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Resumo

Arbitragem. Propriedade intelectual. Resolucéio de disputas.
Resolucdo Alternativa de Litigios. Disputas de patentes.
Disputas de marcas registradas. Disputas de direitos autorais.
Mediacgio. Tribunal Arbitral. Cléusula compromisséria. Lei
de Pl. Lei de Arbitragem. Confidencialidade. Acordo de

Arbitragem. Execucéo de Sentenca Arbitral. Arbitragem
Internacional. Jurisdicgo. Custo-beneficio.

A arbitragem foi criada para possibilitar uma forma alternati-
va de resolucdo de disputas comerciais, pela necessidade que
muitas empresas demandavam para a resolugdo de litigios
de forma mais répida, menos custosa e decidida por especia-
listas no assunto, tornando-se uma alternativa ao judiciério.
Para tanto, a arbitragem nada mais é do que um procedimen-
1o no qual um conflito é submetido, por acordo expresso entre
as parfes, a um ou mais drbitros que tomam uma deciséo final
e vinculativa sobre este conflito. Ao escolher a arbitragem, as
partes optam por um procedimento privado de resolugdo de
litigios em vez de recorrer ao judiciério.

Abstract

Arbitration. Intellectual Property. Dispute Resolution.
Alternative Dispute Resolution (ADR). Patent
Disputes. Trademark Disputes. Copyright Disputes.
Mediation. Arbitral Tribunal. Arbitration Clause. IP
Law. Arbitration Process. Confidentiality. Arbitration
Agreement. Enforcement of Awards. Infernational
Arbitration. Jurisdiction. Cost-effectiveness.

Na legislagéo brasileira, os dispositivos sobre arbitragem estdo
inseridos no dmbito da Lei n” 9.307, de 1996, também deno-
minada Lei do Arbiiragem, que, em 2015, passou por aprimo-
ramentos ¢ atualizagdes frazidas pela Lei n° 13.129, resuliando
na modernizacdo e flexibilizacgo das normas sobre arbitragem,
prestigiando a autonomia da vontade das partes e permitindo
que os conflitos sejam resolvidos fora do Poder Judicidrio.

Ao optar pela arbitragem como método alternativo de solu-
céo de disputas, determinadas regras precisam ser observa-
das pelas partes, como, por exemplo, o objeto do litigio deve

envolver direitos patrimoniais disponiveis, dentre estes, con-
fratos que envolvam a disponibilidade de ativos de proprie-
dade intelectual e/ou imaterial. Ademals, por se tratar de um
procedimento consensual, as partes contratantes que tenham
interesse em submeter seus litigios & arbitragem devem fazé-lo
por meio de uma convengdo, compreendida pela clausula
compromisséria arbitral inserida em dispositivo contratual,
com as partes definindo o quantidade e especialidade do
Arbitro ou do Painel de Arbitragem, a lei aplicavel, idioma
local da arbitragem.

Em confraponto ao judiciério, a arbitragem possui caracte-
risticas préprias em seu procedimento, de forma a atrair as
partes contratantes, especialmente quando envolve litigios de
propriedade intelectual, com destague para (i confidencia-
lidade, (i) celeridade, e (iii] especializagao dos profissionais
envolvidos na resolucédo do conflito, como assistentes, peritos
e os préprios Grbitros escolhidos pelas partes.

Um dos principais argumentos favoréveis & arbitragem envol-
vendo disputas de propriedade intelectual leva em conside-
racdo a natureza infrinseca desses conflitos, cujo objeto pode
envolver desde um contrato de distribuicdo e/ou licenciamen-
fo com cléusulas confidenciais e estratégias, know-how e,
muitas vezes até segredos de negécio, sendo certo que toda
documentagdo relacionada ao litigio Opermanece restrita as
partes e aqueles envolvidos no julgamento, afastando a pu-
blicidade inerente aos litigios judiciais, preservando, ossim, a
estratégia de negécios e de mercado das partes envolvidas.

A celeridade do procedimento também ¢ destacada por
empresas que optam pela arbitragem, uma vez que deter-
minados tramites podem ser escolhidos pelos contratantes,
diminuindo, assim, parte da formalidade e morosidade do
processo judicial, encurtando a possibilidade de respostas e
recursos protelatérios, respeitando-se a autonomia de vonta-
de das partes e as regras da camara arbitral escolhida. Outro
ponto positivo & celeridade do procedimento é que a senten-
ca arbitral ¢ definitiva, ndo cabendo recurso, resullando em
uma maior agilidade aos litigios, que costumam transcorrer
em aproximadamente 18 a 30 meses, dependendo basica-
mente da complexidade do assunto.

Ainda sobre a celeridade do procedimento arbitral, notamos
que houve, ainda, um incremento durante a pandemia do
Covid19, especialmente apés diversas camarasterem opta-
do por procedimentos tofalmente elefrénicos de arbitragem,
dentre estas o Centro de Solucdo de Disputas, Mediagdo e
Arbitragem em Propriedade Intelectual da ABPI (CSD-ABPI),
flexibilizando assim barreiras territorials enire as partes e os
demais participantes da arbitragem, como advogados e os
préprios rbitrof(s).

Ainda no rol dos vantagens do procedimento arbitral esté
a possibilidade de escolha dofs) drbitro(s) pela especialida-
de deste(s), fazendo com que as partes contratantes optem
por camaras especializadas na matéria, como por exemplo
o renomado Ceniro de Solugéo de Disputas, Mediacdo e
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Arbitragem em Propriedade Infelectual da ABPI (CSD-ABPI)
para litigios envolvendo matérias de propriedade intelectual.
A especidlizacio daqueles envolvidos no litigio faz toda dife-
renga no julgamento e resoluco de conflifos, ajudando no
plano estratégico e econdmico de seus participes, uma vez
que o litigio ¢ conduzido e analisado por drbitros experientes
nos vérios campos da propriedade infelectual, evitando-se
assim gastos desnecessdrios com pericia e o prolongamento
no fempo como ocorre no judicidrio.

Antes de iniciarmos com um detalhamento sobre o proce-
dimento arbitral em si, é importante destacar que a Lei n®
13.129/2015 modernizou a Lei de Arbitragem para frazer a
possibilidade das tutelas cautelares e de urgancia, definindo
que, antes de instituida a arbitragem, as partes poderdo re-
correr ao Poder Judicidrio para a concessao de medida cau-
telar ou de urgéncia. Tais possibilidades sgo especialmente
essenciais quando fratamos de litigios envolvendo afivos de
propriedade intelectual, como por exemplo a abstencdo de
uso de marca pelo licenciado e/ou distribuidor quando o titu-
lar da marca opfa pela rescisdo contratual e o licenciado e/
ou distribuidor néo cumpre com sua obrigacdo contratual de
cessar o uso da marca com o término contratual.

Para tanto, a parte que requerer junto ao judicidrio a con-
cessdo de medida cautelar ou de urgéncia deverd também
requerer a instituicio da arbitram dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados da data de efefivacdo da respectiva
decisdo, sob pena de cessar a eficacia da medida cautelar
ou de urgéncia obtida. Neste caso, apés instituida a arbitra-
gem, caberd aols) arbitro(s) manter, modificar ou revogar a
medida cautelar ou de urgéncia concedida pelo Poder Judici-
ario. Caso a parte tenha optado pela arbitragem em primeiro
plano, e estando esta j4 instituida, a medida cautelar ou de
urgéncia serd requerida diretamente aofs) drbitro(s).

Com o compromisso arbitral assumido entre as parfes, no
caso de um litigio, a parfe inferessada deve ingressar na
camara arbitral escolhida para dar inicio & arbitragem, de
acordo com a legislacao aplicével e as regras desta cama-
ra, que enviaré uma nofificacdo & outra parte para iniciar o
procedimento de arbitragem, fambém conhecida como no-
fificagdo de arbitragem. Na sequéncia, as parles nomeardo
o(s) drbitro(s) também de acordo com a definicao inserida na
clausula compromisséria.

O ato de nomeacéo e aceitagdo dofs) drbitro(s) é conside-
rado como afo inicial de instituicdo da arbitragem. Como
préximo passo, ao contrério do judiciério, na arbitragem as
partes possuem autonomia para a definicéo da parte ins-
frutéria, desde que de forma consensual e de acordo com
as regras da camara escolhida. E é logo apés instituida a
arbitragem que ofs) érbitro(s), em conjunto com as partes, ve-
rificam a necessidade de esclarecer alguma questéo disposta
na convencéo de arbitragem.

Cabe aclarar que, a instituicgo da arbitragem interrompe a
prescricdo, retroagindo & data do requerimento de sua ins-
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tauracéo. Além disso, & importante que as partes tenham ci-

Entretanto, a opgdo pela arbitragem néo resolve todos os
bl "

éncia que ¢ nesta primeira oportunidade de manif &0,
logo apés a instituicdo da arbitragem, que a parte que pre-
tender arguir questdes relativas & competéncia, suspeicdo ou
impedimento do érbitro ou dos drbitros, bem como nulidade,
invalidade ou ineficacia da convensao de arbitragem, deverd
fazé-lo.

Ainda na fase de instrugéo, ofs) drbitro(s) poderdo tomar o
depoimento das partes e ouvir festemunhas em audiéncia,
bem como determinar a realizagéo de pericias ou outras pro-
vas que julgar necessarias, mediante requerimento das partes
ou de oficio, de forma a contribuir para a resolucéo do litigio.

Encerrada a fase de instrucdo, ofs) érbitro(s) decidirdo sobre
o feito por meio de uma decisdo também conhecida como
‘Sentenca Arbitral”. A sentenca arbitral é vinculativa para am-
bas os partes e deve ser por elas executada. O prozo de du-
racéo de uma arbitragem pode variar muito de uma cémara
ou ceniro para outro. Como exemplo, nas arbitragens instau-
radas junto ao Centro de Solucéo de Disputas, Mediagéo e
Arbitragem em Propriedade Intelectual da ABPI (CSD-ABPI) o
franscurso médio de um procedimento arbitral & de aproxi-
madamente 18 meses, para casos de menor ou média com-
plexidade e com satisfacdo imediata da Sentenca Arbitral. O
prazo médio de duragdo poderd ser maior a depender dos
procedimentos escolhidos pelas partes e da complexidade do
assunfo.

3 jos pelas partes junto ao judicidrio, espe-
cialmente se levarmos em conta a realidade brasileira, desta-
cando que, caso a parte vencida na arbitragem néo cumpra
com suas obrigagées (de pagar, fazer ou nao fazer) e  exe-
cucdio ndo seja concluida dentro do procedimento da arbitra-
gem, a parte vencedora terd que recorrer ao judicidrio para
sua satisfacdo, iniciando-se o cumprimento dessa sentenca
arbitral sob escrutinio do que estd inserido no cédigo de pro-
cesso civil para a execugdo e cumprimento de sentencas.

De outro lado, o adversidade encontrada pelas partes na
multiplicidade de recursos possiveis no judiciério, tornam por
alongar as discussdes, afetando a efetividade da medida pro-
posta, que em algumas vezes é de simples resolugdo, fazendo
com que o processo judicial seja ainda mais custoso e demo-
rado, o que leva a um prejuizo & parte que busca resguardar
seus direitos.

Por fim, as partes devem estar cienfes que a escolha pela
arbitragem faz parte de uma andlise estratégica da relagéo
contratual e pés contratual entre as partes, devendo-se le-
var em conta tanto um exame da realidade contratual como
também o valor global do contrato, a confidencialidade das
informaces trocadas pelas parfes e o custo-beneficio da ar-
bitragem em detrimento ao poder judiciério na resolucéo de
litigios oriundos daquela relacéo contratual.
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