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A Arbitrabilidade dos Litigios Transnacionais de Propriedade Industrial -
Uma leitura a partir do ordenamento juridico portugués

Suzana Santi Cremasco'

Sumadrio: 1. Consideragdes iniciais. 2. A arbitragem como método de solugio de
controvérsias. 3, A arbitrabilidade dos litigios em matéria de propriedade industrial,
3.1. As vantagens da utilizagdo da via arbitral para a solugdo de controvérsias nesta
tematica. 3.2. As razdes da tendéncia a judicializagdo dos litigios em matéria de
propriedade industrial. 4, O tratamento dispensado a arbitrabilidade dos direitos de
propriedade industrial pelo regime juridico portugués. 4.1. A disciplina constante
no Cddigo de Propriedade Industrial. 4.2. A novidade encampada pela Lei n.°
62/2011 de 12 de dezembro. 5. Conclusio. 6. Bibliografia.

1. Consideragdes iniciais

Por propriedade intelectual entende-se o conjunto de direitos decorrentes da
apropriacdo, pelo homem, dos produtos da sua atividade criativa ou inventiva
nos campos industrial, cientifico, literario ¢ artistico. Esse conjunto de direitos
se divide em dois grandes grupos: de um lado, {(a) a propriedade industrial - que
compreende as inveng¢des, marcas, modelos de utilidades, indicagbes geograficas,
desenhos industriais, topografia de circuitos integrados e obtengéio de vegetais - e,
de outro, (b) a propriedade literaria e artistica - que engloba os direitos de autor, os
programas de computador e os direitos conexos?,

Tanto no que pertine a propriedade industrial, guanto no que toca a propriedade
literdria e artistica, a criagdo de um regime juridico, com o estabelecimento de
normas legais para a sua protegfio, em carater global, tem por escopo, essencialmente,
inibir e corrigir a existéncia de lesdio, desvio ou abuso praticado por terceiros contra
a atividade intelectual, através da instituigfio e garantia para o cador, inventor ou
artista de um direito de controle exclusivo do uso da sua criagfio, invengdo ou obra,
por tempo determinado.

Busca-se, com isso, por um lado, “dar expressio legal aos direitos morais e
patrimoniais dos criadores em suas criagdes ¢ garantir os direitos do pablico de

1 Doutoranda em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, Mestre em Dirgito
Processual Civil pela UFMG. Professora Coordenadora do NEArb - Nicleo de Estudos em Arbitragem.
Membro do IBDP - Institute Brasileiro de Direito Processual e do CBAr - Comité Brasileiro de
Arbitragem. Advogada.

2 BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Poro Alegre:
Livraria do Advogado, 2000, p. 53.
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acesso 2 elas™ e, por outro, “promover, como um ato deliberado de politica de
Governo, a criatividade, a divulgagiio e a aplicagio dos seus resultados e encorajar
o comércio justo, que contribui para o desenvolvimento econdmico e social™.

Destarte, assegurar a protegio dos direitos de propriedade intelectual é medida
fundamental para que o inventor, criador ou artista sinta-se estimulado a prosseguir
com o seu trabalho, ciente e consciente de que ofs) Estado(s} no(s) qual(is} o
direito de exclusivo for garantido ira{ao) (a) reconhecé-lo frente a terceiros, (b)
possibilitar o seu controle pelo titular por um dado periodo de tempo e (c) permitir
a sua difusdo para o publico em geral de forma segura, com a correspondente
conirapartida pecunidria.

A tutela dos direitos de propriedade intelectual apresenta-se, assim, como vetor
essencial para a manutengio de um processo continuo de cria¢do e invengdo entre
os membros da comunidade mundial, indispensivel para o alcance de progresso
cientifico, tecnolégico e artistico permanente da humanidade, o que, por sua vez, é
de interesse de toda coletividade®.

Embora a necessidade ¢ mesmo a existéncia incipiente de tutela dos direitos
de propriedade intelectual remonte a tempos antigos®, a disciplina da protegdo
dessa modalidade de direitos que hoje estd presente nos principais ordenamentos
Juridicos existentes - inclusive o brasileiro € o portugués - ¢é proveniente de
Convencdes e Tratados Internacionais como a Convengdo de Paris de 18837 ¢ a

3 WIPO - The Word Intellectual Property Organization. The concept of intellectual property..
Disponivel em <hitp://www.wipo.int/export/sites/iwwwiabout-ip/en/iprm/pdfich L .pdf>. Ultimo acesso
em 04/02/2012, p. 03, em tradugde livre da autora.

4 WIPO - The Word Intellectual Property Organization. The concept of intellectual property..
Disponivel em <htty://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/enfiprmy/pdiich | pdf>. Ultimo acesso
em 04/02/2012, p. 03, em tradugdo livre da autora.

5 Quanio a esse aspecte, precisas 530 as consideragdes do Prof. Jodio Paulo Remédio Marques,
quando afitma que: “O direito-liberdade 4 investigagdo cientifica & uma projecciio do direito-liberdade
4 criagdo cientifica, ambas protegidas pela Constituigiio. O progresso cientifico, incentivado e apoiado
pelo Estado em beneficio da comunidade, para além dos interesses egoisticos dos investigadores,
garante a difusdo e a circulagdo da informagdo e do conhecimento cientifico. E a Constituigio também
impde como tarefs dos poderes piblicos a promogio da ciéncia e da investigagio cientifica e tecnoldgica
em beneficio do interesse geral”. In: Biotecnologiafs) e propriedade intelectual, v. 1. Dissertagio para

doutoramento em Ciéncias Juridico Empresariais na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Coimbra, 2005, p. 13.

6 A esse proposito, a Profa. Carla Eugénia Caldas Barros aponta que, embora j4 na Grécia
antiga houvesse um reconhecimento do autor e um “louvor de seus talentos”, inclusive com o
estabelecimento de “san¢des morais da sociedade, que excluia o plagiador dos meios intelectuais™,
pois considerava o plagio “tdo reprovivel quanto os furtos”, foi apenas em Roma que surgiu a forma
Juridica dos direitos autorais. Durante a ldade Média, esses direitos passaram para as mios da lgreja e,
em 1557, foi outorgada pela Realeza 3 Associagiio dos Donos de Papelarias e Livreiros, na Inglaterra,
onde, lambém, em 1710, foi editada a primeira lei que outorgou ae criador o direite exclusive sobre um
livro por 14 anos e, se o autor ainda estivesse vivo quando o direito expirasse, poderia renovar o dirgite
por mais 14 anos. In: Manual de direito da propriedade intelectual. Aracaji: Evocati, 2007, p. 467.

7 A Convencdo de Paris de 1883 foi responsivel por criar o Sistema Intemnacional de
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Convengio de Berna de 1886® que foram responsaveis por trazer o tema ao cendrio
juridico mundial.

Foi, porém, com a Convengdo de Estocolmo de 14 de julho de 1967° - que
instituiu a WIPO comeo agéncia especializada das Nagdes Unidas para propriedade
intelectual - e, ainda e sobretudo, mais recentemente, com a assinatura do Acordo
TRIPs", ao final da Redada do Uruguai, em 1994, que a protegdo da propriedade
intelectual passou a contar com um tratamento mais adequado e sélido no cenério
mundial. Isso ocorreu na medida em que esses diplomas foram responsaveis
por introduzir uma disciplina juridica que ndo apenas reconhece a existéncia
dessa ordem de direitos, outorgando-lhes prote¢do, mas, igualmente, estabelece
mecanismos eficazes de aciio e de soluciio de controvérsias, que impdem sangdes
de natureza civil, criminal e administrativa em caso de sua violagio e que sao
extensivos, de modo uniforme, a todos os seus signatarios.

Com efeito, quando se pensa na protegdo e tutela de direitos de propriedade
intelectual, evidentemente que o que estd em causa € ndo s0 o reconhecimento
do direito material (ou substantivo) de propriedade intelectual, com todos os seus
consectrios, mas, também, a existéncia de mecanismos processuais que, sempre
que necessario, se mostrem capazes de assegurar essa tutela, através da defesa
do direito ameagado ou violado e da conseqiiente imposi¢éo de responsabilidade
pela infragdo eventualmente praticada, tanto em dmbito interno, quanto no dmbito
internacional.

Esse sistema de protegdo e de solugdo de controvérsias € o ponte de partida
da nossa discussdo. Isso porque, quando se tem em conta 0S mecanismos para

Propriedade Industrial e representov a primeira tentativa de uma harmonizagio intemacional dos
diferentes sistemas juridicos nacionais relativos ao tema.

8 A Convengdo de Berna de 1886 instituiu & protego das obras literarias e artisticas, ao
promover o reconhecimento do direito de autor entre nagdes soberanas.

9 A Convenciio de Estocolmo de 1967 foi responsdvel por promover a (Oltima revisio na
redagio da Convengéio de Paris de 1883. Antes disso, o texto j4 havia sido objeto de revisdo pelas
Convengdes de Bruxelas de 14/12/1900, de Washington de 02/06/1911, da Haia de 06/11/1925, de
Londres de 02/06/1934 e, finalmente, de Lisboa de 31/10/1958.

10 O Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights « ou, simplesmente,
Acordo TRIPs - integra o conjunto de acordos assinados ao final da Rodada do Uruguai, em 1994, na
mesma oportunidade em que foi criada a Organizagho Mundial do Comércio. Competiu aos Estados
Unidos - com o apoio, sobretudo, do Japio e da Unido Européia - a iniciativa de vincular as politicas
de comércio interacional 4 padréies de respeito a propriedade intelectual, como forma de protego das
suas corporagdes frente 3 pirataria mundial. Desde entdo, a ratificagio do Acordo TRIPs passou a ser
requisito obrigatério para a filiagio de qualquer pais & OMC, sendo, portante, um grande incentivo a
adogio de regras rigorosas no tocante 4 protegdo da atividade intelecrual. Por conta disso, ainda hoje,
se diz que o Acordo TRIPs & o principal instrumento multilateral existente para a tutela global da
propriedade intelectual. A propésito do Acordo TRIPs, cft GERVAIS, Daniel. The TRIPS agreement
: drafiing history and analpsis. 3. ed. London: Sweet and Maxwell, 2008; ¢ MARQUES, Jodo Paulo
Fernandes Remédio. Anuencia prévia : a ilicitude da interferencia da autoridade sanitiria brasileira nos
procedimentos de patenteabilidade de farmacos. In; Acsas de Derecho Industrial y Derecho de Awtor, v.
31. Madrid: Marcial Pons, 2010-201(, pp. 373-400.

17%
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efetivacdo da tutela da propriedade intelectual - e, de modo especial, na sua
modalidade industrial - normalmente se pensa na tutela estatal, decorrente da
intervenc¢o de 6rgédos administrativos especificos de cada pais - como € o caso do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - ou de 6rgéos do Poder Judiciario.

Nio se tem em conta, pelo menos em principio, o recurso a outros métodos de
solugio de litigios como a congciliagio, a mediagdo, os comités de resolugio de
disputas e, quanto aquilo que ¢ objeto de investigagio deste trabalho, a arbitragem,
cujo uso tem se acentuado nos ultimos anos, notadamente em conflitos de carater
transnacional,

2. A arbitragem como método de solugéo de controvérsias

A arbitragem é um dos métodos que a ordem juridica pde a disposigio dos seus
jurisdicionados com vistas a solucionar as controvérsias existentes. De fato, da
mesma forma que a parte € livre para recorrer ao Poder Judicidrio e solicitar a
tutela estatal para a prote¢io dos seus interesses ou, ainda, para transigir a respeito
de um conflitc e, mediante concessdes reciprocas, encerra-lo, a legislagio em
vigor também lhe permite delegar a um terceiro, um particular, essa solugio.
“Isto corresponde a uma inegavel manifestacio do poder de autodeterminagio da
vontade das pessoas: o submeter, pelos contraentes através de uma convengéio de
arbitragem, a resolugdo de um litigio a um tribunal arbitral™!.

A arbitragem, assim, nada mais ¢ do que mecanismo de composigao de conflitos
por forga do qual pessoas fisicas ou juridicas, piblicas ¢ privadas, desde que
capazes de contratar ¢ mediante consentimento reciproco, confiam o julgamento
de litigios relativos a direitos disponiveis a um tribunal formado por um ou mais
arbitros, terceiros imparciais, especialmente escolhidos para esse fim ¢ indicados
pelas partes ou ndo.

E um método de solugdo de conflitos de interesses, na medida em que estabelece
um modo de agir, um caminho a ser percoIriclo desde a constatagdo de que ha uma
controvérsia entre duas ou mais pessoas que precisa ser resolvida até o alcance da
solugdio que, espera-se, seja a mais adequada e a mais justa para aquela situagio,
Contempla, pois, uma série de atos coordenados, encadeados, preestabelecidos,
vinculados e coesos, que tm como Unica finalidade a composigiio do litigio
existentes, a qual vai se dar pelas mdos de terceiro(s) estranho(s) ao conflito,
iddneo(s) e imparcial(is). A atuagio desse(s) terceiro(s) faz com que a arbitragem
insira-se entre os chamados métodos heterocompositivos de solugio de
controvérsias.

A arbitragem é, outrossim, uma modalidade especial de solugdo de entraves
que, embora prestigie, na sua esséncia, a capacidade e a autonomia da vontade das
partes envolvidas no conflito, no caso do ordenamento juridico portugués pode

11 MARQUES, Jodo Paulo Femandes Remédio. Ac¢do declarativa é luz do Codige revisto,
3.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, pp. 51.
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assumir tanto o carater voluntario - quando o método € escolhido livremente pelas
partes para solucionar o litigio existente entre elas por meio de uma convengdo
de arbitragem - como o cariter necessario - quando o legislador impde as partes o
recurso 4 arbitragem.

Disso decorre que, na sistematica portuguesa, exige-se para a utilizagio da
arbitragem a existéncia de disposi¢do legal que determine o uso de arbitragem,
se for o caso de arbitragem necesséria ou, se se tratar de arbitragem voluntaria, a
existéncia de convengdo de arbitragem valida entre os litigantes', o que inclui, por
certo a arbitrabilidade do litigio.

E de se destacar que, no caso do ordenamento juridico portugués, salvo as
excecdes constantes no Capitulo IX da Lei de Arbitragem Voluntaria, “sdo aplicaveis
a arbitragem internacional, com as devidas adaptagdes, as disposicdes relativas a
arbitragem interna” (art. 49°, n. 2), sendo certo que, por arbitragem internacional
entende-se aquelas que pdem em jogo interesses do coméreio internacional. “Esta
nogdo ampla de arbitragem internacional compreende ndo apenas as arbitragens
cujas partes se encontrem estabelecidas em paises diferentes, mas também aquelas -
embora apresentem conexdes com um s6 pais - versem sobre litigios emergentes de
operagdes econdmicas que envolvam a circulagio de produtos, servigos ou capitais
através das fronteiras™" e que, por evidente, notadamente no caso da circulagdo de
produtos, pode afetar direitos de propriedade intelectual e industrial.

Nesse sentido, se ndo se tratar de arbitragem necesséria, para que a controvérsia
existente entre as partes seja solucionada por meio da arbitragem, tenha ela carater
transnacional ou ndo, é indispensavel, em primeiro lugar, que exista entre elas
consentimento, isto ¢, acordo de vontades no sentido de que o entrave existente
serd solucionado por um tribunal arbitral especificamente constituido para esse
fim. Toda arbitragem voluntiria tem por pressuposto uma convengao arbitral,
estabelecida por meio de cldusula ou compromisso, cuja natureza é contratual.

Como acordo de vontades no qual as partes interessadas resolvem submeter
a lide existente entre elas ao tribunal arbitral, a conveng¢io de arbitragem é,
essencialmente, um negocio juridico na exata medida em que cria, modifica ¢
conserva direitos entre os seus signatarios a partir de uma manifestagdo de vontade
que é expressdo da autonomia negocial das partes.

De fato, uma vez assinada, a convengdio (a) gera para as partes o direito de

12 E o que ocorre, por exemplo, na fixagio do valor da indenizagiio por expropriagio por
utilidade publica, nos conflitos laborais coletivos decorrentes da celebrag#o, revisao ou caducidade de
uma convengio coletiva ¢ na fixagio e defini¢do dos servigos minimos que devemn ser mantidos durante
o direito de greve. Sobre o tema, cf: MARQUES, Jodo Paulo Fernandes Remédio. Acgdo declarariva
luz do Cédigo revisto. 3.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, pp. 59-60.

13 Com a ressalva de que tratando-se de arbitragem internacional, ¢ aplicével 4 validade da
convengio de arbitragem o disposto no art. 51°, da LAV,

14 MENDES, Armindo Ribeiro et af. Lei da arbitragem voluntaria anotada. Coimbra: Almedina,
2012, p. 99.
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ver o fribunal arbitral constituido e, se necessario, de ir a juizo para que isso
ocorra; (b) afasta a competéncia do juiz natural, modificando, pois, o direito
geral dos contratantes de submeter todas as lesdes ou ameagas ao seu direito ao
Poder Judicidrio; e {c) conserva as pretensdes materiais das partes, anteriores ou
concomitantes & sua assinatura. Ndo se trata, porém, de um negécio juridico comum,
mas de um negécio juridico processual, eis que “a convengdo de arbitragem produz
essencialmente efeitos processuais (atribuigio de competéncia ao tribunal arbitral
¢ excepegiio processual perante os tribunais estaduais)”,'*

O requisito da arbitrabilidade, por fim, refere-se 4 possibilidade - ou ndo -
de que uma detenninada controvérsia seja submetida a arbitragem pelas partes
interessadas. Ele decorre do fato de a arbitragem se tratar de um procedimento
privado que ndo contempla alguns tipos de disputas, para os quais a competéncia
para processamento ¢ julgamento é exclusiva das Cortes Estatais'S. Trata-se, com
efeito, da “qualidade que se aplica a uma matéria, a uma questdio ou a um litigio
que pode ser submetido ao poder jurisdicional dos arbitros, tendo em conta no s6
a natureza do objecto do litigio, como também a qualidade das partes™’.

No tocante 4 natureza do objeto do conflito (arbitrabilidade objetiva), dois sdo os
critérios fundamentalmente levados em consideragfo para a sua determinagio: (a)
a natureza patrimonial do litigio (art. 1%, n. 1, Lei 63/2011) e (b) a disponibilidade,
para além da patrimonialidade, do objeto da controvérsia (art. 1°,n. 2, Lei 63/2011).

O critério da patrimonialidade da pretenséo foi importado pelo direito portugués
do direito alemio (art. 1030°, ZPO) ¢ do direito suigo no que pertine a arbitragem
intemmacional {art. 177° n. 1, da Lei Federal de Direito Intemacional Privado), e
cinge-se ao fato de a pretensdo ser “suscepiivel de ser objeto de uma avaliagio
pecuniaria”'®,

J& o critério da disponibilidade do direito, que até ha bem pouco tempo'

15 PINHEIRO, Luis de Lima. Arbitragem transnacional - A determinacio do estatuio
da arbitragem. Coimbra: Almedina, 2005, p. 86. No mesmo sentido, ¢f.: REMEDIO MARQUES,
Jodo Paulo. degdo declarativa & luz do cddigo revisto. 3.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 51;
LEBRE DE FREITAS, José. Introdugdo ac processo civil, conceito e principies gerais. 2.ed.. Coimbra:
Coimbra Editora, 2006, pp. 70-71; e TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel. As formas de composi¢ao da
acgido fn Estudos sobre o Novo Processo Civil, 2.ed., Lisboa, 1997, p. 193,

16 E 0 que ocorre, por exemplo, com os conflitos no dmbito do direito de familia, no direito das
sucesses, no direito individual de trabalho e no direito penal.

17 OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Arbitragem de litigios com entes pitblicos. Coimbra:
Almedina, 2007, pp. 9-10.

18 PINHEIRO, Luis de Lima. Arbitragem transnacional — A determinacio do estanuto da
arbitragem. Coimbra: Almedina, 2005, p. 105.

19 O Diério da Repiiblica de 14 de Dezembro de 2011 publicou a Lei n.? 63/2011, que aprovou
a nova disciplina da arbitragem voluntdria no ordenamento juridico portugués. O nevo diploma
normativo substituiu a Lei n." 31/86 de 29 de agosto e foi responsdvel por estabelecer a mudanga no
critério de arbitrabilidade que, inspirado pelos preceitos da lei alem3 sobre arbitragem, aprovada em
1988 ¢ integrada 4 ZPO, deixou de estar atrelado exclusivamente ao cariter disponivel da questio
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figurava como regra geral no ordenamento juridico nacional (art. 1° Lei 31/86), é
adotado pela legislagdo suica em relagio a arbitragem interna (art. 5°, Concordat
Sur L’Arbitrage) e pela lei italiana {art. 806°, CPC). Além disso, também estd
imerso na legislagio brasileira, cujo art. 1° da Lei 9.307/96 € expresso ao afirmar
que “‘as pessoas capazes de contratar poderdo valer-se da arbitragem para dirimir
litigios relativos a direitos patrimoniais disponiveis”, néo obstante o art. 852 do
Cédigo Civil de 2002 admita a realizagfio de compromisso para a generalidade de
questdes de cariter estritamente patrimonial, dando a entender que adotaria um
critério misto quanto ao conteldo da conveng@o arbitral.

Se “diz que um direito ¢ disponivel quando ele pode ser ou nido exercido
liviemente pelo seu titular, sem que haja norma cogente impondo o cumprimento
do preceito, sob pena de nulidade ou de anulabilidade do ato praticado com sua
infringéncia. Assim, sdo disponiveis (do latim, disponere, dispor, pdr em varios
lugares, regular) aqueles bens que podem ser livremente alienados ou negociados,
por se encontrarem desembaragados, tendo o alienante a plena capacidade juridica
para tanto”.2

A disponibilidade dos direitos que siio objeto de discussdo se relaciona, portanto,
4 ampla liberdade do individuo que for seu titular de fazer aquilo que bem lhe
aprouver em relagéo a eles, inclusive a sua negociagio e alienagdo, na medida em
que nao hé qualquer disciplina normativa, nenhum comando imperativo que limite
a autonomia da sua vontade.

Quanto ao requisito da arbitrabilidade relacionado 4 qualidade dos sujeitos
envolvidos na controvérsia (arbitrabilidade subjetiva), a questio toca,
essencialmente, a (im)possibilidade de o Estado e as demais pessoas coletivas de
direito pablico figurarem como partes no procedimento arbitral.

Destarte, na sistematica juridica modema, a questiio da arbitrabilidade dos litigios
relativos a relagdo de direito pablico estd entre as mais complexas e controvertidas,
tanto quando o que estd em foco sdo (a) conflitos decorrentes de relagdes entre o
particular e o Estado no exercicio da sua autoridade, mas no dominio do direito
privado - como ocorre nos direitos de propriedade industrial - como quando o
objeto da discussdo refere-se a (b) litigios entre o particular ¢ o Estado, no dmbito
do direito pablico.

Afinal, num primeiro momento, poderia causar espécie a possibilidade de o
Estado e as pessoas juridicas de direito piblico, com todas as particularidades
que lhe sdo inerentes - notadamente a protegdo do interesse publico - subtrairem-
se a jurisdigdo estatal para entregar a solugdo dos seus litigios a juizes privados.
E, se por um lado é hoje certa “a abstracta admissibilidade da submissdo desses
sujeitos & via arbitral, € ultrapassado mesmo o tradicional dogma da interdi¢do da

submetida 4 arbitragem e passou a ser pautado, em primeire plano, pela natureza patrimonial (art. 1°, 1)
e, apenas secundariamente, pela transigibilidade do objeto do litigio (art. 1°, 2).

20 CARMONA, Carlos Alberto, Arbitragem e processo: um comentdrio 6 Lei n. 9.307/96.3 ed.
rev., atval. e ampli. - Sio Paulo: Atlas, 2009, p. 38,
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arbitragem no campo juridico-publico, o debate em tomo do tema deve deslocar-
se para o plano da concreta configuragdo e limites do recurso a arbitragem pelos
entes publicos™?,

3. A arbitrabilidade dos litigios em matéria de propriedade industrial

3.1. As vantagens da utilizagdo da via arbitral para a solu¢iio de controvérsias
nesta tematica

Quando a questdo em foco € a arbitrabilidade dos litigios decorrentes de direitos
de propriedade intelectual - e, especialmente, no que pertine 2 propriedade
industrial - ainda que sejam inlimeras as questdes a ela inerentes, o primeiro
ponto a se considerar sdo as vantagens que a arbitragem pode representar para a
solugdo das controvérsias oriundas desta tematica. E, aqui, sdo trés os aspectos que
mais se destacam, a saber: (a} a confidencialidade quanto ao conteiido discutido
no procedimento, tanto quanto & dados € informagdes, quanto a documentos, (b)
a celeridade com que se alcanga o encerramento do litigio e (c) a especialidade
técnica dos responsaveis pelo julgamento de conflito,

A regra da confidencialidade da jurisdi¢do arbitral € uma caracteristica que se
contrapde ao principio da publicidade que € inerente a jurisdi¢iio estatal. De fato,
a publicidade do processo judicial & uma exigéncia constitucional (art. 206°, CRP)
que tem por objetivo assegurar o controle publico da administragdo da justica e,
assim, garantir que o Poder Judicidrio atue com independéncia e imparcialidade
na promogdo de um processo justo e efetivo. Nas ligdes do Prof. Jodio Paulo
Remédio Marques, “este principio processual assenta na idéia de controlo popular
dos tribunais, que sdo, como se sabe, érgios de soberania: permite combater a
desconflanga na (independéncia e imparcialidade) administragio da justica;
¢ permite reforgar a legitimidade democratica que se revestem as decisdes dos
tribunais, embora os juizes nfio sejam eleitos por sufragio directo e universal™®.

E certo - & ndo se desconhece aqui - gfie na esteira do que determina o art.

21 OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. drbitragem de litigios com entes ptiblicos. Coimbra:
Almedina, 2007, p. 1.

22 Quanto a este aspecto, anota Bemard Hanotiaw: “Em geral, admite a legislagio a
arbitrabilidade dos litigios em matéria de propriedade intelectual? Em todas as matérias ou apenas em
algumas delas? Se a arbitrabilidade ¢ geralmente reconhecida, quais sfo os seus limites? Em particular,
podem os drbitros julgar os litigios relativos & validade do titulo de propriedade industrial? No caso
afirmativo, essa competéncia limita-se 3 uma decisiio a titulo incidental ou prévio? Ou pode o tribunal
arbitral julgar igualmente a questdo a titulo principal? E, no caso afirmativo, essa competéncia limita-se
as paries na arbitragem ou tem igualmente efeito erga omnes? In: HANOTIAU, Bernard. L acbitrabilité.
Recueil des Cours de lAcadémie de Droit International, L. 296, a. 2002, p. 202, em tradugio livre da
autera.

23 REMEDIO MARQUES, JSodo Paulo. dcgdo declarativa & huz do codigo revisto. 3.ed.
Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 220.
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20°, n. 3, da Constitni¢io da Repiiblica, a lei deve definir e assegurar a adequada
protegéo do segredo de justica, o que, por sua vez, estd inserto no art. 168°, n. |, do
Codigo de Processo Civil e refere-se a situagdes em que a divulgagio do conteado
dos autos pode causar dano a dignidade das pessoas, a intimidade da vida privada
ou familiar, & moral piblica ou comprometer a eficicia da decisdo que vier a ser
proferida nos autos.

As limitagdes previstas na legislagio processual ndo abrangem, em principio,
causas que versem sobre propriedade industrial - sobretudo apds a publicagio do
pedido no Boletim de Propriedade Industrial (art. 29, n. 5, CPI) - mas nas quais ha
sim - e mesmo a priori - questdes ligadas a segredos de mercado que, por vezes,
precisam ser tuteladas. Com efeito, ¢ dificil encontrar uma agdo relacionada a
propriedade industrial que ndo envolva a apresentagiio - quando ndo a discussio
- de informagdes estritamente confidenciais, dados sigilosos, segredos de criagio,
produgéo e desenvolvimento,

Nesse contexto, a opgéo por um processo piblico poderia comprometer
esses segredos revelando, por vezes, detalhes técnicos que confeririam ao seu
detentor uma vantagem concorrencial™. Além disso, n3o ha come negar, também,
que “a noticia de litigios tem impacto direto na opinido de investidores, incluindo-
se, mas ndo se limitando a este, o seu grau de confianga na companhia, e dos
consumidores”?,

Disso decorre que a escolha de um método que, como a arbitragem, possibilite
a preservagio do sigilo das questdes nele tratadas pode representar um diferencial
consideravel para as partes envolvidas no conflito.

O mesmo se pode dizer quanto a questio da especialidade, decorrente da
possibilidade de escolha pelas partes de experts nas tematicas que estio em
discussio e julgamento como arbitros,

A propriedade industrial € um campo cujos conflitos normalmente envolvem
questdes técnicas de grande complexidade. Por conseguinte, a escolha de arbitros
que detenham um conhecimento especifico no tema - e, portanto, capacidade
técnica subjetiva - pode representar consideravel economia de tempo e de recurso,
que, caso contrario, seria empregado na contratagdo de terceiros especialistas, tal
como ocorre na justiga estatal com peritos e assistentes técnicos, com o agravante
de seus laudos e pareceres ndo serem vinculativos, na medida em que, a decisio
final sobre a controvérsia, competira, sempre, ao julgador, seja ele juiz ou arbitro,

Por fim, quanto a celeridade, trata-se, sem divida, de uma das principais vantagens
da arbitragem em relagfio 4 justica estatal, sobretudo em matéria de propriedade

24 A propdsito do paralelo entre o direito da concorréneia € a titularidade de direitos de
propricdade intelectual, sob o viés do interesse péblico, cf: REMEDIO MARQUES, Jode Paulo
Fernandes. Propriedade inteliectual e interesse publice. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra, v. LXXIX, Coimbra, pp. 293-354.

25 EICHIN-AMARAL, Pedro. Arbitragem Internacional em Propriedade Intelectual. Rewvista
Brasifeira de Arbitragem, Porio Alegre, v. 4, n.13, p. 07-23, jan./mar. 2007, p. 20.
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industrial. Isso ocorre por duas razdes: (a) o fato de que, nesta seara, os contratos, conirovérsia guarda relagdes com matérias essencialmente obrigacionais - e, por
normalmente, sdo de longa duragiio e, portanto, da necessidade de que os conflitos conseguinte, de inicio - inequivocamente arbitraveis, como é o caso dos contratos
eventualmente existentes sejam solucionados de forma célere para que a relagéo de licenga para exploragio de patentes, cessio de uso de marcas e franquia.
contratual ndo se perca®™; e (b) porque “hoje, a tecnologia avanga rapidamente, Quanto ao primeiro ponto, nos parece que, em principio, as questdes existentes
enquanto que o mesmo ndo se pode dizer a respeito da resolucéio de conflitos entre os particulares e o Estado, quando transcendem os limites do direito privado
estatais”?. Desse modo, as celeumas a ela relativas devem ser solucionadas com e impactam terceiros - como ocorre, sobretudo, com a validade ou invalidade de
a maxima agilidade possivel a fim de nio inviabilizar a propria contribuigdo que a um exclusivo concedido - deveriam ser debatidas e decididas apenas perante os
criagiio ou inovagio poderiam proporcionar para a sociedade - €, em conseqiiéncia, orgdos estatais.
a valorizagio do seu titular - em razéo do decurso excessivo de tempo. E trés séio as razdes fundamentais que justificariam a exclus@o® destas tematicas da

Tratando-se de arbitragem transnacional, a esses trés aspectos, deve seracrescido, arbitragem: (a) a eficdcia erga omnes da decisdo que aponta a validade ou invalidade
também, o critério da independéncia, na medida em que a arbitragem se apresenta do direito de exclusive, que, por certo, ndo estd ao alcance ao procedimento arbitral;
como um institute auténomo, que nfo necessita da interferéncia estatal para alcangar (b) o fato de os direitos serem atribuidos, com exclusividade, por ato soberano do
a justica. De fato, especialmente no contexto do comércio internacional, no qual Estado - emanado de érgfios competentes para tanto, como € o caso do INPI - que
os conflitos oriundos de propriedade intelectual e industrial podem se originar, a nio poderia ter a sua soberania afrontada por atos de entidades privadas, como o
existéncia de subordinagiio ao Poder Judicidrio é extremamente indesejavel, na sio os tribunais arbitrais, e (c) a existéncia de interesse publico relacionado com o
medida em que poderiam levar & alegagio de parcialidade ou favorecimento na tema, considerando, sobretudo, os impactos econdmicos decorrentes da decisdo™.
decisdo que fosse ao final alcangada. Diferente seria a solugdo, contudo, quando o que estivesse em causa séo litigios

oriundos de contratos relativos a direitos de propriedade industrial, nos quais se
questionasse, por exemplo, a sua interpretagfio, validade, exiingdo ou mesmo a

3.2. Asrazdes da tendéncia a judicializago dos litigios em matéria de propriedade responsabilidade contratual decomrente do seu eventual descumprimento. Néo
industrial existiria, destarte, “qualquer obstaculo a sujei¢io da arbitragem de quase todos os
litigios emergentes de contratos [relativos a propriedade industrial], nomeadamente
A despeito das vantagens inequivocas quanto a sua utilizagdo como método de no que concerne a interpretagdo e execugfio da maioria das suas clausulas™'. O
solugdo de controvérsias em matéria de propriedade industrial, a questio relativa tratamento da controvérsia, aqui, deveria ser exatamente o mesmo dispensado a
a arbitrabilidade dessa modalidade de direitos deve ser tratada sob dois aspectos qualquer outra modalidade contratual.
distintos, de forma a permitir a analise, em dois momentos, do “receio em admitir Nesse contexto, como explicar, entdo, o receio perceptivel que ainda existe na
a resolugdo privada de litigios relativos a direitos atribuidos por acto de Direito utilizagfio da arbitragem como método de solugio de conflitos de propriedade
publico, bem como a circunstancia de os efeitos da decisio potencialmente
afectarem terceiros exteriores a convengio de arbitragem, que tém explicado a 29 Cumpre esclarecer que tais questdes poderiam vir a ser enfreniadas pelo tribunal arbitral,

Lo . . o [ - como matéria prejudicial e com eficacia apenas inver partes, coso fossem abordadas como condicionantes

problerr.latl?a arbitrabilidade dos lltlglqs em cau§a ’ 4 de litigio envolvendo temdtica contratual. A propdsito, cf.: OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Arbitragem
O primeiro momento, contempla aquelas situagdes em que o que estd em de litigios com entes piiblicos. Coimbra: Almedina, 2007, p. 44.

discussdo sdo questdes relacionados 4 validade de um exclusivo concedido, a 30

" " M T Nesse sentido: LEMES, Selma Ferreira. Arbitrabilidade de litigios na propriedade
caducidade da patente ou & concessfio de uma licenga obrigatdria, em relagio s

imelectual, Disponivel em <http://cach.org.br/mediacao_arbitragem/artigos/Arbitralidade%20em%20

quais o litigio se da, normalmente, entre particulares ¢ o Estado, no exercicio do Lit%EDgios%20na%20Propriedade%620ntelectual®s20-%20Por%20Selma%20Lemes.pde>.  Ultimo

seu poder de império. O segundo, diz respeito is hipéteses em que o objelo da acesso: 05/02/2012, p. 06; OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Arb:'rmgen{ de litigios com entes pﬁbh"cos.
Coimbra: Almedina, 2007, p. 43; MONTEIRO, César Bessa. Arbitrabilidade. Propriedade industrial &

26 LEMES, Selma Ferreira. Arbitrabitidade de litigios na propriedade intelectual. Disponivel direitos do autor. Jornal do Inssituto Nacional de Propriedade Indusirial, a. X111, n. 4, dez. 1998, p. 135,

em <hitp:/fcach.org. br/mediacao_arbitragemv/artigos/Arbitralidade%20em%20Lit%EDgios%20na%20 entre outros.

Propriedade%20]ntelechual%20-%20Por%20Selma%20Lemes.pdf>, Ultimo acesso; 05/02/2012, p. 06 31 MONTEIRO, César Bessa. Arbitrabilidade. Propriedade industrial e dircitos do autor.

27 EICHIN-AMARAL, Pedro. Arbitragem Internacional em Propriedade [ntelectual. Revisfa Jornal do Instinwo Nacional de Propriedade Industrial, a. XII, n. 4, dez. 1998, p. 15. Na mesma

Brasileira de Arbitragens, Porto Alegre, v. 4, n.13, p. 07-23, jan./mar. 2007, p. 20. esteira sdo também os ensinamentos da doutrina estrangeira, A propasito, cf.: FOUCHARD, Philippe;

28 v , T . . : GAILLARD, E.; GOLDMAN, B..Traité de I'Arbitrage Commercial International. Paris: Litec, 1996,

hncdine. SirVEIRA, Ana Perestrclo de. rbitragem de litigios com enies piblicos. Coimbea p. 359 ¢ 363; ¢ CRAIG, W. Laurence; PARK, William W., PAULSSON, Jan. International Chaniber of
' P Commerce Arbitration, 3.ed.,Ocena Publications, New York: Dobbs Ferry, 2000, p. 68.

187




188

D

V11 ANUARIO DE DIREITO INTERNACIONAL

industrial?

Ao longo da historia recente, varios fatores - e de diversas ordens - j3 foram
apresentados na tentativa de encontrar uma justificativa plausivel.

Assim é que, ainda quando da assinatura do acordo TRIPs, a WIPO evidenciou
a existéncia de trés itens sensiveis®™ A implementagfio da arbitragem em matéria de
propriedade industrial: (a) os procedimentos cauielares; (b) a confidencialidade
dos processos e (c) a existéncia de pessoal qualificado para compor o painel de
arbitros.

Mais adiante, houve quem questionasse o custo do procedimento arbitral e a sua
morosidade frente ao Poder Judicidric quando o que estd em voga so questdes
sofisticadas e complexas®.

Mas foi, sem divida, o Professor David Caron* quem melhor sintetizou os
motivos existentes para a resisténeia na utilizagio da arbitragem, apontando,
em principio, dois fatores fundamentais: (a} o gosto daqueles que lidam com
propriedade industrial pela justiga estatal em virtude da seguranga juridica gue
ela proporcionaria; e (b) o fato de que as disputas envolvendo a propriedade
intelectual em geral - e a propriedade industrial, em particular - supostamente terem
fundamentos diferentes dos demais conflitos econdémicos-comerciais ¢ dadas as
suas particularidades, nfo encontrarem solugdo adequada na via arbitral, Ambos
0s motivos t&m “sua origem no mesmo receio que usualmente é demonstrado por
aqueles que hesitam a utilizagio da arbitragem: a busca de um conjunto de regras
previamente definidas e, de preferéncia, especificas, gue para muitos, somente
a norma positiva submetida a tutela jurisdicional do Estado enfrenta de forma
adequada™®.

Além disso, outros quatro motivos - de natureza subliminar e subjetiva, no
entender do autor, mas diretamente decorrentes dos anteriores - também poderiam
ser apontados.

O primeiro® deles seria a visio de “joias de familia” que os titulares -

32 Os referidos pontos ja ndo se justificavam a época - notadamente d luz dos preceitos insertos
na Convengio de Nova York de 1958 ¢ da Lei Modelo da Uncitral de 1985 - e, fanto menos, se sustentam
nos dias atuais, em face da evolugiio e amadurecimenio que a arbitragem enquanto método de solugio de
conflitos j4 experimentou e que ndo deixam davidas acerca da sua capacidade para acautelar situages

de wrgéncia e garantir a confidencialidade do conteiido de informagdes e documentos constantes no
processo.

33 FONTES, Marcos Rolim Fernandes, Nowtes de dominio no Brasil: natureza, regime juridico
e solucio de conffitos. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 122-123

34 CARON, David C. O mundo da propriedade intelectual e a decisfio pela arbitragetn. Revista
de Arbitragen: ¢ Mediagdo, S0 Paulo, ano 4, n. 13, abr./jun. 2007, p. 151.

35 QUEIROZ, Raul Lourciro. Arbitragem internacional na solugio de controvérsias em
propriedade intelectual. Dissertaqdio de mestrado apresentada, defendida ¢ aprovada perante o
Programa de Pés Graduagio em Direito da Universidade Federal do Rioc Grande do Sul, sob orientagio
da Profa. Dra. Véra Maria Jacob de Fradera. Porto Alegre, 2008, p. 67.

36 CARON, David D. O mundo da propriedade intelectual e a decisdo pela arbiteagem. [trad.
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essencialmente as empresas - tém frente aos seus direitos, em relagdo acs quais
nio se admite qualquer tipo de risco no tocante A sua protegio. “E uma luta de
tudo ou nada, sem misericordia”, na qual se ver cerceado de alguns expedientes
processuais comuns - como, por exemplo, a exce¢io de foro competente ou a
oposi¢io eventual de recurso contra a sentenga arbitral, mesmo que equivocada -
se revela preocupante. Nesse contexto, ainda que levar o conflito as cortes estatais
eventualmente acarrete o atraso na solugio do conflito, de modo a preservar a sua
seguranga, a parte prefere optar pela via judicial e ver assegurado o seu direito de
acesso 4 todos os expedientes processuais e A todas as instincias recursais possiveis,
que lhe permita sustentar, 4 exaustdo se preciso for”’, a defesa do seu ponto de vista,
do que se valer da via arbitral.

O segundo™ fator estaria relacionado 4 visio do “mercade”, na medida em que
um eventual ataque as “jéias da familia”, poderia causar “a perda da confianga
do investidor”. Este, por sua vez, se sentiria mais seguro, confiante e tranqiiilo
quanto a existéncia de um processo em curso perante uma corte estatal local, em
que houvesse a possibilidade de se reconhecer medidas protetivas conhecidas, do
gue em um tribunal arbitral privado, em curse em qualquer pais do mundo e regido
sabe-se 14 por que regras ¢ regulamentos.

O terceiro® ponto é aquele relativo ao ‘zeitgeist’ do mundo da alta tecnologia, ou
seja, ao “espirito” que envolve o ambiente em que se situa a propricdade industrial,
herdado dos pioneiros no desenvolvimento da tecnologia da informagéo nos Estados
Unidos. Segundo o Professor Caron, aqueles que se dedicam ao desenvolvimento
desses setores teriam aversio “a dependéncia a arranjos sociais consubstanciados
em leis”, pois vivem imersos em conceitos extremarmente fugazes, visdes que se
inovam e se readaptam em altissima velocidade. Assim, eles ndo querem antecipar
uma convencio arbitral e se engessar a ela, estando, a priori, obrigados a se submeter
a arbitragem, que véem como um formalismo prévio - porque anterior 4 existéncia
de um conflito que nio se sabe sequer se ird ocorrer - que € contrario 4 propria
velocidade de transformagdo do capital intelectual ¢ a um dinamismo desejdvel
que seria “o de poder optar pelo tipo de procedimento que se julgasse adequado
somente no momento em que surgisse a necessidade de recorrer ao judiciario para
Marcos Rolimn F. Fontes] Revista de Arbitragem e Mediagdo, S3o Paulo, a. 4, n. 13, p. 151-160, abr.fjun.
2007, pp. 154-155.

37 QUEIRDZ, Raul Loureiro. Arbitragem internacional na solugdo de controvérsias em
propriedade intelectual. Dissertagio de mestrado apresentada, defendida e aprovada perante o Programa
de Pos Graduacso em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientacdo da Profa.
Dra. Véra Maria Jacob de Fradera. Porto Alegre, 2008, p. 68,

38 CARON, David D. O mundo da propriedade intelectual ¢ a decisao pela arbitragem. [trad,
Marcos Rolim F. Fontes) Revista de Arbitragem e Mediagdo, S3o Paulo, a. 4, 1. 13, p. 151-160, abr.fjun.
2007, p. 156,

39 CARON, David D. O mundo da propriedade intelectual e a decisdo pela arbitragem. [trad.
Marcos Rolim F. Fontes] Revista de Arbitragem e Mediagfio, S&o Paule, a. 4, n. 13, p. 151-160, abr./jun.
2007, p. 157.
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fazer valer um direito tido como violado™.

Por fim, o quarto" aspecto existente seria a preferéncia dos advogados em lidar
com processos judiciais por estarem mais familiarizados com o Poder Judiciario
do que com os tramites do procedimento arbitral, havendo, pois, uma “tendéncia
de manter as disputas nas cortes locais”.

A nosso ver, considerando o arcabougo legisiativo existente nos ordenamentos
juridicos mais avangados - notadamente europeus € norte-americanos - tanto no que
pertine i arbitragem interna, quanto no que toca a arbitragem internacional, ndo ha,
destarte, outra raziio que justifique a tendéncia a judicializacio de procedimentos
relativos & propriedade intelectual de uma forma geral - e industrial, de modo
particular - que ndo aspectos culturais e subjetivos relacionados & arbitragem,
como bem delineados pelo Professor David Caron.

Niio se trata de um fendmeno privativo da propriedade industrial. “As resisténcias
530 muito mais de cardter generalizados em relagfio ao instituto em si, do que
direcionados em fungfo da natureza singular do objeto”™? e ndo hé outra alternativa
possivel para combaté-lo sendo a existéncia de um esforgo concreto por parte da
comunidade da arbitragem no sentido de informar, treinar e educar® os operadores
dos direitos materiais especializados acerca do que &, como funciona e guais os
beneficios decorrentes da utilizagio do procedimento arbitral,

4. O tratamento dispensado & arbitrabilidade dos direitos de propriedade
industrial pelo regime juridico portugués

Em matéria de arbitrabilidade de direitos de propriedade industrial, o
ordenamento juridico portugués conseguiu equacionar a disciplina da questio e
detém, atualmente, uma legislagio favoravel ao uso da arbiragem para a solugéo
de controvérsias nesta seara, inclusive em Ambito internacional, podendo-se
apontar a ocorréncia de duas inovagdes legislativas fundamentais que corroboram
esta tendéncia.

[]
40 QUEIROZ, Raul Loureiro. Arbitragem internacional na solugio de controvérsias em
propriedade intefectual. Dissertagio de mestrado apresentada, defendida e aprovada perante o
Programa de Pés Graduagao em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientagio
da Profa. Dra. Véra Maria Jacob de Fradera. Porto Alegre, 2008, pp. 68-69.

41 CARON, David B. O mundo da propriedade intelectual ¢ a decisdo pela arbitragem. {trad.
Marcos Rolim F. Fonies] Revista de Arbitragem e Mediagdo, Sdo Paulo, a. 4, n. 13, p. 151-160, abr./
jun, 2007, p. 158.

42 QUEIROZ, Raul Loureiro. Arbitragem internacional na solugdo de controvérsias em
propriedade imtelectual, Dissentagiio de mesirado apresentada, defendida ¢ aprovada perante o
Programa de Pds Graduagio em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orienta¢dio
da Profa. Dra. Véra Maria Jacob de Fradera. Porto Alegre, 2008, p. 69.

43 CARON, David D. O mundo da propriedade intelectval e a decisio pela arbitragem. [trad.
Marcos Rolim F. Fontes] Revista de Arbitragem e Mediagio, Sdo Paulo, a. 4, n. 13, p. 151-160, abr./
jun. 2007, p. 159.
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4.1. A disciplina constante no Cédigo de Propriedade Industrial

A primeira delas foi, sem divida, a entrada em vigor do novo Cadigo de
Propriedade Industrial - Decreto-Lei n.° 36/2003, de 05 de margo - que pacificou
a controvérsia entdo existente quanto aos limites da arbitrabilidade dos direitos de
propriedade industrial, notadamente quando o que estava em voga eram questdes
relativas  titularidade e a validade do titulo que outorgava o direito de exclusivo.

Com efeito, até entdo, defendia-se, na esteira do entendimento global, que “as
questdes relativas 4 titularidade ou validade de um direito de propriedade industrial
ndo seriam arbitraveis, porque o registro tem caracter constitutivo e tem efeitos
erga omnes”, sendo que “qualquer decisdo que implique a alteragio do registro tem
de ser proferida pelo tribunal estadual™, Nesse sentido, &, alids, o ensinamento
do Professor César Bessa Monteiro, em trabalho publicado em 1998, no qual
assentou que “no ambito da Lei Portuguesa de Propriedade Industrial, o registro
tem caracter constitutivo. Por conseguinte, aos respectivos direitos sao concedidos
efeitos erga omnes por uma entidade piiblica - o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial. {...) Nestas circunstincias, em nossa opiniio, as matérias que envolvam
a titularidade ou validade de um direito de Propriedade Industrial nio podem ser
submetidas a arbitragem, nomeadamente porque nenhuma decisao arbitral pode ser
exequivel erga omnes™. Admitia-se, contudo, desde aquela época, a possibilidade
de que os 4rbitros decidissem, como questdo prejudicial no procedimento arbitral
- &, portanto, sem eficacia de caso julgado - a existéncia de violagdo de um direito
de propriedade industrial*t.

O novo Cédigo de Propriedade Industrial, ainda na redagio originaria de 2003,
previu, no seu art. 48°, que “sem prejuizo da possibilidade de recurso a outros
mecanismos extrajudiciais de resolugio de litigios, pode ser constituido tribunal
arbitral para julgamento de todas as questdes susceptiveis de recurso judicial” (n.1),
exceto “nos casos em que existam contra-interessados, salvo se estes aceitarem o
compromisso arbitral” (n.2).

As hipdteses de cabimento de recurso judicial - e, portanto, passiveis de serem
suscitadas na via arbitral - foram previstas no art. 39° do CPI e englobam as
decisdes do INPI que (a) concedam ou recusem direitos de propriedade industrial
e (b) relativas a transmissdes, licengas, declaragtes de caducidade ou a quaisquer
outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial.

44 PINHEIROQ, Luis de Lima. Arbitragem transnacional - 4 determina¢do do estatuto da
arbitragem. Coimbra: Almedina, 2005, p. 109.

45 MONTEIRO, César Bessa. Arbitrabilidade. Propriedade industrial e direitos do autor. Jornal
do Instituto Nacional de Propriedade Indusirial, a. X1, n. 4, dez. 1998, p. 15.

46 A propdsito, cf: LEITAO, Jodo Morais; VICENTE, Dério Moura. Portugal. In: Imternational
Handbook on Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2002, p. 9 ¢ PINHEIRO, Luis de
Lima. Arbitragem transnacional - A determinacio do estonuto da arbitragem. Coimbra: Almedina,
2005, pp. 109-110.
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Nesse contexto, por forga do art. 48° do CPl, instituiu-se na sistematica juridica
portuguesa a via arbitral como alternativa aos recursos dos tribunais estaduais nos
casos previstos no art. 39° do CPL A partir de entéo, permitiu-se, pois, a instituigao
de um tribunal de arbitragem em que sdo partes o INPI, na sua condigdio de ente
pablico e o particular, para decidir, inclusive, as questoes relativas a concessio ou
recusa da outorga do direito de exclusivo®.

O art. 49°, a seu turno, foi ainda além, ao estabelecer a possibilidade de que “o
interessado que pretenda recorrer 3 arbitragem, no dmbito dos litigios previstos no
artigo anterior, pode requerer a celebragio de compromisso arbitral, nos termos
da lei de arbitragem voluntaria, e aceitar submeter o litigio 4 arbitragem”. Vale
dizer: “nos termos do art. 49°, o legislador reconhece, inclusivamente, um direito
do interessado a requerer a celebragio de compromisso arbitral pelo Estado,
i.e., prevé-se a possibilidade de o Estado ser forgado pelo particular a recorrer a
arbitragem™®,

Cumpre esclarecer que a possibilidade de participagio do Estado ¢ das demais
pessoas coletivas de direito publico ja era expressamente contemplada na legislagio
do pais por forga do art. 1° n. 4, da Lei n.° 31/86, de 29 de agosto, que permitia a
celebragiio de convengdo de arbitragem com a participagio deles, “se para tanto
forem autorizados por lei especial ou se elas tiverem por objecto litigio respeitantes
a relagdes de direito privado”. A previsio foi integraimente mantida no art. 1% n. 5,
da Lei n.° 63/2011, de 14 de dezembro tiltimo, que alterou o regime da arbitragem
voluntiria em Portugal.

O problema da eficicia erga omnes da decisdo arbitral foi resolvido pelo legislador
com a imposigio da exigéncia de eventuais co-interessados no procedimento
aceitarem o compromisso arbitral.

Em que pese a concessdo e a recusa do titulo de propriedade industrial estejam
sujeita 3 analise por parte do tribunal arbitral - evidenciando, de forma inequivoca,
o principio do favor arbitrandum® que permeia a disciplina da matéria no
ordenamento juridico portugués - a questdo relativa a (in)validade do exclusivo
outorgado permaneceu restrita & competéncia das cortes estatais, nos termos em
que determina o art. 35, n. 1, do CPI: “a declaragéo de nulidade ou a anulagdo s6
podem resultar de decisdo judicial”. Segue-se, com isso, uma tendéncia geral no
sentido de que “o dominio reservado a inarbitrabilidade ndo para de se reduzir, a

47 OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. drbitragem de litigios com entes piiblicos. Coimbra:
Almedina, 2007, p. 41.
48 OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Arbitragem de litigios com entes piblicos. Coimbra:

Almedina, 2007, p. 41.

49 A evolugio e a consolidagdo da arbitragem como método de composicéo de controvérsias
acarretou, pouUco a pouco, um alargamento - ou, porque nio dizer, uma flexibilizaglio - dos critérios
de determinacio da arbitrabilidade, a partir da tomada de consciéncia quanto a imporlincia do
favarecimento do uso do procedimento arbitral. Com isso, as hipdteses de inarbitrabilidade foram se
transformando cada vez mais em excegfio.
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ponto de ndo mais subsistir, a titulo de ‘nlcleo duro’, que a arbitrabilidade erga
omnes da validade do titulo™*.

O texto do Decreto-Lei n.° 36/2003 foi objeto de revisdo legislativa por parte
do Decreto-Lei n.° 143/2008, de 25 de julho, com a qual se consolidou no texto
do Cddigo de Propriedade Indusirial todas as alteragbes legislativas esparsas
até entdo existentes, bem se introduziu medidas de simplificagdo ¢ de acesso 4
tutela da propriedade industrial. A revisdo do diploma entic em vigor teve por
objetivo “tornar o sistema de propriedade industrial mais simples, comodo e amigo
do utilizador, dotando-o de instrumentos modemos e actualizados, capazes de
assegurar uma regulagio adequada dos direitos e de contribuir, efectivamente, para
fomentar o uso da propriedade industrial, colocando-a ao servigo dos cidaddos e
das empresas, do desenvolvimento econdémico, da inovagio e do investimento em
Portugal”.

No que concerne a disciplina da arbitragem, houve a incluso (a) de um n. 3 no
art. 48° que prevé a possibilidade de o tribunal arbitral determinar a publicidade da
decisdo por ele proferida quando do julgamento do recurso; (b) de um n. 4 no art.
49°, com vistas a permitir a vinculagao do INPI a centros de arbitragem voluntiria
institucionalizada - como é o caso do Arbitrare - Centro de Arbitragem para
Propriedade Industrial, Nomes de Dominio, Firmas e Denominagdes - bastando,
para tanto, a existéncia de portaria de membro do Governo que estabelega o tipo
e o valor maximo dos litigios abrangidos e confira aos interessados o poder de
se dirigir a esses centros para a resolucio dos seus confiitos; ¢ (c) de mudangas
singelas de redagdio no n. | e no n. 3 do art. 49°, visando ao seu aperfeigoamento,
sem alteracdo, entretanto, do seu significado.

Nio ocorreram mudangas, pois, no critério de arbitrabilidade dos litigios de
propriedade industrial anteriormente existente. O mesmo se pode dizer da entrada
em vigor da Lei n.° 63/2011 de 14 de dezembro ultimo, que instituiu a nova
disciplina da arbitragem voluntaria no pais.

E de se destacar que a revisdo legislativa do Cédigo de Propriedade Industrial
teve por escopo fomentar a participagfo estrangeira no pais ac permitir o acesso
direto ao sistema de propriedade industrial em Portugal pelos interessados ou pelos
titulares dos direitos de propriedade industrial, independentemente do local onde
se encontrem situados. Dentro desse contexto, ndo h4 como negar, também, que a
possibilidade do recurso & arbitragem e a existéncia de uma legislagdo amigavel
exercem um importante papel.

50 HANOTIAU, Bemard. L'arbitrabilité. Recueil des Cours de ldcadémie de Droit
International, £. 296, a, 2002, p. 212, em tradugéo livre da autora.

51 INPI - [nstituto Nacional de Propriedade Industrial. Introdugio ao Decreto-Lei n.o 143/2008,
de 25 de Julho. Disponivel em hitp://www.marcasepatentes.pt. Ultimo acesso em 05/02/2012.

193




1594

_-_—

VII ANUARIO DE DIREITO INTERNACIONAL

4.2, A novidade encampada pela Lei n.° 62/2011 de 12 de dezembro

A inovagio mais recente na matéria ficou por conta da entrada em vigor da Lej
n.” 62/2011, em 12 de dezembro de 2011, que criou um regime de composicio de
litigios emergentes de direitos de propriedade industrial quando esteja em causa
medicamentos de referéncia e medicamentos genéricos, entre outras questdes.™

O novo diploma tem sua origem na Proposta de Lei n.° 13/XII/1°, de iniciativa
do Conselho de Ministros, apresentada & Mesa da Assembléia da Republica
em 02/09/2011, com o objetivo de “estabelecer um mecanismo alternativo de
composicdo dos litigios que, num curto espago de tempo, profira uma decisio
de mérito quanto a existéncia, ou ndo, de violagio dos direitos de propriedade
industrial™®, quando o que estd em voga siio medicamentos genéricos e de
referéncia.

Fruto do Memorando de Entendimentos sobre Condicionalidades de Politica
Econdmica firmado pelo Governo Portugués com o Fundo Monetério Internacional
(FMI), a Comissio Européia {CE) e o Banco Central Europeu (BCE), em
17/05/2011, a proposta integra um conjunto de agbes que visam “contribuir para
a criagio de condices de sustentabilidade do Servigo Nacional de Saide e de
acesso dos utentes a medicamentos a custos comportaveis, bem como para o
desenvolvimento dos meios alternativos de selugdo de litigios™.

Destarte, sob a disciplina da legislagdo entdo em vigor, niio era rara a ocotréncia
de intervengio reiterada de terceiros em procedimentos administrativos destinados
a concessdo de autorizaciio para introdu¢do no mercado (AIM), de autorizagio de
prego de venda ao publico (PVP) e de autorizagdo da comparticipagio do Estado
no prego de medicamentos genéricos, que criavam entraves 4 comercializagdo de
farmacos com eficicia equivalente e pregos reduzidos, de suma importancia “numa
conjuntura econdmico-financeira em que se impde reduzir os niveis de despesa™>.

52 Assim € que a nova lei: (a) visou, ainda, encerrar a controvérsia ha tempos existente em
doutrina € jurisprudéncia no tacante 4 ndo violagio de difeitos de propriedade industrial pela concessio
de AIM, PVP ou comparticipagiio no prego do medicamento; (b) estabelecen & publicagdo, no site
do INFARMED, de todos os pedidos de AIM de medicamentos genéricos, independentemente do
procedimento a que eles obedecam; (c) proceden i alteragdes no art. 188° do Estatuto do Medicamento
para reforgar os deveres de confidencialidade e sigilo ¢ introduzir a presungdo relativa de que todas as
informagdes e documentos apresentados ao INFARMED sdo suscetiveis de revelar segredos comerciais
ou industriais; ¢ (d) estabeleceu que o PVP dos medicamentos genéricos que serfo introduzidos no
mercado portugués deverio ser inferiores a, no minimo, 30% do PVP do medicamento de referéncia,
com igual dosagem ¢ na mesma forma farmacéutica, embora sem prejuizo das especificidades
estabelecidas na legislagiio sobre a formagio de pregos dos medicamentos.

53 Presidéncia do Conselho de Ministros. Exposi¢iio de motivos da Proposta de Lei 13/X11/1°,
p. 2. Disponivel em hitp:/app.parfamento.pt. Ultimo acesso: 06/02/2012.
54 Presidéncia do Conselho de Ministros. Exposiciio de motivos da Proposta de Lei 13/X11/1°,

p- 4. Disponivel em hitp:/app.parlamento.pt. Ultimo acesso: 06/02/2012.
55 Conselho Superior do Ministério Pablico. Parecer sobre a Proposta de Lei 13/X11/1°, p. 2.
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Com efeito, como oportunamente apontou o INFARMED, ‘“existe, neste
momento, pendentes nos Tribunais Administrativos um conjunto de litigios da
ordem de cinco centenas, entre providéncias cautelares e agdes administrativas
especiais, instaurados pelas empresas titulares de direitos de propriedade industrial
relacionados com medicamentos - as patentes invocadas sdo, em regra, patentes de
processos requeridas e concedidas na década de 1990 ¢ em que sao demandados o
INFARMED ou a Direcgiio Geral das Actividades Econdmicas e o Ministério da
Satide, bem como as empresas titulares de autorizagdo de introdugio no mercado
(AIM) de medicamentos genéricos. Geralmente o que se discute nesses processos
judiciais € a validade ou niio dos actos administrativos de concessdo de AIM, da
aprovagio de venda ao publico (PVP) e da autorizagio de comparticipagio do
Estado relacionadas com medicamentos genéricos™®.

Considerando esse cendrio e, ainda, o fato de que a legislagéio comunitéria ndo
contempla a participagio de terceiros no ambito do processo administrativo, criou-
se, com a Lei 62/2011, um regime no qual a competéncia para a concessdo de
autorizagdes ¢ a solucdo de conflitos de propriedade industrial dela decorrentes
foram separadas e desvinculadas, tornando-se completamente autbnomas.

Por forga dele, todos os litigios que guardem relagiio com a tematica, inclusive
procedimentos cautelares, independentemente se se refiram a patentes de processo,
de produtos de utilizagiio ou de certificados complementares de protegdo ficam
sujeitos, a partir de entdio, 4 arbitragem necessaria (=obrigatoria), institucionalizada
ou ndo.

Com isso, o legislador retira dos tribunais civis estaduais a competéncia para
o processamento ¢ julgamento do tema, relegando & via arbitral o tratamento do
tema. A escolha da arbitragem necesséria para a composi¢do dos litigios se deu
com base na solugdo anteriormente adotada para os conflitos atinentes aos direitos
do autor ¥,

De acordo com a disciplina trazida pela Lei n.° 62/2011, no prazo de 30 dias
a contar da publicagio no site do INFARMED de um pedido de autorizagdo ou
registro de introdugio no mercado (AIM) de medicamentos genéricos, 0 interessado
que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial deve fazé-lo junto ao
tribunal arbitral institucionalizado ou efetuar o pedido de submissdo do litigio a
arbitragem ndo institucionalizada.

Recebido o pedido, o tribunal arbitral notificara o requerente da autorizagdo ou
registro de introdugiio no mercado de medicamento genérico para que, no prazo de
30 dias a contar do recebimento da notificagio, apresente contestagdo 3 alegagio
de titularidade suscitada, sob pena ficar impedido de iniciar a sua exploragdo

Disponivel em: hitp://app.parlamento.pt. Ultimo acesso: 06/02/2012,

56 INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento & Produtos 5Ie Saide, Parecer sobre a
Proposta de Lei 13/X11/1°, pp. 7-8. Disponivel em: http://app.parlamento.pt. Ultimo acesso: 06/02/2012

57 Presidéncia do Conselho de Ministros. Exposigiio de motivos da Proposta de Lei 13/X141°,
p. 2. Disponivel em http;//app.parlamento.pt. Ultimo acesso: 06/02/2012.
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industrial ou comercial durante o prazo de vigéncia dos direitos de propriedade
industrial invocados. Estabelece-se, com isso, uma cominago de sangio contra
0 requerente ou titular da AIM que eventualmente se mantiver inerte durante o
pedido de oposigéo.

Apresentada a contestagiio e havendo a necessidade de coleta de prova oral, o
tribunal arbitral deverd designar audiéncia de instrugdo, no prazo méaximo de 60
dias a contar da apresentagdo do pedido de oposi¢io, procedendo-se, em seguida,
a0 juigamento da controvérsia, sendo certo que a prova documental deve ser
apresentada pelas partes com seus respectivos articulados.

Da decisdio do tribunal arbitral, caberd recurso para o Tribunal da Relagdo
competente, com efeito meramente devolutivo, produzindo o julgado, de imediato
e por conseguinte, todos os seus regulares ¢ juridicos efeitos, na medida em que a
interposicdo de recurso ndo suspende a execugio da decisdo recorrida.

Tanto a ndo apresentagio de contestagio, como a decisio arbitral serio
comunicadas por meios eletrdnicos as partes, ao INFARMED e ao INPI, que
promovera a sua publica¢ido no Boletim da Propriedade Industrial.

Em caso de omissfio, aplicar-se-4 ao procedimento as regras dos regulamentos
do centro de arbitragem institucionalizado ou n#o institucionalizado escolhido
pelas partes e, subsidiariamente, o regime geral da arbitragem voluntéria constante
na Lei n.° 63/2011, de 14 de dezembro.

A disciplina apresentada pelo Govemo e recém aprovada pela Assembléia
da Republica ¢ das mais controversas e, j4 durante a sua tramitagdo, encontrou
fortes criticas 4 sua adogdo, ndo obstante a sua Exposi¢io de Motivos assegure
que o novel diploma procurou contemplar “uma tramitagdo consentinea com a
preocupacdo de celeridade, com garantia pelo devido contraditério das partes, bem
como o direito a uma instancia de recurso™®,

A primeira - e mais contundente - dessas criticas diz respeito, exatamente, ao
estabelecimento de uma arbitrabilidade compulséria para a tematica, decorrente
da opgio legislativa pela adogio da arbitragem obrigatéria como método de
composigdo de litigics. Num primeiro mfomento, por forga da inclusio no
ordenamento juridico portugués de mais um caso de arbitragem necesséria, que,
pelo simples fato de ser imposta pelo legislador, atenta contra a autonomia da
vontade e a liberdade das partes que constituem a pedra fundamental na qual se
assenta a escolha dos litigantes pela arbitragem.

Adespeitodenio se questionaraquia constitucionalidade ou inconstitucionalidade
da adogdo da arbitragem necesséria®®, fato é que a previsdo vai na contramio

58 Presidéncia do Conselho de Ministres. Exposigio de motivos da Proposta de Lei 13/X11/1°,
p. 3. Disponivel em http://app_parlamento.pt. Ultimo acesso: 06/02/2012.
59

Pois, anosso ver, quanto a esse aspecto, precisas sio as lighes da APA - Associagdo Portu guesa
de Arbitragem no Parecer 4 Proposta de Lei n.° 13/X11/1° quando afirma que: “até o presente, o Tribunal
Constitucional nio formulou qualquer juizo de inconstitucionalidade relativamente aos casos de
arbitragem necessaria, em que avulta o juizo arbitral que existe nos processos de expropriado litigiosa
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do tratamento proposto para o instituto nos principais ordenamentos juridicos
existentes, que nio toleram a possibilidade de utilizagdo compulsoria da arbitragem
como método de solugo de controvérsias.

Outrossim, o carater obrigatério da arbitragem necessaria acaba por prejudicar
a possibilidade de recurso da arbitragem voluntaria, notadamer_lte guand_o 0 art.
1°, n. 1, da Lei 63/2011, de 14 de dezembro, estabelece como primeiro critério de
arbitrabilidade a ser aferido no caso concreto, o fato de a questdo que € objeto de
conflito ndo estar submetida exclusivamente 2 arbitragem necessaria por forga de
lei especial.

Assim, embora a intencdo, & toda evidéncia, nio tenha sido esta e que a opgio
pela arbitragem, por certo, se deu pelo reconhecimento dos beneficios que poderiz_im
advir da sua adogdo, o legislador andou mal neste tocante e prestou um verdadeiro
desservigo ao principio do favor arbitrandum. Afinal, “impor legalmente o recurso
A arbitragem é transformar essa via de resolugéo de litigios, cuja natureza encon‘tra
os respectivos fundamentos e justificagio na autonomia ¢ liberdade dos prépnqs
cidaddos, num instrumento que lhes suprime e 0s despoja dessas mesmas autonomia
e liberdade™®.

Acresca-se, ainda, que o regime de arbitrabilidade forcada encampado na nova
lei suscita questionamentos, também, acerca da vedagio do acesso aos tribunais
estaduais, sobretudo em se considerando o conteido da Lei n.” 46/2011, de 24
de junho, que previu a criagdo ¢ a instituigio até margo de 2_012 do Tribunfﬂ fje
Propriedade Intelectual e da Concorréncia em alternativa ao T{'lbpnal de Cop‘nercm.

E o problema, aqui, é que nio se sabe sequer se a disciplina d.a'arbltragem
necessria proposta pela Lei n.° 62/2011 se trata (a) de algo transnc:rw‘ - a ser
adotado enquanto o Tribunal de Propriedade Intelectual e da Concorréncia ainda
ndo estiver instalado, o que, evidentemente, considerando o lapso de temp(_) em
questdo (pouco mais de 04 meses) ndo se justificaria; ou (b} de alg_o definitivo -
que devera ser observado mesmo quando a Corte especializada ja estiver operando
normalmente®'.

Esse tratamento acaba por fomentar criticas como a apresentada pela APIFARMMA
- Associagio Portugnesa da [ndustria Farmacéutica no sentido de que “a previsao
legal de arbitragem necesséria para conflitos emergentes entre 0s proc‘lutores _de
medicamentos de referéncia e os produtores de medicamentos genéricos retira

de bens e direitos por utilidade piblica, com larga tradi¢do no Direito_ ponugués_“, Dispf)ni\_rel em: bitip:f/
app.patlamento.pt. Ultimo acesso: 06/02/2012, A favor do reconhecimento da lnconstltucwn?lldade da
imposicio da arbitragem necesséria, cf: Consetho Geral da Ordern dos Advogados. Parr;:ce‘r a Propostz?
de Lei n® 13/XIA°, pp. 7 e seguintes. Disponivel em: http://app.parlamento.pt. Ultimo acesso:
06/02/2012.

60 Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Parecer 4 Proposta de Lei n.° 13/XI1/1% p. 9.
Disponivel em: http:/app.parlamento.pi. Ultimo acesso: 06/02/2012.

61 Vale destacar que as sugestdes apresentadas a AssembléiaAda Bepﬁblica no s‘cntido de
esclarecer a questdo, através da inclusdo de um n. 4, no art, %° - Das Disposi¢des Transitbrias, foram
rejeitadas.
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totalmente a liberdade de escolha destes operadores entre, por um lado, os tribunais
judiciais, e, por outro, os meios de resolucfio alternativa de litigios disponiveis (que
véo para além da arbitragem, designadamente a mediagdo e a conciliagfio)”s2.

Mas ndo € s0.

Ainda no tocante 4 arbitrabilidade, a redacfo trazida pelo art. 2° da Lei n.°
62/2011 ndo esclarece se a sistemdtica da arbitragem necessaria ali encampada
inclui, também, os litigios que tenham como pressuposio a validade dos direitos de
propriedade industrial outorgados, sendo de se destacar que a proposta formulada
pelo INFARMED para inclusdo de um n. 2 na redacio do artigo para clarificar a
questio, foi afastada.

Nesse contexto, pergunta-se: se quando estiver em causa medicamentos genéricos
e de referéncia e o objeto da discussdo versar sobre a validade ou invalidade
do exclusivo outorgado - como, alias, se da na maioria dos casos - deverio os
interessados se valer da arbitragem compulséria prevista no art. 2° da nova lei ou a
competéncia continuard sendo exclusiva das cortes estatais, como determina o art,
35, n. I, do Cédigo de Propriedade Industrial? E mais, seria dade ao interessado,
para além de apresentar contestagdo, também oferecer reconvencio a oposi¢do
deduzida, invocando para tanto a validade do seu titulo e os efeitos dai decorrentes?
Em caso positivo, qual seria a extensiio da eficicia da decisdo arbitral, notadamente
quando nio ha qualquer previsio quanto a possibilidade de intervengao de terceiros
no procedimento? A intervengio devera ser admitida nos termos do art. 36° da Lei
n.° 63/2011?

O texto também merece censura quando se tem em conta a previsio constante
no mesmo art. 2° no sentido de que a arbitragem necessaria abarcaria também
os procedimentos cautelares. Embora a intengdo seja claramente cercear a
possibilidade de acesso 4 via estatal nessas situagdes - que, ressalte-se, representam
a imensa maioria dos processos existentes quanto a essa matéria - e, nio obstante
o ordenamento juridico portugués conte hoje com regulamentagfio expressa acerca
da concessdio de ordens preliminares e providéncias cautelares em sede arbitral
(art. 20° e seguintes, Lei n.° 63/2011), fato é que os tribunais arbitrais nio tém

62 APIFARMA - Associagio Portuguesa da Indistria Farmacéutica. Parecer 3 Proposta de Lei
n.* 13/XI1/1°, pp. 7-8. Disponivel em hitp://app.parlamento.pt. Ultimo acesso: 06/02/2012. O referido
parecer questiona, ainda e sem qualquer plausibilidade neste aspecio, a existéncia de beneficios concretos
para o sistema judicial a partir da adogdio da arbitragem necessaria, bem como o Fato de que os tribunais
arbitrais niio seriam érgéos do Estado, niio funcionariam permanentemente, nio compreenderiam juizes
de carreira sujeitos as garantias constitucionais que the siio inerentes, havendo dividas mesmo se, a
tuz do an. 202° da CRP, poderiam ser considerados como érgiios soberanos. Como contraponto as
afirmagdes tangadas pelo Parecer da APIFARMA, vale trazer 3 colagiio as ligdes do Conselho Superior
do Ministério Piblico, quando afirma: “o tribunal arbiiral, no plano constitucional e legal, [ndo] deixa
de ser reconhecido como ‘real e verdadeiro Tribunal’ pela jurisprudéncia do Tribunal Constitucional
(Ac. TC n.° 230/86 ¢ Ac. TC n.° 181/2007) ¢ de vigorar no nosso sistema juridico o reconhecimento
de eficacia jurisdicional da decisdo arbitral” In; Conselho Superior do Ministério PUblico. Parecer

sobre a Proposta de Lei 13/XII/1°, p.p. 5-6. Disponivel em: http://app.parlamento.pt. Ultimo acesso:
06/02/2012.
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funcionamento permanente. Disso decorre que, a luz do art. 7° df:t Lei 6372011
- cuja aplicagdio € subsidiaria & Lei n.* 62/2011, em razdo da ;_)rewsﬁo ca_)nstan"te
no seu art. 3°, n. 8, em caso de omissdo - nos casos em que o tribunal arbitral ndo
estiver constituido, ainda, e, uma vez demonstrados os requisitos do periculum in
mora e do fumus boni iuris, a providéncia cautelar, em carter preparatoria, podera
ser ajuizada perante o tribunal estatal. ‘
Mas, nesse contexto, considerando o objetivo perseguido pelo leg{sl_zaflor com
a norma proposta, faria algum sentido admitir a existéncia dessa possibilidade iie
requerimento de providéncias cautelares nas cortes estatais? E, por f)utro lado, ndo
o havendo, como compatibilizar a questdo com a garantia constrtgcnonal d(i acesso
a justiga, na medida em que inexistiriam “instrumentos processuais de reagio [para
o jurisdicionado] se e enguanto o tribunal arbitral ndo estivesse constituido ¢, por
isso, em condi¢des de deliberar sobre requerimentos com medidas cautelares;, 63% ‘
Como se vé, mesmo tomando em consideragio apenas questdes relativas a
arbitrabilidade da matéria, sio inlimeras as indagagdes que o novo diploma
desperta, que precisam ser amadurecidas ¢ cuidadosamente enfrentadas pelos
operadores, com vistas a permitir que o texto legislativo, por um lado, cumpra com
os objetivos para os quais foi proposto ¢, a0 mesmo tempo, possa ser mt:egrado
ao sistema normativo existente de forma harménica, com o minimo possivel de
anacronisme e estranhamento. ‘
Dentro desse escopo, é possivel dizer que as discussdes em tomo de_a (in}
constitucionalidade do instituto ou da conveniéncia da sua adogo - e despeito de
extremamente relevantes do ponto de vista técnico - ficam um pouco prejudicadas
no plano pragmaético. . _
A questdo relativa 4 natureza transitoria da arbitragem ncFessér{a, cons;dfzrando
o texto proposio, a rejeigio da proposta de inclusdo de dispositivo na lei nesse
sentido, a incongruéncia em se estabelecer a disciplina a poucos menos de quatro
meses do prazo final para instimicdo do Tribunal da Propriedade Intelectual ¢
da Concorréncia e, sobretudo, a especialidade do tema, nos faz crer que se tra?a
de regra de carater inequivocamente definitivo, de modq que, a menos que seja
apresentado um novo diploma legislativo com texto dlverso_, fafé com que o
tribunal estatal especializado opere com competéncia reduzida, isto €, que ndo diga
respeito a medicamentos genéricos. . :
Quanto 3 possibilidade de que o tribunal arbitral se manifeste acerca da vahc!ade
ou invalidade do exclusivo outorgado, em principio, ndo haveria come nega-l::}.
Em primeiro lugar, porque se trata, fundamentalmente, da principal causa de pedir
invocada pelo requerente nos processos judiciais que estido em curso. E‘m segundo
lugar, porque se trata de norma mais especifica - compgténcm para Jlflgamento
de litigios envolvendo direitos de propriedade industrial spbre mefincamentos
genéricos - que, por certo, abarca a regra geral de competéncia para a julgamento

63 APA - Associagiio Portuguesa de Arbitragem. Parecer & Proposta de Lei n.® 13/X11A% p. 3.
Disponivel em: hitp://app.parlamento pt. Ultimo acesso: 06/02/2012.
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de conflitos envolvendo a validade de titulos de propriedade industrial. Em sendo
isso admitido, a conseqiiéncia logica € aplicar a regra supletiva constante no art.
3° n. 8, para - com base no regulamente do centro de arbitragem ou nos preceitos
da Lei n.° 63/2011 - responder aos questionamentos relativos 4 reconvengio,
intervengdo de terceiros, prazos, etc.

Nio se pode deixar de afirmar, porém, o enorme desacerto que permeia essa
sistemdtica, do ponto de vista técnico, tendo em vista que, para ficar apenas em
dois aspectos, nfio ha no procedimento aprovado nem a previséio de participagio
dos orgéos estatais que concedem o titulo cuja validade € questionada, nem, tanto
menos, a possibilidade de inclusdo de co-interessados, o que nos leva a crer que
ndo se poderia sustentar a existéncia de eficacia erga omnes para a decisdo. Isso
nos levaria de volta, portanto, ao entendimento que prevalecia na doutrina quanto
ao tema, anteriormente A entrada em vigor do Cédigo de Propriedade Industrial,
em 2003.

Por fim, com relagiio ao procedimento cautelar, a melhor forma de solucionar a
questio ¢ reconhecer a competéncia do tribunal arbitral naquelas hipéteses em que
ele ja estiver constituido, isto é, quando se tratar de pedido acautelatério incidental
¢, outrossim, estabelecer uma competéncia transiidria especifica para os tribunais
estatais apenas e tio-somente quando o tribunal arbitral ndo estiver constituido e,
frente aos elementos do caso concreto, o perigo de dano seja iminente a ponto de
desaconselhar por completo que se aguarde a sua formagéo.

Nesse caso, a tutela estatal seria pontual e perduraria Unica e exclusivamente até
que se ultimasse a instituigiio do tribunal arbitral - obrigatéria, em prazo certo e
determinado a contar da concessdo da providéncia cautelar e inclusive sob pena de
perda de eficicia - a quem competiria rever a decisio e, nessa gualidade, manté-la,
revoga-la ou modifica-la, a seu critério.

5. Conclusio

De todo o exposto, extrai-se que a que‘stﬁo relativa a arbitrabilidade dos litigios
tranacionais decorrentes de propriedade industrial ¢ admitida como regra geral
- em face da sua natureza de direito eminentemente privado e dos beneficios
decorrentes da sua adogéio, notadamente, a especialidade dos arbitros responsaveis
pelo julgamento, a confidencialidade do procedimento, a celeridade com que
se consegue encerrar o litigio, e, tratando-se de arbitragens interacionais, a
independéncia dos julgadores.

Excepciona-se dessa disciplina a discussio da validade ou invalidade do titulo
de propriedade industrial, “micleo duro” cuja aprecia¢iio permanece restrita as
cortes estatais, por forga das particularidades a ele inerentes e, sobretudo, dos
efeitos decorrentes da decisdo.

A despeito disso, observa-se a existéncia de resisténcia para a utiliza¢io da
arbitragem como método de composigio de controvérsias em sede de propriedade
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industrial, o que pode ser explicado, entre outras razdes, pela necessidade dos
seus operadores de se verem amparados por um conjunto de regras especificas €
pré-determinadas para a solugdo de conflitos o que, no seu entender, so poder ser
alcangado com a escolha da tutela estatal.

No direito portugués, percebe-se uma forte tendéncia ao incentive do uso da
arbitragem como instrumento de composigdo de controvérsias, o que pode ser
aferido pelos preceitos insertos no texto do Codigo de Propriedade Industrial
de 2003 - no qual se estabeleceu a arbitragem voluntaria como alternativa a via
judicial para o combate das decisdes proferidas pelo INPI que (a) concedam ou
recusem direitos de propriedade industrial ¢ (b) relativas a transmissdes, licengas,
declaragdes de caducidade ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem
ou extingam direitos de propriedade industrial - e, mais recentemente, na Lei n.®
62/2011 - que instituiu um sistema por forga do qual todos os litigios de propriedade
industrial que tenham em causa medicamentos genéricos e medicamentos de
referéncia, inclusive procedimentos cautelares, independentemente se se refiram a
patentes de processo, de produtos de utilizagiio on de certificados complementares
de protegdo ficam sujeitos, a partir de entdo, 4 arbitragem necessaria (=obrigatoria},
institucionalizada ou ndo.

Especificamente quanto 2o regime da Lei n.° 62/2011, indmeras sido as
criticas a ele apresentadas - adequacio de escolha de arbitragem compulsoria,
constitucionalidade do sistema, carater transitorio ou definitivo frente as previsdes
da Lei n.® 46/2011, possibilidade de processamento e julgamento da temética
relativa a validade ou invalidade do exclusive outorgado, outorga de providéncias
cautelares, entre outras.

E, contudo, importante amadurecé-las e enfrenta-las com prudéncia ¢ cuidado,
de modo a possibilitar que o diploma possa ser integrado ac sistema normativo
existente de forma harménica, com o minimo possivel de anacronismo e
estranhamento ¢, por conseguinte, cumprir com os objetivos com que foi proposto.

Foi o que se buscou fazer neste trabalho quando (a) assentamos o carater
perene da disciplina proposta, salvo nova disposi¢do em contrério, reduzira a
competéncia do Tribunal da Propriedade Intelectual e da Concorréncia a serem
futuramente instituidos; (b) reconhecemos a possibilidade de que o tribunal arbitral
se manifeste acerca da validade ou invalidade do exclusivo outorgado, a despeito
de discordarmos do regime instituido, porque incompleto e falho; € (c) apontamos
a competéncia do tribunal arbitral para processamento e julgamento de medidas
cautelares naquelas hipdteses em que ele ja estiver constituido, isto €, quando
se tratar de pedido acautelatorio incidental, estabelecendo-se, outrossim, uma
competéncia transitoria especifica para os tribunais estatais apenas e tio-somente
quando o tribunal arbitral ndo estiver constituido e, frente aos elementos do caso
concreto, o perigo de dano seja iminente a ponto de desaconselhar por completo
que se aguarde a sua formagdo, caso em que seria dado ao tribunal arbitral, téo logo
formado, rever a decis@io da corte estatal.
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