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slitigios sobre direitos da propriedade industrial
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O crescente e indiscutivel prestigio que alcanga, acadadia, o instituto da

arbitragem, como mecanismo adequado para a solugdo dos conflitos, tem determinado a sua aplicagéo
nos mais diversificados campos do direito.

Em inUmeras experiéncias juridicas avulta aimportancia da arbitragem na seara dos direitos da
propriedade intelectual e industrial.

Nos Estados Unidos, por exemplo, este fenémeno é facilmente diagnosticado pela copiosa literatura
especifica sobre tal temética, que, em boa parte, foi colocada a minha disposi¢éo pela colega Adriana
Braghetta, renomada especialista (por exemplo: Julian M. Lew e Loukas A. Mistelis, Comparative
International Commercial Arbitration, ch. 9: Arbitrability: Intellectual Property Rights, Kluwer, 2003;
AnnaMantakou, Arbitrability: International and Comparative Perspectives, ch. 13: Arbitrability and
Intellectual Property Disputes, Kluwer, 2009; Trevor Cook e Algjandro Garcia, International Intellectual
Property Arbitration, cf. 4: Arbitrability of IP Disputes, Kluwer, 2010).

A Organizacéo Mundial da Propriedade Intelectual, criada pela Convencéo de Estocolmo, com sede em
Genebra, admite expressamente a arbitragem em seus estatutos de 1994.

De um modo geral, pois, o direito de inUmeros paises reconhece como passiveis de arbitragem, sob o
aspecto objetivo, questdes emergentes desta referida area do direito.

No Brasil, embora em tese admitida, é ainda acanhada a incidéncia da arbitragem nos litigios derivados
dos direitos da propriedade industrial. E certo que estes colocam em jogo, em particul ar, interesses de
cunho patrimonial. Deveras esclarecedor, a este respeito, é o excelente artigo de Selma Ferreira Lemes (
Arbitrabilidade de litigios na propriedade intelectual, palestrano XXIIl1 Seminario Nacional da
Propriedade Intelectual, agosto de 2003), ao destacar como arbitréveis diversas questdes de natureza
obrigacional: contrato de licenca para exploracéo de patente, cessdo de uso da marca, franquia etc.
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Recente acorddo da 22 Camara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justica de S&o Paulo
(TJSP), no julgamento do Agravo de Instrumento 2057165-83.2014.8.26.0000, de relatoriado
desembargador Fabio Tabosa, revela como € importante, nessa matéria, o conhecimento do Judiciario
acerca dos limites institucionais da jurisdi¢éo estatal e arbitral.

Todavia, excluem-se dos dominios da arbitragem os litigios cujo objeto € de exclusiva atribuicdo do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, que tem como precipua finalidade
executar, no ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vistaa sua
funcéo social, econdémica e técnica. Assim, por exemplo, ndo é passivel de arbitragem o pleito de
anulacéo de titulo de patente, que sempre deve ser dirigido ao INPI.

Anoto que o model o seguido pelo ordenamento juridico portugués era muito semelhante ao que hoje
vigorano Brasil, até o advento do Cédigo da Propriedade Industrial (CPI), promulgado em 2003 (Decr .-
lei 36), que deu significativo impulso a arbitragem nesta matéria.

Com efeito, apos a reforma de 2008, introduzida pelo Decreto-lei 143, ateor do artigo 39 do CPI
portugués: “Cabe recurso, de plenajurisdicdo, para o tribunal competente, das decisdes do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial: @) que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial; b)
relativas a transmissoes, licencgas, declaragdes de caducidade ou a quaisquer outros atos que afetem,
modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial”.

No entanto, consoante o artigo 48, admite-se que tal recurso segja submetido atribunal arbitral. E isso é
perfeitamente possivel, desde que, segundo a regra do subsequente artigo 49, aindado CPI, o interessado
gue pretenda recorrer a arbitragem, no ambito daqueles litigios, requeira a celebracéo de compromisso
arbitral, nos termos dalei de arbitragem voluntaria ou, previamente, declare que aceita submeter o
potencial litigio aarbitragem.

E evidente que o outro litigante somente se subordinaré ao juizo arbitral se também manifestar interesse
nainstauragao da arbitragem (artigo 48).

Ademais, a possibilidade de o INPI figurar no polo passivo decorre da proprialei, visto que 0 4 do
artigo 49 dispde: “Pode ser determinada a vinculag&o genérica do Instituto Naciona da Propriedade
Industrial a centros de arbitragem voluntaria institucionalizada com competéncia para dirimir os
conflitos referidos no n. 1 do artigo anterior, por meio de portaria do membro do Governo de que
dependa este Instituto, a qual estabelece o tipo e o valor maximo dos litigios abrangidos, conferindo aos
interessados o poder de se dirigirem a esses centros para a resolucdo de tais litigios’. O INPI, portanto,
pode ser acionado, ope legis, como litisconsorte passivo necessario.
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Em Portugal, diante de uma legislacdo moderna e dindmica, em 2009, foi criado o Arbitrare, que € um
centro de arbitragem institucionalizada, de ambito nacional, inserindo-se dentro da rede de Centros de
Arbitragem Portugueses apoiados pelo Estado, com competéncia pararesolver: a) litigios em matéria de
propriedade industrial, nomes de dominio de .PT, sinais e denominagdes, sujeitos a arbitragem
voluntéria; e b) litigios emergentes de direitos de propriedade industrial, quando em causa medicamentos
de referéncia e medicamentos genéricos, sujeitos a arbitragem necessaria nos termos da Lei 62/2001.

As sentencas que se encontram disponiveis no site do Arbitrare constituem importante fonte de pesquisa
e estudo.

Importa ainda anotar que a competéncia ratione materiae do referido centro de arbitragem é
consideravelmente ampla, paralitigios de valor igual ou inferior a 1 milh&o de euros.

Conclui-se, pois, que também na érbita dos direitos de propriedade industrial aincidéncia da arbitragem
ndo sO € recomendavel, como evidencia nitida tendéncia mundial em prestigia-la, na certeza de solucéo
mais répida e eficiente dos respectivos litigios!

Date Created
23/09/2014

Page 3
2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados. 23/09/2014



