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Marcelo Mazzola: O impacto da mediacao na propriedade industrial

Uma revolucdo silenciosa esta ocorrendo na &rea empresarial. Advogados, gestores e a comunidade
empresarial em geral perceberam que a mediacdo ndo € apenas uma forma alternativa de resolucéo de
conflitos, mas sim a via adequada a ser buscada.

Tal assertiva pode ser comprovada pelo crescente niUmero de conflitos empresariais encaminhados as
camaras privadas de mediacdo do pais; pela exploséo dos cursos de capacitacdo em mediagao nesse
segmento; pela nova mentalidade dos contratantes — que passaram a estipular as chamadas clausulas de
paz, prevendo a mediacdo como primeira medida de prevencdo e solucéo dos impasses —; e também
pelo proprio sucesso das mediacdes realizadas judicia mente (os indices de acordo giram em torno de
70%)[1].

A mediacdo ndo é uma ferramenta nova, mas so ganhou projecéo apos a Resolucdo 125/10 do Conselho
Nacional de Justica (CNJ), sendo que, em 2015, foi regulada pelaLel 13.140 (conhecida como Marco
Legal daMediacéo) e positivada pelo novo Cédigo de Processo Civil (artigo 3°, 88 2° e 3°).

Especificamente na area de propriedade industrial, devemos reconhecer — por mais entusiastas que
sejamos — que a mediacdo ndo € a panaceia para todos os males [2] e tampouco a ferramenta adequada
para os multiplos conflitos nesse segmento, mas seus beneficios sdo inegaveis e deixaram, ha muito, o
plano meramente tedrico.

Nesse momento de mudanca de paradigmas, 0 engajamento e o comprometimento do advogado com a
causa e fundamental, pois caberaaele avaliar a possibilidade e a pertinéncia de encaminhamento do
conflito a mediacéo.

Em sua andlise, deve verificar, por exemplo, se existe algum vinculo ou uma relacéo continuada entre as
partes (talvez um contrato de licenca de uso de marca, patente, desenho industrial e etc.), o que, a
principio, denotaria a possibilidade e a necessidade de restabel ecimento da comunicagdo entre 0s
envolvidos (artigo 165, § 3° do CPC).

Também é importante examinar o histérico dos acontecimentos, pois a discussdo pode envolver, por
exemplo, um pirata recal citrante ou mesmo um concorrente de ma-fé. Nesses casos, viaderegra, a
mediacao dificilmente surtira o efeito esperado, ainda mais em sede extrajudicial.

O causidico ainda deve apurar a necessidade de concessdo de eventual tutela provisoria para preservar o
direito de propriedade industrial em jogo, hipotese em que a opcéo inicial pela mediacdo extrajudicial
ndo se afigura recomendavel.

Por outro lado, existern muitas situacfes que se conectam perfeitamente a mediacdo, tais como:
parceiros comerciais (licenciante e licenciado) em desalinho sobre determinados pontos do contrato
(clausula de exclusividade territorial, valor dos royalties e etc.); conflitos de marcas nos quais as
empresas Nao sao concorrentes, embora a ampla descricdo de produtos e servicos sugira arelacéo
indireta ou mesmo breve sobreposi¢cdo de atividades; aces de infracdo de patente em que o autor
(inventor) busca apenas a indenizac&o pelo uso dainvencdo, e ndo umatutelainibitoria para cessar a
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violagdo; casos de violacdo de trade dress em que a preocupacdo de uma das partes é somente evitar a
diluicdo de elementos pontuais, sem maiores repercussdes financeiras. Poderiamos citar muitos
exemplos, mas as dimensoes reduzidas deste artigo ndo permitem.

Pois bem, feita essatriagem inicial — e entendendo se tratar de um caso de mediagdo —, 0 advogado
tem a obrigacdo de informar seu cliente arespeito das vantagens dessa ferramenta néo adversarial. Tanto
é assim que o0 novo Cadigo de Etica da OAB estabelece que é dever do advogado estimular, a qualquer
tempo, “a mediacdo entre os litigantes, prevenindo, sempre que possivel, a instauracéo de processos
judiciais’ (art. 22, VI).

Nesse particular, vale destacar a confidencialidade desse método autocompositivo, aspecto crucial para
preservar e resguardar o sigilo dos bens imateriais em disputa. Alias, ndo sdo raros os conflitos
envolvendo segredos de negécio e know-how das empresas, além de informacdes sigilosas e dados
estratégicos, que, se revelados em um processo judicial, podem afetar a operacéo e o proprio valor de
mercado da pessoa juridica ou, ainda, causar prejuizos ao titular do direito. Por mais que o interessado
possa formular um pedido de segredo de justica, muitas vezes o juiz indefere tal requerimento sem
maiores aprofundamentos. Vae lembrar que, no processo judicial, aregra é a publicidade, sendo o sigilo
aexcecao (artigo 189 do novo CPC).

Outra peculiaridade da area da propriedade industrial € a complexidade dos conflitos.

Com alguma frequéncia, notamos que o Judiciario ndo esta tdo familiarizado com expressdes oriundas
do direito comparado e da doutrina especializada, como, por exemplo, secondary meaning, trade dress,
patentes pipeline, aproveitamento parasitario, entre outras, 0 que muitas vezes torna nebul 0so o
horizonte do processo, principa mente em foros em que ndo existem varas especializadas.

Além disso, questdes técnicas exigem conhecimento especializado e muitas vezes se desdobram,
afetando outras ciéncias (fisica, quimica, biologia, engenharia e etc.), o que obriga os Juizes a se
socorrem de peritos. E, como se sabe, pericias sdo dispendiosas e retardam sobremaneira a entrega da
prestacado jurisdicional.

Aliés, amorosidade do Judiciario €, sem duvida, o grande desestimulador da solucdo adjudicada. O
enorme backlog do Judiciério faz com que o0s processos judiciais, sobretudo aqueles complexos,
demorem anos para serem julgados, trazendo a reboque uma penosa fase executdria. Uma verdadeira
tortura homeopética para os litigantes.

Na mediacao, por suavez, o conflito pode ser resolvido em poucas semanas, com custos muito menores,
desonerando as partes e contribuindo para o desfecho do impasse em tempo razoavel (artigo 4° do

novo CPC). Ademais, os mediandos, auxiliados por seus advogados e sob os auspicios do mediador, ndo
iréo discutir o mérito da controveérsia, mas sim construir, conjuntamente, a melhor solucéo para o caso
concreto. A famosa solucéo ganha-ganha, com seguranca e previsibilidade.

Ainda que no curso da mediacdo extrgjudicial os envolvidos considerem que eventual questéo técnica
sgjaprejudicial a busca do consenso, nada impede que el gam, de comum acordo (nos moldes do artigo
190 do novo CPC), um especiaista de confianga, inclusive gjustando seus honorarios e o tempo de
conclusdo do trabalho. Com efeito, ndo ha qualquer obice a celebracdo de negdcios juridicos processuais
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na mediacdo extrajudicial.[3]

Registre-se apenas que, por mais que o mediador sgja um especialista na matéria, ndo poderaintervir na
discuss&o, sob pena de comprometer a suaimparcialidade e isonomia.

Mais um ponto que merece reflexdo — e que conta afavor da mediacéo — € a possibilidade de
contingenciamento dos riscos. Em uma de infrag&o de marcas ou patentes, por exemplo, o valor das
indeni zagBes ndo tem um padr&o definido, em raz&o das diferentes formas de célculo dos lucros
cessantes. Como se sabe, a opcao de escolha cabe exclusivamente ao prejudicado (artigo 210 daLPl),
que, invariavelmente, so indica o critério nafase de liquidagdo de sentenca.

Em raz&o disso, € impossivel contingenciar, com alguma seguranca, 0s riscos envolvidos noinicio da
demanda, o que, todavia, ndo acontece na mediacdo, ja que todos os valores sdo negociados e definidos
de comum acordo, com ampla liberdade e flexibilidade.

Em suma, € preciso quebrar definitivamente os paradigmas. Propor mediagiio ndo é sinal de fraqueza. E
saber avaliar, com responsabilidade, o melhor cenario para seu cliente, especialmente na &rea da
propriedade industrial, terreno fértil para o desenvolvimento e a consolidac&o dessa poderosa ferramenta
ndo adversarial.

Por fim, uma Ultima palavra: mesmo gue 0 assunto jatenha sido judicializado e a discussdo envolva um
pseudo interesse publico (interesse dos consumidores x acordo permitindo a coexisténcia de marcas),
nao vemos qual quer 6bice a mediacao, pois, como se sabe, nem todo interesse publico é indisponivel.
Além disso, aproprialLei de Mediacdo autoriza a composi¢ao envolvendo direitos indisponivels, mas
transigivels, com aoitiva do Ministério Publico (artigo 3°, § 2°).
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