Arbitrabilidade de Litigios na Propriedade Intelectual

Professora Selma Ferreira Lemes ~

Senhoras e Senhores esta é a terceira oportunidade que tenho em
discorrer sobre arbitragem em propriedade intelectual. A primeira ocorreu em
1995, por ocasido de Seminario da Associacao Paulista de Propriedade
Intelectual, que redundou no texto comentado pelo Professor Carlos
Henrique Froes. A segunda foi a convite da Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual - OMPI, em Santiago do Chile, em 1997. Passemos
diretamente ao assunto tratado. Com efeito, verificamos que o conceito de
arbitragem ¢é doutrinario, haja vista que a lei ndo define a arbitragem.
Adotamos a definigdo de René David, emérito jurista francés: “a arbitragem é
uma técnica que visa dar a solucdo de uma questao que interessa a relacéo
entre duas pessoas, por uma ou mais pessoas, o arbitro ou os arbitros, que
detém seus poderes de uma convengao, sem ser investidos desta missao
pelo Estado”. Esta definicdo esclarece que é uma técnica extrajudicial,
porque os arbitros sao investidos pelas partes para solucionar a controvérsia
€ nao recebem essa missao do Estado. A investidura do arbitro é para
aquele caso especifico e nada mais. “Um ou mais arbitros”, refere-se a
arbitragem por arbitro unico ou mais de um, constituindo um tribunal arbitral.

Deflui do artigo primeiro da Lei de Arbitragem, a Lei 9.307/96, que agora em
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novembro estara completando 7 anos, o conceito de arbitrabilidade, que é o

nosso tema “A Arbitrabilidade na Area da Propriedade Intelectual”.

O artigo 1° da Lei estabelece que “as pessoas capazes de contratar
poderdo valer-se da arbitragem, para dirimir litigios relativos a direitos
patrimoniais disponiveis”. Quando menciona pessoas capazes de contratar
estamos diante do conceito denominado “arbitrabilidade subjetiva”. Refere-se
as pessoas maiores e no dominio de suas faculdades mentais, suscetiveis
de firmar contratos (capazes). O segundo conceito que deflui deste
enunciado legal denominamos de “arbitrabilidade objetiva”, que € o nosso
tema. A Lei refere-se a direitos patrimoniais disponiveis, que em definicdo
generalizada seriam aqueles direitos que possam ser objetos de transacéo,
e, portanto, também objetos de contratos, tudo que esteja no mundo dos
contratos pode ser solucionado por arbitragem. N&o s&o direitos patrimoniais
disponiveis, por exemplo, as matérias tributarias, de estado, penal, etc. Na
area especifica de conflitos referentes a propriedade intelectual verificamos
que toda controvérsia meramente obrigacional decorrente dos contratos em
geral, contrato de licenga para exploracao de patente, cessdo de uso de
marca, franquia, e outros podem ser arbitraveis. Todavia, observe-se que ha
determinadas questdes, nesta area, que sao sensiveis. Neste sentido
podemos ter como norte o seguinte: com excegao do contencioso versando
sobre a anulagao de titulo de patente e de outras questbes que o interesse
publico esteja presente, tudo mais pode ser arbitrado, tais como, as
repercussdes patrimoniais nos contratos de licencas, de cessdo de uso, no
contencioso envolvendo a exploracdo da patente ou de marca podem ser
submetidos a arbitragem. As controvérsias referentes a pagamentos de
quantias adequadas, indenizagdes, obrigagbes assumidas; enfim, todos os
efeitos patrimoniais oriundos de obrigagdes assumidas podem ser
solucionados por arbitragem. Mas ha de ser observado que a questdo da
arbitrabilidade objetiva, nesta area, encontra limites, tal como referido pelo

Professor Frées, ao comentar trabalho elaborado pelo professor inglés Lew.



O primeiro 6bice previsto, em algumas legislagbes, € a discussdo quanto a
validade de um direito, a caducidade da patente ou a concessao da licenca
obrigatoria, que somente podem ser discutidas perante as Cortes Oficiais,
por envolver interesse publico relevante, uma questdo de ordem publica,
considerando que as discussdes sobre validade de uma patente transcende
os lindes do interesse privado. O referido estudo salienta que trés razdes
fundamentais poderiam impedir a submissao arbitral. A primeira seria que a
decisao que declara a validade ou ndo de um direito tem efeito “erga omnes”,
e a arbitragem soé repercute perante as partes envolvidas. A segunda seria
que os direitos de propriedade industrial sdo exclusivamente outorgados
pelos Estados. E, por fim, a terceira seria a existéncia de um interesse

publico relacionado com a matéria.

Do ponto de vista operacional nos contratos que prevejam a
solugdo de controvérsias por arbitragem - e mais adiante trataremos dos
aspectos praticos desta questdo -, surgida a controvérsia e as partes
dirigem-se a instituicao arbitral (refiro-me a uma camara de arbitragem, um
centro de arbitragem, instituicdes que tem como mister administrar processos
de arbitragem, e ndo decidir a questdo, porque as questdes serdo sempre
decididas pelos arbitros indicados pelas partes. A operacionalizagao da
arbitragem pode ser por meio de uma arbitragem institucional ou arbitragem
“ad hoc”. A arbitragem “ad hoc”, é aquela moldada por caso especifico, na
qual as partes regulam todo o rito processual a ser seguido. A arbitragem
institucional, administrada por uma instituicdo, possui regulamento proprio e
a aludida instituigdo incumbir-se-a de gerenciar o processo, auxiliando as
partes e os arbitros), neste momento, ao instituir a arbitragem perante a
Camara de Arbitragem, esta, verificando a existéncia  de clausula
compromissoéria no contrato referente a propriedade intelectual, efetuara
analise inicial ("prima face”) se a matéria é arbitravel, pois se for uma
questdo que discuta a validade e uma patente, muito provavelmente a

instituicdo ou o tribunal arbitral ja constituido, possa entender que nao possui



competéncia para dirimir a questao. Neste sentido é interessante notar que,
geralmente, quando existe questdo levada a arbitragem nesta area e se o
demandado alega em preliminar que aquele contrato apesar de ser uma
cessao, uma questao eminentemente patrimonial, aquele contrato ndo pode,
aquela clausula de arbitragem ndo é valida para resolver aquela matéria,
porque envolve uma questado de propriedade intelectual e, portanto, € uma
questdo de ordem publica, insuscetivel de ser dirimida por arbitragem.
Quando na pratica estamos diante deste tipo de alegagéo, geralmente, o
tribunal arbitral procura afastar de plano esta questdo ( se for o caso), ou
seja, em linguagem metaférica efetua processo asséptico, isolando a
questao para evitar que contamine a arbitragem. Vale dizer, retiram todo o
pronunciamento sobre a validade do direito e a propriedade industrial com o
objetivo de ndo colocar em risco o reconhecimento futuro da sentenca
arbitral, haja vista que a questdo discutida na arbitragem € eminentemente
patrimonial e, portanto, suscetivel de ser solucionada por esta via. Em casos
como o relatado os arbitros cautelosamente adotam essa conduta para
deixar bem claro que aquela arbitragem nao esta discutido questdo de
validade de uma patente e, portanto, ndo esta presente o interesse publico

que impediria a solugao da questao por arbitragem.

No ambito internacional € importante para a eficacia das clausulas
arbitrais inseridas em contratos internacionais que versem sobre matérias de
propriedade intelectual que se verifique a legislacdo do pais, ou o local onde
futuramente aquela decisdo arbitral possa vir a ser executada, pois as
convengbes internacionais (entre elas destacam-se a Convengéo
Interamericana sobre Arbitragem Comercial firmada na cidade do Panama
em 1975, e, a Convencéo Internacional sobre Reconhecimento e Execucéo
de Sentencas Arbitrais Estrangeiras firmada em Nova lorque em 1958, em
vigor no Brasil por forca do Decreto n° 4.311/02) estabelecem que um dos
motivos de indeferimento do reconhecimento e execugcao de sentenca arbitral

estrangeira, tal como previsto no art.V,2 alinea “b”, é o de a sentencga arbitral



alienigena ofender a ordem publica do pais onde se pleiteia o
reconhecimento. Assim é importante verificar a legislagdo do outro pais para
ver se aquela questdo é suscetivel de ser dirimida por arbitragem, quando o

contrato esta sendo elaborado, para evitar problemas no futuro.

Assim, convém reiterar que as categorias de controvérsias, na area da
propriedade intelectual, que estariam excluidas de apreciacdo por
arbitragem, dependem de cada ordenamento juridico. Ha de ser salientado
também, em ambito internacional e a luz do art. Il, 3 da CNY, que quando o
Judiciario de um pais que subscreveu esta Convengao recebe uma questao
que preveja a arbitragem, ele tem o dever de se julgar impedido para
analisar aquela questdo e remeter as partes a arbitragem. Recentemente, foi
veiculado na imprensa questado envolvendo arbitragem no setor publico, o
caso da Copel. Trata-se de empresa paranaense que ao entabular o contrato
previu a arbitragem para solucionar futuras controvérsias nomeando a Corte
Internacional de Arbitragem CCIl. Uma parte invocou a existéncia de
impedimento da ordem publica, alegando que as questbes n&o eram
suscetiveis de serem arbitraveis e por envolver o Estado. Em decorréncia
ajuizou medida de urgéncia para sobrestar a arbitragem instaurada, o que foi
deferido em 1° grau e mantido por decisdo em agravo de instrumento
interposto perante o Tribunal de Justica do estado do Parana. A propésito,
hoje este assunto (arbitragem no setor publico) foi abordado em artigo que
elaborei para o jornal Valor Econdmico. Com efeito, a rigor e por forga do
aludido enunciado da CNY o Judiciario brasileiro estaria impedido de

conhecer a questéao.

Pode-se dizer que sao quatro os motivos ensejadores de restricdo da
arbitragem nesta area, consoante previsao legislativa e que defluiram de
estudo realizado em 1991, pela “International Association for the Protection
of Industrial Property” - AIPPI , comparando as diversas legislagcbes. Este

estudo foi complementado em 1998 com o trabalho do Prof. Lew na CCI,



sendo possivel salientar quatro motivos que poderiam restringir a utilizagéo
da arbitragem. O primeiro € a ordem publica, apesar de muitos considerarem
que a ordem publica ndo repercute no direito da propriedade intelectual,
exceto quando esses direitos afetem terceiros. O segundo é a falta de livre
disposicao das partes sobre esses direitos. O terceiro seria o efeito inter-
partes, em oposicdo ao efeito “erga omnes”. O quarto seria a jurisdigao
exclusiva reservada a Cortes e Departamentos Nacionais da Propriedade

Industrial em diversos paises.

Apos explanar aos senhores as peculiaridades presentes na
arbitragem em propriedade intelectual, passamos a abordar algumas
questbes da “arbitragem aplicada”, ou seja, trataremos dos aspectos
operacionais da arbitragem. A arbitragem tem atrativos extremamente
importantes, principalmente para a area da propriedade intelectual, em que
muitas vezes os contratos sdo de longa duragdo, e os eventuais conflitos
surgidos precisam ser resolvidos rapidamente para que a relagado contratual
nao esvaneca. O primeiro deles é a questdo da rapidez, da celeridade, em
que se pode resolver uma questdo submetida a arbitragem comparada com
a demanda judicial. O tempo médio de uma arbitragem nas Cémaras é de
sete meses, inclusive para questbes complexas. A mesma questao
submetida ao Judiciario, na melhor das hipéteses, para obter sentenca final
demandaria, no minimo, dois anos. O outro atrativo da arbitragem ¢é a
especialidade, pois os arbitros nomeados pelas partes tém experiéncia na
questdo. Assim, pode-se efetuar economia de tempo e dinheiro (com
honorarios de perito, por exemplo). Numa arbitragem em que os arbitros sao
técnicos, ndo ha a necessidade de contratar peritos para esclarecer os
aspectos técnicos, pois os arbitros dominam essa questdo. As partes se
quiserem, podem nomear assistentes técnicos para opinar e auxiliar os

arbitros, mas a decisao sobre a matéria sempre sera privativa dos arbitros.



Outra questao pratica que merece ser ressaltada é a constatacado de
clausulas arbitrais deficientes, isto &, clausulas arbitrais que nao fornecem os
requisitos suficientes para instaurar imediatamente a arbitragem. S&o as
denominadas clausulas patoldgicas, que fara incidir um contencioso parasita,
pois havera de ser pesquisada a real intencdo das partes, e muitas vezes
devera ser acionado o art. 7° da Lei, pois a arbitragem sera instituida em
juizo. Estaremos diante de clausula arbitral vazia. As clausulas arbitrais
vazias ou cheias constituem conceitos firmados pela jurisprudéncia do
Pretério Excelso, abordadas no incidente de inconstitucionalidade que
analisou alguns dispositivos da Lei de Arbitragem. O Ministro Nelson Jobim,
em seu voto, dedicou acurado estudo ao assunto. A clausula arbitragem
cheia é uma clausula que fornece os elementos para instituir uma
arbitragem. Nas arbitragens administradas as instituicbes possuem as
denominadas clausulas-padréao, ou clausulas-tipo que podem ser utilizadas
no contrato. Também as partes podem completa-las com outras
especificidades. Mas, sob esta otica, surge a indagagao sobre quais seriam
0s requisitos minimos para a clausula de arbitragem ndo ser considerada
vazia. Uma clausula de arbitragem tem que ter como requisito minimo a
forma de nomeacéo de arbitros, e como devo convocar a outra parte para
instituir a arbitragem. Pode, inclusive, fazer uso da arbitragem diferida, isto &,
indicar um terceiro para nomear arbitros. Note-se que auséncia da
estipulagdo das regras procedimentais pelas partes, nao impedira o
processamento da arbitragem, pois serdo supridas pelo arbitro, a teor do
disposto na Lei. Alias, na lei de arbitragem ndo encontraremos nenhum
artigo que trate de procedimento (ao contrario do que dispunha a lei
revogada que supletivamente regulava a questdo). A atual Lei de arbitragem
fixa os principios juridicos que necessariamente deverao ser observados, ao
determinar no art. 21, § 2° a prevaléncia dos principios da igualdade de
tratamento das partes, do contraditério e da livre convicgdo do arbitro. O

processo arbitral sera pautado por esses trés principios.



Enfim, se nos estivermos diante de uma clausula arbitral vazia
deveremos propor a demanda judicial estabelecida no artigo 7° da Lei para
instituir a arbitragem. Na melhor das hipéteses esse procedimento judicial
demandara seis meses, adiando, portanto, durante esse periodo, a
instauracdo da arbitragem. Alias, podemos observar que uma clausula
arbitral mesmo que vazia impedira a parte de propor a demanda no judiciario
( para discutir o mérito) pois uma das principais caracteristicas da nova Lei
de Arbitragem foi conferir efeito vinculante a clausula compromissoéria. Vale

dizer, o Judiciario estara impedido de analisar a questao (art. 41).

Outro problema que se tem verificado com certa freqléncia na pratica
sdo clausulas de arbitragem e clausulas de eleicdo de foro incluidas juntas
no mesmo contrato. Todavia, estas s&o excludentes. N&o se pode inserir
uma clausula de arbitragem no contrato e ao mesmo tempo dispor sobre a
eleicdo de foro judicial. Pode-se assim proceder desde que esteja
perfeitamente esclarecido e delimitado no contrato que para tais questdes as
partes reportar-se-d0 a arbitragem e, para outras, o foro judicial. A
cumulatividade de clausula de arbitragem com de elei¢gao de foro judicial s&o
clausulas contraditorias, inserindo-se no rol das clausulas patologicas.
Nestes casos sera perquirida qual foi a real intencdo das partes, pretendiam
a arbitragem ou o foro judicial para solucionar eventuais controvérsias. Esta
questdo, caso ndo haja consenso das partes, sera dirimida no Judiciario, a
menos que o tribunal arbitral que venha a ser instalado tenha condicées de
efetuar uma interpretagdo segura da real intengdo das partes, verificando
inclusive as eventuais minutas por ocasido em que o contrato foi elaborado.
Enfim, detivemo-nos a relatar esses fatos, para demonstrar a problematica
que envolve uma clausula arbitral omissa ou contraditéria e que, reitere-se,

sera responsavel pela instauragdo de um contencioso parasita.

Conceito novo introduzido com a lei de arbitragem encontra-se

disciplinado no art. 3° da Lei ao dispor sobre a convengao de arbitragem, que



tanto abarca a clausula compromisséria como o compromisso arbitral. Estes
sao espécies daquela. A clausula compromisséria € aquela clausula inserida
num contrato que substitui a clausula de elei¢cao de foro (art. 4°). Por sua vez
o0 compromisso arbitral pode existir quando as partes nada dispuseram a
respeito no contrato, mas surgida a controvérsia decidem firmar o
compromisso arbitral. Verifica-se, na pratica, que o compromisso arbitral tem
sido utilizado, com certa frequéncia, para solucionar questbes que se
arrastam por anos no Judiciario, sem decisao definitiva. As partes, de comum
acordo, desistem da demanda judicial, firmam o compromisso arbitral e
transferem a decisdo da demanda ao tribunal arbitral, priorizando a
celeridade e rapidez do processo. Este procedimento tem sido muito adotado
na area empresarial. Recentemente atuei como advogada numa questdo que
ja estava ha quatro anos em primeira instancia e se perspectiva de deciséao
final. As partes (empresas) queriam continuar com atividades conjuntas, mas
aquele processo estava realmente incomodando. Houve a desisténcia das

acoes e se resolveu a questdo em sete meses na arbitragem.

Voltando agora para a area propriedade intelectual, observamos que
a “American Bar Association - ABA”, em 2000, adotou iniciativa interessante
na area da propriedade intelectual, ao expedir recomendacgdes de incentivo
as denominadas “Alternative Dispute Resolutions — ADRs” . Importa observar
que no Codigo de Responsabilidade Profissional da ABA encontra-se
disposto que “os advogados tem o dever ético de aconselha sobre as amplas
possibilidades da resolugao apropriada das disputas e ndao somente a judicial
“. Este € um norte orientador extremamente interessante, e nés, advogados,
precisamos estar conscientes e perfeitamente habilitados para aconselhar e
assessorar nossos clientes a utilizarem outros meios de solugao de disputas,
demonstrando que nao é s6 na porta de Judiciario que devemos bater, mas
que ha outras possibilidades, tais como, a mediagcdo, a conciliacédo e a
arbitragem. O advogado do século XX| tem que estar consciente que ele

deve deixar a armadura de gladiador para usar a vestimenta de um



cavalheiro do século XXI, deve ser um negociador. Esta € a tendéncia
universal da nossa profissdao. A mediacdo e a conciliacdo sdo formas auto-
compositivas de solugcbes de controvérsias, nas quais as partes, elas
mesmas vao chegar a um acordo. Por sua vez a arbitragem € uma forma
heterocompositiva de solugdo de conflitos, em que um terceiro, arbitro (ou
arbitros) nomeado pelas partes, independente e imparcial, solucionara a
controvérsia. A Lei de Arbitragem brasileira € uma lei moderna, tendo como
paradigma a Lei Modelo da Comissdao das Nagbes Unidas para o
Desenvolvimento do Direito Internacional Mercantil (conhecida pela sigla em
inglés UNCITRAL) e outras legislagdes. A Lei € muito flexivel, permite da
escolha lei aplicavel, esclarecendo definitivamente a celeuma instaurada em
torno do art. 9° da Lei de Introdugédo ao Cdédigo Civil — LICC (se era preceito
de ordem publica ou regulava a questdo supletivamente). Ademais, o
Judiciario brasileiro vem outorgando a seguranga necessaria para que a
arbitragem possa ser utilizada, reconhecendo, com serenidade, a

colaboragao que a justiga arbitral pode prestar na administragdo da Justica.

Para finalizar saliento que o artigo sobre arbitragem em propriedade
intelectual mencionado, elaborado em 1995, encontra-se disponivel na web

em www.camaradearbitragemsp.org.br. Evidentemente, naquela época a

arbitragem encontrava-se regulada no Codigo de Processo Civil, mas afora
aquelas peculiaridades, as demais consideracdes estao perfeitamente atuais,

haja vista que a analise fora empreendida a luz do direito comparado.

Muito obrigada pela atengéo de todos.

Selma Ferreira Lemes
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