectual necessitam
de recursos para desenvolver as capacidades de crescimento econbmico que 0s
negocios conexos a esses direitos possibilitam por meio de sua expansdo. A
resolugdo de conflitos via mediagdo e arbitragem tem a vantagem de apresentar
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mais celeridade. As partes se beneficiam com um mecanismo de confidencialidade.
Essas caracteristicas propiciariam a esses mecanismos uma maior probabilidade
de atender aos interesses das partes por colaborar no sentido de ser mais célere,

mais eficiente e menos custoso.

Em relagdo ao interesse publico e a justi¢ca social, existem condi¢gdes para que a
mediagdo e a arbitragem contribuam para fortalecé-los. A solugdo de conflitos
privada, para atingir seus objetivos, deve funcionar bem na interagdo com varios
atores que a influenciam. Os aspectos culturais, por exemplo, podem influenciar no
bom ou mau funcionamento desse sistema. Existem diferengas na abordagem dos
conflitos entre casos cujas partes sejam empresas privadas ou em casos em que 0
objeto seja um direito coletivo. Em outros casos, o Estado é titular de algum direito
de PIl. Nesse caso, a arbitragem sera de dificil aplicagcdo porque o Estado é
impedido de tratar de assuntos de interesse publico com o sigilo exigido pela
mediacado e pela arbitragem. Esse é o principio da transparéncia dos atos da
administragao publica.

Os entrevistados, em geral, preocupam-se com a arbitragem no Brasil que viole o
interesse publico. As empresas, todavia, procuram as cortes estrangeiras para
solucionar seus litigios, e, nessas instituicbes, a legislagdo brasileira deve ser
observada para que a sentenca arbitral seja homologada no pais. Por um lado,
existe a necessidade de regulamentar os procedimentos especializados em
propriedade intelectual no Brasil e, por outro lado, a matéria deve ser desenvolvida

para nao privar o setor empresarial brasileiro de solucionar suas disputas.

Caso as dificuldades n&o sejam resolvidas, por exemplo, as dificuldades relativas
as limitagcbes legais, os empresarios podem optar por resolver suas disputas em
uma corte internacional que n&o esteja informada das particularidades da economia
e da legislagao brasileiras. Isso poderia provocar assimetrias de poder entre os
proprietarios dos direitos de Pl no pais. Essa hipdtese possibilitaria maior
ingeréncia ou menor capacidade de reagir a uma disposicdo que verse sobre
assunto desconhecido dos operadores nacionais. A solucdo de controvérsias
especializada em Pl pode contribuir com a prevaléncia do interesse publico e com
a justica social. A situagao do Brasil de acesso a Justica € vulneravel a assimetria
de informacéo e de poder econémico. A instancia especializada em Pl tem como
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vantagem o recurso a agentes desses mecanismos que entendam muito bem a

matéria na area de Pl que esteja em questdo em cada caso.

Um modelo mais agil e leve de solugao de conflitos poderia auxiliar nesse sentido e
poderia ser mais acessivel aos autores que fossem a parte mais fraca,
hipossuficientes, em todos os aspectos relacionados aos direitos de PIl. O sistema
de solucao de controvérsias, além dessas vantagens, seria mais agil e mais barato.
A proposta que se faz a partir desta pesquisa € que os agentes governamentais
brasileiros promovam a abertura de um amplo e profundo debate com os
ministérios, o Ministério Publico e o Poder Judiciario, bem como os setores
interessados da academia, do empresariado e da sociedade civil. Desse modo,
haveria a possibilidade de que essas discussdes ponderassem um amplo espectro
de escolhas institucionais a luz do interesse nacional, ensejando a otimizagdo dos

investimentos e a aderéncia do sistema aos objetivos da politica industrial.

Existe uma discussao no setor da sociedade que desenvolve atividades conexas a
Pl. Essa discussao esta em torno de a possibilidade do INPI n&o definir-se como
uma instituicdo que poderia mediar um conflito entre as partes. Isso ocorreria por
alguns dos motivos tratados neste trabalho. Um deles € que o INPI teria que
desempenhar suas atividades em conformidade com a definicdo de mediagao.
Outro motivo seria pelo fato de ser o INPI uma autarquia e que existe um problema
no caso de o INPI prestar o servico de centro de solugdo de controvérsias em
casos que seriam julgadas e decididas alteragbes em atos que sejam de sua
prépria competéncia. Além de toda esta polémica, ainda existe a discussao de ser
ou nao inconstitucional o Projeto de Lei do Senado n°® 406, de 2013, que pretende
alterar a Lei n® 9.307, de setembro de 1996, e a Lei n° 6.404, de 1976.

O dialogo entre as instituicbes formaria um espago em que toda a sociedade
estivesse contemplada e impediria que apenas alguns setores econdémicos e
governamentais fossem parte da discussdo em torno da solugdo de controvérsias
em propriedade intelectual. Nesse espago seriam ouvidos os usuarios potenciais
dos direitos de propriedade intelectual e da solugéo de controvérsias especializada
em PI. Os usuarios desse sistema seriam as associagdes comerciais, setoriais e a
sociedade civil. Para que esse sistema seja instalado com bases sélidas, o marco

legal é imprescindivel. E necessario que ocorra uma avaliag&o rigorosa do marco
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legal quanto a pertinéncia e a sustentagdo dos requisitos exigidos com a finalidade
de que se estabelegcam a arbitragem e a mediacdo de acordo com as leis
brasileiras que versam sobre a propriedade intelectual.

Todas essas condicbes caminham no sentido de promover a formulagédo de uma
proposta de politica publica na area de solugdo de controvérsias especializada em
Pl, e a adequagédo do marco legal € um ponto essencial para o0 bom andamento
desse sistema de solugdo de controvérsias. Esses mecanismos visam a possibilitar
que o pais modernize as suas instituicbes para atender as necessidades dos
usuarios de Pl. As consequéncias de politicas que possuissem os preceitos dessa
proposta seriam verificadas em relacdo a agilidade com que os direitos de PI
seriam definidos e solucionados.
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APENDICES

APENDICE A

Casos

Casos do Brasil OMC/0SC
1995 - 2012
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APENDICE B
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APENDICE E

Numero de patentes por ano - 1998-2011
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APENDICE F

LISTA DE ENTREVISTADOS

Allan Rocha de Souza — advogado de Direitos Autorais e professor da UFRRJ — em
8 de novembro de 2013.

Antonio Figueira Barbosa — economista do Biomanguinhos/Fiocruz — em 8 de
outubro de 2013.

Beatriz Amorim-Bohrer — vice-presidente do escritério da OMPI no Brasil — em 12
de maio de 2013.

Denis Borges Barbosa — advogado de propriedade intelectual — em 4 de outubro de
2013.

Karin Grau-Kuntz — advogada de propriedade intelectual — em 11 de novembro de
2013.

Kenneth Nébrega — chefe da Divisdo de Propriedade Intelectual do MRE —em 5 de
novembro de 2013.

Luiz Gustavo Meira Moser — diretor de casos na Sec¢ao de Resolugcdo de Disputas
na Internet do Centro de Mediagéo e de Arbitragem da OMPI — em 2 de novembro
de 2013.

Marcos Souza - diretor da Diretoria de Direitos Intelectuais do MinC - em 6 de
novembro de 2013

Vania Lindoso — Procuradora da Fiocruz — em 12 de outubro de 2013.
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ANEXOS

ANEXO A

Tabela 1.1.26 - Empresas, total e as que nao implementaram inovag6es e com projetos, com indicagao das inovagées
organizacionais e de marketing implementadas, segundo as atividades selecionadas

da industria e dos servigos - Brasil - periodo 2006-2008

Empresas
o Que nédo implementaram inovag¢des e com projetos
s;\lg\élig?\gZZs Inoyagqes . Ino_vagc_>es . Inovagdes de marketing
4 organizacionais O;Jrgre:imzamonms —
indUstria e dos Total Total - Tecnicas za%éo « estrategi |  Cotetica
Servigos Teécnicas de d Relagdes desenho ou
de gestao gestao trabo h externas gs outras
ambiental Oa marthin mudancgas
Total 106 862 || 2743 1151 890 1190 555 1035 1002
Industrias extrativas 2 076 62 25 61 12 12 1 -
Industrias de
transformagio 98420|| 2549 1059]| 818| | 1104] | 528/  988]| 947
Fabricagédo de produtos
alimenticios 11723 400 194 140 172 172 166 263
Fabricacado de bebidas 889 30 23 10 8 10 16 21
Fabricagao de produtos
do fumo | 62| 4] 2] | 1 2] 1] | 1] | -
Fabricagédo de produtos
téxteis | 3532 60]| 4| 6] | 4] | 4| 10] | 8|
Confeccao de artigos do
vestuario e acessorios | 14746]| 387]| 76| | 9| | 158]] 27]|  1e8]]| 172]
Preparacao de couros e
fabricagédo de artefatos de
couro, artigos para
viagem e calgados | 5111 71]] 10] | 17] | 20]| 21] | 5| 46|
Fabricagado de produtos
de madeira | 5249|| 82| 7] | 74| 67]] 75| | 7] 1]
Fabricagao de celulose,
papel e produtos de papel | 2138|| 33|| 16|| ‘I7|| 12|| 3|| 15|| 8|
Fabricagéo de
celulose e outras pastas | 32| | | | | | | | | | | | | | |
Fabricagéo de papel,
embalagens e artefatos
de papel | 2106|| 33| 16] | 17] | 12]| 3] | 15] | 8]
Impresséo e reprodugao
de gravagdes | 2862|| 38| 16 | 1] 23]] 12] | 1] | 16|
Fabricacédo de coque,
de produtos derivados do
petréleo e de
biocombustiveis | 286] | 9] | 1] | 4] | 4] | 1] | 3] | -]
Fabricagédo de coque
e biocombustiveis (alcool
e outros) 204 4 1 2 - 1 -
Refino de petréleo 82 4 - 1 4 - 3




Fabricagédo de produtos
quimicos

88

3064 |

113] |

89| |

84| |

83| |

Fabricagédo de produtos
farmoquimicos e
farmacéuticos

495] |

17] |

Fabricac&o de artigos
de borracha e plastico

6 461 |

253] |

181] |

149| |

58] |

Fabricagao de produtos
de minerais ndo metalicos

7 861

212

76

73

41

Metalurgia

1675

91

78

63

61

Produtos siderurgicos

489

59

56

55

55

Metalurgia de metais
nao ferrosos e fundigéo

1185 |

32| |

23] |

Fabricagao de produtos
de metal

10 106] |

186 |

25] |

24] |

148] |

Fabricacédo de
equipamentos de
informatica, produtos
eletrénicos e opticos

1466 |

Fabricagéo de
componentes eletrénicos

372] |

Fabricagéo de
equipamentos de
informatica e periféricos

222 |

Fabricagéo de
equipamentos de
comunicacao

317] |

Fabricagéo de outros
produtos eletrénicos e
Opticos

555 |

Fabricacédo de
magquinas, aparelhos e
materiais elétricos

1938] |

129] |

Fabricacédo de
maquinas e
equipamentos

5551] |

111] |

Fabricacao de veiculos
automotores, reboques e
carrocerias

2638] |

59] |

Fabricacdo de
automoveis, camionetas e
utilitarios, caminhdes e
onibus

36] |

Fabricagéo de
cabines, carrocerias,
reboques e recondi-
cionamento de motores

1085 |

42| |

Fabricagéo de pecgas
€ acessorios para
veiculos

1517] |

17] |

Fabricagao de outros
equipamentos de
transporte

500] |

Fabricacéo de
moveis

5116] |

107] |




Fabricagédo de produtos

89

diversos 2607]|  49]| 39| | 26||  26]| 7] | 14] | 18
Manutencéao, reparagao

e instalagdo de maquinas

€ equipamentos 2 343 53 22 27 46 25 20 3

Servigos 6 366 132 66 1 74 15 36 55
Edicao e gravagao e

edicdo de musica 1449 35 29 6 3 2 6 33
Telecomunicagdes 717 5 2 1 1 4 2 2
Atividades dos servigos

de tecnologia da

informagao | 2514]|  56]| 34| | 2]|  35]| 7] | 26| | 18]

Desenvolvimento e

licenciamento de

programas de com-

putador | 1526||  33]| 19] | | 16]] 7] | 15] | 9|

Outros servigos de

tecnologia da informagéo | | o8s||  23]| 15] | 2| 18] -] 12] | 10]
Tratamento de dados,

hospedagem na Internet e

outras atividades

relacionadas | 1646|| 35|| || || 34|| 1|| || 1|
Pesquisa e

desenvolvimento | 40] | 1] | 1] | 1] | 1] | 1] | 1] | -

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenacgao de Industria, Pesquisa de Inovagao Tecnolbdgica

2008.

Nota: Foram consideradas as empresa que apenas desenvolveram projetos que foram

abandonados ou estavam incompletos ao final de 2008.

TABELA DA PINTEC DE INOVAGOES ENTRE 2006 E 2008, n.1



ANEXO B
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
Coordenacao-Geral de Planejamento e Orgcamento - CGPO

Depositos de Registros de
Programa de Computador

1990 - 2011
DEPOSITO /
ANO REGISTRO
1990
1991 174
1992 187
1993 249
1994 246
1995 291
1996 344
1997 366
1998 374
1999 458
2000 663
2001 609
2002 703
2003 781
2004 794
2005 686
2006 694
2007 686
2008 802
2009 921
2010 1.172
2011 1.282
Fonte: Banco da Dados do INPI
Atualizacao: janeiro/2012

OBS.: Até o ano de 2007, so havia
informacao sobre os depositos de
pedidos, tendo em vista que apenas
no segundo semestre de 2008 os
certificados voltaram a ser emitidos.

Depdsito de Registro de Programas de Computador (INPI) 1990-2011, n. 2.



ANEXO C

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Coordenacgao-Geral de Planejamento e Orgamento - CGPO
Ano Deposito Registro
1997 2 0
1998 3 0
1999 1 1
2000 2 1
2001 2 0
2002 4 1
2003 - 1
2004 5 0
2005 1 1
2006 2 1
2007 4 1
2008 4 0
2009 1 3
2010 14 2
2011 8 6
Total 41 18

Indicagédo Geografica, depositos e registros (INPI) 1997-2011, n. 3.
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ANEXO D

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

PATENTES DEPOSITADAS

o;:’::‘ :‘; PD;:':::;:te 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total 14970 19.640 20783 21618 20230 20093 20422 21847 23479 24915 26841 25956 28441 31.765
residentes 4737 6157 6515 7061 6955 7478 7690 7330 7214 7373 7873 7766 7286 7764
nao-residentes 10233 13483 14268 14557 13275 12615 12732 14508 15965 17542 18968 18.190 20855  24.001
Privilégiode Invengdo 5598 6743 6866 6808 5875 5997 6408 6484 6205 6448 6421 6259 6316  7.419
residentes 2234 2821 3216 3490 3400 3808 4031 4035 3940 4198 4344 4229 4204 4718
nao-residentes 3364 3922 3650 3318 2475 2189 2377 2449 225 2250 2077 2030 2112 2701
Modelo de Utilidade 2497 3326 3219 3553 3489 3588 3573 3210 3180  3.049 3440 3383 2989  3.005
residentes 242 3257 3197 3461 3438 3539 355 3150 3126 3011 3385 3358 2020 2905
no-residentes 75 6 8 ) 51 9 48 5 54 38 55 0 69 100
Certificado de Adigao 6 T4 76 87 106 120 12 1% 123 142 121 124 104 74
residentes 62 64 69 79 100 114 115 120 116 128 114 115 100 70
ndo-residentes 5 10 i 8 6 7 7 6 7 14 13 9 4 4
PCT 6808 9497 10562 11470 10760 10.387 10.319 12027 13671 15276 16853 16190 18732 21.267
residentes 19 15 B3 17 17 19 % 2 % N 69 6 7
nao-residentes 6780 0482 10529 11139 10743 10370 10300 12002 13648 15240 16823 16121 18670 21.1%

Fonte: Banco de Dados INPI

PCT = Depésitos via Tratado de Cooperagdo de Patentes (Patent Cooperation Treaty), computados pelo ano de entrada em Fase Nacional

Patentes Depositadas (INPI), 1998-2011, n. 4.
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ANEXO E
WIPO ADR Procedures

The WIPO Arbitration and Mediation Center offers clauses, rules and neutrals for
the following alternative dispute resolution (ADR) procedures:

WIPO CONTRACT CLAUSE/
SUBMISSION AGREEMENT

MEDIATION

EXPEDITED ARBITRATION
EXPERT DETERMINATION ARBITRATION

DETERMINATION SETTLEMENT AWARD

Mediation: a non-binding procedure in which a neutral intermediary, the mediator,
assists the parties in reaching a settlement of the dispute. (Depending on the
parties' choice, mediation may be followed, in the absence of a settlement, by
arbitration, expedited arbitration or expert determination.)

Arbitration: a neutral procedure in which the dispute is submitted to one or more
arbitrators who make a binding decision on the dispute. (Depending on the parties'
choice, arbitration may be preceded by mediation or expert determination.)

Expedited Arbitration: an arbitration procedure that is carried out in a short time
and at a reduced cost. (Depending on the parties' choice, expedited arbitration may

be preceded by mediation or expert determination.)



94

Expert Determination: a procedure in which a dispute or a difference between the
parties is submitted to one or more experts who make a determination on the matter
referred to by the parties. The determination is binding, unless the parties have
agreed otherwise. (Depending on the parties' choice, expert determination may be

preceded by mediation or followed by (expedited) arbitration.)

The WIPO Rules are appropriate for all commercial disputes. However, they contain
provisions on confidentiality and technical and experimental evidence that are of

special interest to parties to intellectual property disputes.

The Center makes available a general overview of its caseload as well

as descriptive examples of arbitration and mediation cases.

The Center also administers procedures for the resolution of disputes related to the

abusive registration and use of Internet domain names.

Procedimentos da WIPO ADR, n.5
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Campo e setor técnolégico de Patentes concedidas
(Residentes x Nao Residentes)

BRES MNRES

Engenharia Elrica

Aparalos eletrdnicos, Engenharia eletrdnica e Energia elétrica

Tecnologia Audiovisual
Telecomunicagbes

Comunicagdo Digital

Processos basicos de comunicagio
Informatica

Métedos de Tecnologia da Informacio para gestdo

Inskumentos

Quimica

Quimica Macromolecular, polimeros
Quimica de aimentos
Quimica de materiais basicos

Materiais, Metalurgia
Tecnologia de superficies, revestimentos
Tecnologa de microestruturas, nanotecnologia
Engenharia quimica
Tecnclogias de Meio Ambiente

Outros Campos Engenharia Mecinica

200 400 600 800 1000 1200

1400

1600

1800

Patentes concedidas (residentes x ndo-residentes), n. 6.
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ANEXO G

RELATORIO DE ANALISE E SUGESTAO DE CRITERIOS, MECANISMOS,
PROCEDIMENTOS, OBRIGAGOES E POSSIVEIS INSTRUMENTOS FORMAIS
PARA ARTICULAGAO ENTRE A ANVISA E O INPI COM VISTAS A EXECUGCAO
DO ART. 229-C DA LEI N. 9.279/1996
Grupo de Trabalho Interministerial
Instituido pela Portaria MS/MDIC/AGU n. 1.956, de 16 de agosto de 2011
Prorrogado pela Portaria MS/MDIC/AGU n. 2.584, de 10 de novembro de 2011
Membros Titulares e Suplentes

MINISTERIO DA SAUDE
Carlos Augusto Grabois Gadelha (Coordenador)

Zich Moysés Junior (Suplente)

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
Nelson Fujimoto (Titular)
Leonardo Guerra (Suplente)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
Antonio Carlos Soares Martins (Titular)
Antonio Edgard Galvao (Suplente)

ANVISA
Dirceu Barbano (Titular)
Antonio Carlos Bezerra (Suplente)



INPI
Jorge Avila (Titular)
Mauro Sodré Maia (Suplente)

Brasilia, 19 de Janeiro de 2012
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. INTRODUCAO

O presente relatorio trata do resultado da analise e proposta de encaminhamentos
realizada pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) instituido pela Portaria
MS/MDIC/AGU n. 1.956, de 16 de agosto de 2011, e prorrogado pela Portaria
MS/MDIC/AGU n. 2.584, de 10 de novembro de 2011. O Grupo de Trabalho
Interministerial, composto por representantes do Ministério da Saude (MS), do
Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comeércio Exterior (MDIC), da
Advocacia-Geral da Unido (AGU), da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e coordenado
pelo Ministério da Saude, foi instituido pela Portaria MS/MDIC/AGU n. 1.956, de 16
de agosto de 2011, prorrogado pela Portaria MS/MDIC/AGU n. 2.584, de 10 de
novembro de 2011, para proceder a analise e sugerir o estabelecimento de
critérios, mecanismos, procedimentos e obrigacbes para articulagdo entre a
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) e o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) com vistas ao cumprimento do disposto no art. 229-C
da Lei n] 9.279, de 14 de maio de 1996, além de sugerir os possiveis instrumentos
formais para sua execugdo. A Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula
direitos e obrigacdes relativos a Propriedade Industrial, em seu art. 229-C versa:

“‘Art. 229-C. A concessido de patentes para produtos e processos farmacéuticos
depender da prévia anuéncia da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria -
ANVISA. (Incluido pela Lei n. 10.196, de 2001)”.

Desta forma, o GTl promoveu a revisao da experiéncia do processo de anuéncia
prévia pela ANVISA para analise de pedidos de patentes de produtos e processos
farmacéuticos no Brasil e sua inter-relacdo com o INPI, e também delineou
principios e diretrizes norteadores e preparou a proposta de fluxo para o processo
de anuéncia prévia. Ocorreram quatro reunides presenciais envolvendo todas ou
parte das instituicbes que compde o GTI. Todas as reunides foram realizadas na
sede do Ministério da Saude, na Secretaria de Ciéncia, Tecnologia e Insumos
Estratégicos. A seguir estdo detalhadas a data das reunides realizadas e as
instituicées participantes; e, em anexo, constam as atas e as respectivas listas de

presenca:
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* 14 de setembro de 2011: MS, MDIC, AGU, ANVISA, INPI

* 06 de outubro de 2011: MS, MDIC, AGU, ANVISA, INPI

* 01 de novembro de 2011: MS, MDIC, AGU

* 21 de dezembro de 2011: MS, MDIC, AGU, ANVISA, INPI

ll. BASES CONCEITUAIS: PRINCIPIOS E DIRETRIZES

As analises, as discussbes e as proposi¢gdes promovidas no ambito do Grupo de
Trabalho Interministerial levaram em consideragdo os seguintes principios e

diretrizes norteadoras:

* Promover a articulagao institucional entre INPI e ANVISA, visando a cooperagao
para exame de patentes farmacéuticas recomendadas pela AGU (pareceres
210/2009 e 337/2011), para melhoria da gestédo publica;

* Colaborar para a implementacédo do Plano Brasil Maior e do Plano Nacional de
Saude, no que tange a Propriedade Intelectual na area farmacéutica;

 Viabilizar uma interagao virtuosa entre Inovagao e Acesso a Saude, enquanto

fatores complementares numa Politica Nacional de Desenvolvimento;

* Compatibilizar os enfoques de Saude Publica e protecdo aos Direitos de
Propriedade Industrial no processo de exame e concessdao de patentes
farmacéuticas, no contexto do atual estagio de desenvolvimento do Complexo
Industrial da Saude no Brasil, consoante com a declaracdo de Doha da

Organizagao Mundial do Comeércio; e,
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* Estabelecer um fluxo operacional padrdo para exame de pedidos de patentes de
produtos e processos farmacéuticos, a ser observado pelas instancias envolvidas

no processo decisorio.

A revisao do processo de analise de pedidos de patentes de produtos e processos
farmacéuticos reforgou a necessidade de contemplar a participagdo da ANVISA na
anuéncia prévia, devendo haver uma interagdo clara com o INPI nos
procedimentos, conforme disposto no art. 229-C da Lei nJ 9.279, de 14 de maio de
1996, que regula direitos e obrigacdes relativas a Propriedade Industrial. Neste
sentido, e em consonancia com as necessidades no ambito do Sistema unico de
Saude, que se estrutura a partir dos principios constitucionais da universalidade do
acesso, da integralidade e da equidade em saude, a participacdo da ANVISA deve
ocorrer necessariamente através de uma analise prévia a analise realizada pelo
INPI, considerando sua capacitagao técnico-cientifica e com base em critérios
pertinentes e relevantes a anuéncia prévia, com intuito de avaliar o impacto do
produto ou processo farmacéutico a luz da saude publica. Ressalta-se que a Lei n.
9.279, de 14 de maio de 1996, reforca esse entendimento no inciso | de seu art.
18, onde versa que “ndo sao patenteaveis o que for contrario a moral, aos bons
costumes e a seguranga, da ordem e da saude publica”. Neste sentido, a Instituigdo
deve analisar a concessdo da anuéncia prévia considerando o conjunto de suas
competéncias institucionais para avaliar de modo conclusivo a anuéncia (ou a nao
anuéncia) dos pedidos de patentes na area farmacéutica com foco, para a tomada
de decisao final, nos aspectos relacionados aos principios citados que norteiam a
organizagdo do Sistema Unico de Saude no Brasil. Entende-se que uma
organizagéao eficiente e cooperativa no processo de patenteamento devera criar um
circulo virtuoso entre inovagao e acesso, garantindo tanto os principios da ordem
social de universalidade com os principios da politica industrial para estimular a
producao e a inovagao no Pais no sentido abrangente do termo.
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lIl. PROPOSTA DE FLUXO DE ANALISE

Na proposta ora apresentada pelo Grupo de Trabalho Interministerial, entende-se
que ficar mais clara a atuagédo das duas instancias (o INPI e a ANVISA), para
anadlise de pedidos de patentes de produtos e processos farmacéuticos, num
esforco de promover a compatibilizacdo da inovagdo com o0 acesso e a saude

publica.

a) Escopo de Atuacéo

Ao INPI cabe realizar o exame formal inicial da documentagdo enviada pelo
requerente do pedido de patente; a identificacdo e envio a ANVISA dos pedidos
referentes a produtos e processos farmacéuticos; o exame técnico do pedido em
caso de concessao de anuéncia prévia pela ANVISA; e, a publicacdo da concessao
da patente ou do arquivamento do pedido, na Revista da Propriedade Industrial
(RPI).

A ANVISA cabe proceder ao exame técnico dos pedidos de patente dos produtos e
processos farmacéuticos encaminhados pelo INPI e a publicagdo do parecer no
Diario Oficial da Unido (DOU) anuindo ou n&o o pedido, enviando a decisdo para
publicacéo pelo INPI.

b) Fluxograma
A seguir apresenta-se o fluxograma proposto, bem como seu detalhamento com o
passo-a-passo da anadlise de pedidos de patentes de produtos e processos

farmacéuticos.



de Produto

103

Figura 1. Fluxo de Analise para Pedidos de Patentes, envolvendo Anuéncia Prévia,

INPI

ANVISA

 E—
Depésito do pedido
de patente

e

Exame formal
(documentac3o)

Produto ou
processo
farmacéutico?

Exame e decis3o do
pedido

T
Publica¢3o na RPI

Envio do pedido a
ANVISA

Exame do pedido

Anuéncia
prévia?

Devolugio do
pedido anuido ao
INPI

[

Publicagdo no DOU
da anuéncia

do resultado
— ——

Arquivamento do
pedido por falta
de anuéncia da

Devolucdo do
pedido ndo anuido
ao INPI

Publicagdo no DOU

NAO (decis3o consolidada
em sede administrativa)

da n3o anuéncia

requerente do pedido de patente;

-PASSO 1: O INPI realizara o exame formal inicial da documentacao enviada pelo

PASSO 2: Apdés o pedido ser aprovado no exame formal, o INPI fara a

referentes a produtos e processos farmacéuticos;

INPI e publicar- no DOU o parecer de cada pedido anuindo ou n&o;

- PASSO 4: Apos publicado seu parecer, a ANVISA devolvera os pedidos ao
INPI; e,

identificacdo do tipo de produto e processo e enviar a ANVISA os pedidos

- PASSO 3: A ANVISA proceder- ao exame técnico dos pedidos encaminhados pelo
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- PASSO 5a: Caso o pedido seja anuido pela ANVISA, o INPI procedera ao exame
técnico do pedido e publicar- a concessao da patente ou o arquivamento do pedido,
de acordo com sua avaliagdo, na Revista da Propriedade Industrial.

- PASSO 5b: Caso o pedido ndo seja anuido pela ANVISA, o INPI arquivara o
pedido e publicara este arquivamento na Revista da Propriedade Industrial. Com a
definigcdo clara e simples deste fluxo de trabalho, entende-se que a eficiéncia do
sistema sera significativamente incrementada, pois deixar- de haver redundancia
das analises nos casos de pedidos ndo anuidos pela Anvisa, respeitando as
competéncias das instituigdes criadas ao longo de sua histéria e o foco prioritario
do processo decisorio.

c) Mecanismos de Cooperagao

Entende-se que com a defini¢cdo clara dos principios e diretrizes, do foco prioritario
de cada instituigdo na conclusdo de suas analises e dos fluxos e procedimentos
mais eficientes, tratados no ambito do GTI, serdo propiciadas melhores condi¢coes
para uma cooperacéo interinstitucional mais sistematica. Assim sendo, o Grupo de
Trabalho Interministerial considerou desnecessario propor outros instrumentos
formais para a cooperagdo entre a ANVISA e o INPI. O fortalecimento de um
padrao de gestao cooperativo deve ser uma permanente busca para a eficiéncia na
Administracdo Publica, aliando os objetivos econdémicos com o0s sociais e
contribuindo para a Politica Nacional de Saude e para a Politica de
Desenvolvimento no contexto do Plano Brasil Maior.
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CARLOS AUGUSTO GRABOIS GADELHA

Coordenador do Grupo de Trabalho Interministerial de Processos Farmacéuticos

Grupo de Trabalho Interministerial (MDIC-INPI-ANVISA)
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WORLD
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ORGANIZATION

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE A
ORGANIZAGAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (“OMPI”) E O
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DO BRASIL (“INPI-BR”)
{(DORAVANTE DENOMINADOS COLETIVAMENTE COMO “AS PARTES” E
INDIVIDUALMENTE COMO “PARTE”) RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS
ALTERNATIVOS DE RESOLUCAO DE DISPUTAS ENVOLVENDO CASOS DE
RESIDENTES NO BRASIL, SUBMETIDOS AO INPI

Considerando,
OMPI E INPI

A. A Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) € uma organizagéao
intergovernamental e uma agéncia especializada do sistema das Nagoes Unidas com sede em
Genebra, Suica. A OMPI é dedicada a promog&ao da protegéo da Propriedade Intelectual (Pl)
em tocdo mundo, através da cooperagdc entre Estados e, eventualmente, com outras
organizagdes internacionais. As areas de atuagdo da OMPI incluem: lei e registro de marcas (o
sistema de Madri), lei e registro de patentes (o sistema PCT) e resolugdo alternativa de
disputas (RAD) (Centro de Arbitragem e Mediagao da OMPI ("Centro da OMPI®)).

B. O INPI é uma autarquia federal, subordinada ac Ministério de Desenvolvimento, Industria
e Comeércio Exterior. Baseada na Lei 9.279/96 , o INPI tem como sua principal fungéio a
implementacéo no Brasil das normas que regulam a Pl, tendo em vista suas fungdes social,
econdmica, juridica e técnica. INPI-BR avalia a pertinéncia de assinar e ratificar convengoes e
acordos relacionados a Pl. Em fungéo das resolugdes de disputas a serem submetidas ao INPI-
BR, o Instituto estabeleceu seu Centro de Defesa da Propriedade Intelsctual.

RESOLUGAO ALTERNATIVA DE DISPUTAS (RAD)

C. O “Centro da OMPI" oferece servigos internacionais para a resolugdo de disputas
relativas a Pl, em particular administrando casos sob as Regras da OMP! para Mediagdo,
Arbitragem, Arbitragem Expedita e Avaliagdo de Peritos, bem como procedimentos para a
resolucdo de disputas referentes aos nomes de dominio na Internet. O “Centro da OMPY”
também ajuda a desenvolver e administrar regras de resolugdo de disputa adaptadas para
setores especificos relacionados a Pl. Caracterizado como um prestador de servigo
independente, imparcial e sem fins lucrativos, o “Centro da OMP!” mantém uma infra-estrutura
de gestao de disputas atualizada, incluindo uma base dados internacional de mediadores de PI,
arbitros e especialistas.
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D. As Partes reconhecem a utilidade potencial da RAD como uma forma privada de
solucionar disputas. Em particular, a neutralidade, flexibilidade e experiéncia oferecida pela
RAD pode atender as necessidades das partes para a referida disputa. A colaboragéo
delineada no presente Memorando de Entendimento tem por objetivo aproveitar estes
beneficios no contexto dos procedimentos do INPI-BR, sem prejudicar as demais opgdes legais
disponiveis para as partes.

Agora, portanto, as Partes acordam o seguinte:

ARTIGO 1 - AREAS DE COLABORAGAO

As Partes pretendem colaborar para o desenvolvimento e promogao dos processos e servigos
de RAD para resolu¢cio de disputas submetidas ao INP!-BR, em particular na mediagéo. A
pedido do INP)-BR e de acordo com suas necessidade, a referida colaboragao podera abarcar
0 seguinte:

1.  Desenvolvimento de procedimentos apropriados para RAD, com base na experiéncia e
expertise das Partes.

2. Identificagdo e treinamento especializado de profissionais de P! imparciais, domiciliados
no Brasil, para nomeag¢do no &mbito dos procedimentos de RAD administrados pelo CEDPI e
pelo “Centro da OMPI”, respectivamente, em conformidade com o Artigo .

3. Promogéo do uso dos referidos procedimentos de RAD para os usudrios dos servicos do
INPI-BR, em particular, através de um fornecimento conjunto de informagéo e organizagido de
eventos.

ARTIGO Il - ADMINISTRAGAO DE DISPUTAS

1. CEDP] devera administrar casos submetidos ac INPI envolvendo somente partes
domiciliadas no Brasil sob o Regulamento de Mediagdo do CEDPI.

2. O Centro da OMP! devera administrar casos submetidos ac INP! envolvendo uma ou
mais partes domiciliadas fora do Brasil sob as Regras de Mediagdo da OMPI através do
Escritério da OMP! no Brasil, o qual oferecera servigos de administragio de casos, incluindo
documentos procedimentais, assisténcia técnica e logistica.

ARTIGO ill - DISPOSIGOES GERAIS

1.  As Partes permanecem dispostas a explorar outras dreas de colaboragdo de interesse
comum, nédo se restringindo somente ao INPI-BR, e incluindo a facilitagdo da cooperagéo entre
o “Centro da OMPI” e outras entidades relevantes do Brasil envolvidas com a resolugéo de
disputas relativas a Pl.

2. Este Memorando de Entendimento nfo cria nem pretende criar quaisquer direitos
obrigatérios ou impor quaisquer obrigagfes legalmente vinculantes sobre as Partes.
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3. Qualquer alteragdo neste Memorando de Entendimento podera ser realizada, a qualquer
momento, desde que através de consentimento mutuo entre as Partes, formalizada por meio de
uma troca de cartas especificando a data de entrada em vigor do referido aditivo.

4. Cada Parte devera arcar com seus proprios gastos e despesas na promogédo dos
objetivos deste Memorando de Entendimento, sendo que tais custos estarao condicionados a
disponibilidade dos fundos necessdrios para financiamento, nos orgamentos anuais das Partes,
destinados a atividades de cooperagado, assim como a disponibilidade de outros meios e
recursos necessarios.

5. O presente Memorando de Entendimento entrara em vigor a partir da data de sua
assinatura pslo Diretor Geral da OMPI e o Presidente do INPI.

6. Este Memorando de Entendimento devera ter uma validade de 5 (cinco) anos e podera
ser finalizado antecipadamente por qualquer uma das Partes, com 3 (trés) meses de
antecedéncia, mediante notificagdo escrita dirigida a Outra.

7. Nada no presente Memorando de Entendimento poderd ser considerado ou interpretado
como uma renuncia de quaisquer privilégios ou imunidades concedidos a OMPI por seus atos
constitutivos ou direito internacional.

8. Qualquer disputa entre a OMP! e o INPI relativa a este Memorando de Entendimento
devera ser solucionada amigavelmente através de negociagéo entre as Partes.

EM FE DO QUAL, os representantes das Partes, devidamente autorizados, assinam este
Acordo, em dois exemplares dos mesmos originais, em Inglés e Portugués, sendo ambos
textos igualmente auténticos, nos locais e datas indicados abaixo:

Pelo Instituto Nacional da Propriedade Pela Organizagdo Mundial da Propriedade

Industrial do Brasil (INPI) Intelectual (OMPI)
~ -,V ’l WP/
Jorge Avila Francis Gurry
Presidente Diretor Geral
Local: Co L (q st 10 Local: Kie 2 emiing
Data: (& /© 3§ /lot T Data: 1»2./'c>°(/—¢_0tL

Memorando de Entendimento entre OMPI e INPI-BR, n. 9.
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