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RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo expor os antecedentes histéricos do instituto
da arbitragem internacional desde o seu surgimento em diferentes povos durante o
periodo da Antiguidade e Idade Média até sua inclusdo no ordenamento juridico
brasileiro e seus desdobramentos nos tempos atuais. Nesse contexto historico
normativo, remonta-se a evolucdo da legislacéo pertinente ao instituto até a origem
da Lei n°® 9.307/96 e adesdo do Brasil a diversos protocolos e convencdes
internacionais. Também, com o objetivo de averiguar o uso da arbitragem em litigios
relacionados a matéria de patentes, demonstra-se no trabalho o aumento desses
litigios decorrentes da globalizagcdo da economia e o rapido avanco da expansao
tecnolégica com a internacionalizacdo dos registros de patentes, que resultaram em
uma maior preocupac¢do com a protecao e resolucdo de controvérsias em matéria de
propriedade intelectual, e na criacdo do Centro de Arbitragem e Mediacdo da
Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Por fim, também é exposto
os fundamentos basicos desse instituto, através de uma analise de suas
caracteristicas e principios. A metodologia utilizada no desenvolvimento textual se deu
através do método dedutivo, utilizando a bibliografia de maneira interpretativa, e tendo

como resultado, um texto descritivo-tedrico.

PALAVRAS-CHAVE: antecedentes histéricos; arbitragem; fundamentos; patentes.

ABSTRACT

This research aims to expose the historical background of the international arbitration

institute since its emergence in different nations during the period of antiquity and
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middle age to its inclusion in the Brazilian legal system and its development in modern
times. This normative historical context dates back the evolution of this institute
legislation until the origin of the Law n° 9.307/96 and the Brazilian adhesion to various
international protocols and treaties. In order to ascertain the use of the arbitration in
disputes relating to patents, the research shows the increase of this disputes arising
from economic globalization and the rapid advancement of technological expansion
with the internationalization of the patent registration. Which resulted in a greater
concern for the protection and resolution of disputes regarding to the intellectual
property, and the creation of the WIPO Arbitration and Mediation Center. Finally, it is
also exposed the basics of this institute, through an analysis of its features and
principles. The methodology used in the textual development took place through the
deductive method, using the bibliography in an interpretative way, and resulting in a

theoretical and descriptive text.

KEYWORDS: Arbitration; Fundamentals; Historical Background; Patents.

INTRODUCAO

O objeto de estudo deste trabalho tem como foco a exposi¢cdo da evolugéo
histérico normativa do instituto da arbitragem internacional no ordenamento juridico
brasileiro, no que toca a sua consolidacdo como meio nao judicial capaz de assegurar
a efetiva resolucdo de conflitos, uma vez que € capaz de emitir sentenca arbitral,
conferindo-lhe forca obrigatéria e efeitos de coisa julgada, por ter natureza de titulo
executivo judicial.

Porém, nem sempre a arbitragem se demonstrou como meio efetivo de
resolucao de conflitos ao longo da historia, ndo somente pela falta de sua previsao no

texto normativo, mas também pelo falta de seu uso e resisténcia de muitos
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doutrinadores que nao acreditavam nos beneficios da solucdo arbitral frente as
decisdes estatais do Poder Judiciario, sendo assim, foi necessario um longo periodo
de maturagéo para que o uso da arbitragem realmente se consolidasse no Brasil.

A arbitragem passa a ter maior relevancia com o advento da globalizacdo da
economia e rapida expansao tecnoldgica, que desencadeou contendas envolvendo
multiplas jurisdi¢cbes devido ao aumento de rela¢des contratuais internacionais. Como
exemplo, e abordado com maior foco no presente trabalho, o aumento do nimero de
registros de patentes e sua internacionalizacao.

Segundo Jolly e Philpott, a globalizacdo e a digitalizacdo da atualidade tem
contribuido para o aumento significativo das patentes, além da multiplicacdo de
transacdes internacionais sobre a propriedade intelectual, aumentando assim, os
conflitos referentes as patentes.! E nesse cenario que ha a criacdo do Centro de
Arbitragem e Mediacao da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Em relagdo aos fundamentos do instituto da arbitragem, € demonstrada a sua
natureza juridica contratual, e sua caracteristica como negaocio juridico bilateral, o qual
segue os principios basilares dos contratos e produz efeitos “intra partes”. Ademais,
também é exposto, a titulo de direito comparado, breve consideracdes sobre a
alternative dispute resolution (ADR), que contribuiu consideravel matéria quanto a

arbitragem no direito brasileiro.

1. ANTECEDENTES HISTORICOS DA ARBITRAGEM

1.1  HISTORICO NORMATIVO

A arbitragem € umas das formas mais antigas de resolucao de litigios, sua aplicacédo

remonta desde a Antiguidade e Idade Média até os tempos modernos. Ha registros

1 JOLLY, A; PHILPOTT, J. The Handbook of European Intellectual Property Management: Efficient
alternative dispute resolution (ADR) for intellectual property disputes. 2. ed. London: Kogan Page, 2009.
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da utilizacdo de arbitros no Oriente Antigo, onde o0s hebreus resolviam as
controvérsias do ambito privado na Beth-Diam, que era uma espécie de Camara
composta por trés arbitros, datada de 3.000 anos antes de Cristo.?
Na Idade Média, a utilizacdo do instituto da arbitragem era realizado frequentemente
para a resolucéo de conflitos na modalidade comercial, uma vez que 0s comerciantes
a preferiam devido sua rapidez e eficiéncia frente aos tribunais oficiais da época. 3

Ja no Brasil, apesar de pouco frequente e ndo tao divulgada, a arbitragem tinha
previsdo desde a Constituicdo Imperial de 1824, em seu art. 1604, o qual facultava as
partes, a resolucdo de litigios no Juizo Arbitral no periodo da colonizacéo portuguesa
das Ordenagdes Filipinas.®

O Codigo Comercial de 1850, por outro lado, ja trouxe a previsdo da
obrigatoriedade do uso da arbitragem nas causas entre socios de sociedades
comerciais no decorrer da existéncia da sociedade comercial, bem como para a
liquidacédo ou partilha. Igualmente previu o Regulamento 737, que logo foi revogado
pela Lei n°. 1350, de 14 de setembro de 1866.° Tal lei revogou os dispositivos que
previam a solucéo arbitral, caindo em desuso a arbitragem.

O instituto da arbitragem veio a ser efetivamente introduzido somente no
Cadigo de Processo Civil de 1939, nos termos dos artigos 1.031 a 1.046, sendo ainda,
modificado em 1973, porém nem mesmo a modificacdo fez com que a arbitragem

2 NETO, Francisco Maia. Arbitragem: A solucdo extrajudicial de conflitos. 2.ed. Revista e ampliada.
Belo Horizonte: del Rey, 2008, p. 5.

3 ldem, p. 5.

4 Art. 160, Constituicdo Imperial de 1824: “Nas causas civeis e penais civilmente intentadas, poderéo
as Partes nomear Arbitros. Suas sentencas serdo executadas sem recurso, se assim o convencionarem
as mesmas Partes”.

5 GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de arbitragem. 3. ed. Sdo Paulo: Saraiva,

2012, p. 32.
6 DIAS, Jader Augusto Ferreira. A Arbitragem como meio alternativo na solugéo de conflitos societarios.
Disponivel em:

<https://books.google.com.br/books?id=jELeC7BBqoQC&Ipg=PA405&0ts=9ez0sxut0g&dq=Beth-
Diam%20aritragem&hl=pt-BR&pg=PA403#v=0nepage&q=Beth-Diam%?20aritragem&f=false>. Acesso
em: 18 set. 2015.

211


https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4596592

Revista Juridica vol. 03, n°. 44, Curitiba, 2016. pp. 207-231

DOI:10.6084/m9.figshare.4596592

passasse a ser usada, tendo em vista a exigéncia da homologacao das sentencas
arbitrais pelo Poder Judiciario, o que inviabilizava seu uso.’

A falta de tradigdo no uso desse instituto ainda trazia consigo a resisténcia de
muitos doutrinadores na area do Direito Processual Civil, os quais ndo acreditavam
nos beneficios da solucdo arbitral dos conflitos, e ainda, julgavam ser uma forma de
protecdo do capital e interesse de estrangeiros em detrimento dos nacionais, sendo
uma juncéo atécnica entre arbitragem e transnacionalidade.?

Nos anos de 1981, 1986 e 1988, sugiram 0s primeiros trés projetos de lei sobre
a arbitragem, todos de iniciativa do Poder Executivo, mas apenas em 1991 que surge
o principal anteprojeto, decorrente da Operagédo Arbiter, por iniciativa do Instituto
Liberal de Pernambuco, o qual resultou o Projeto de Lei do Senado n° 78 de 1992
(PLS 78/92), do Senador Marco Marcial, que da origem a Lei n® 9.307/96.°

A Lei n° 9.307/96, conhecida como Lei de Arbitragem, compde-se de 7
capitulos e 44 artigos. Diferente de como ocorreu na Itélia, Franca, Alemanha e Paises
Baixos, que incorporaram a matéria em seus respectivos Codigos de Processo Civil,
o Brasil seguiu o exemplo de paises como Portugal, Espanha, Peru, Inglaterra,
Venezuela, Suécia e Paraguai, que escolheram por estabelecer as regras da
arbitragem por meio de um diploma separado do Cddigo, levando-se em conta a
especificidade do tema e 0 agrupamento de normas de natureza material e processual
em uma lei especifica.t?

Também, importante destaque se da a Lei n° 11.232/05, que acrescenta o
inciso IV a redacao do art. 475-M, do Cédigo de Processo Civil de 1973 (CPC/1973)1%,

o qual determinou a natureza da sentenca arbitral como titulo executivo judicial, sendo

”NETO, Francisco Maia. Op. cit., p. 6.

8 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentario a Lei n® 9.307/96. 3. ed. rev., atual.
e ampl. Sdo Paulo: Atlas, 2009, p. 1-2.

9 NETO, Francisco Maia. Op. cit., p. 7.

10 CARMONA, Carlos Alberto. Op. cit., p. 14.

11 BARROSO, Darlan; Aradjo Junior, Marco Antonio de (Org.). Vade Mecum legislacao selecionada
para OAB e concursos. 7. ed. rev., ampli. e atual. S&do Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.
433.
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suscetivel de aplicar as regras referentes ao cumprimento de sentenca a execucao da
sentenca arbitral.

Ainda, no inciso VI, do mesmo artigo e lei, abriu-se a possibilidade da sentenca arbitral
estrangeira ser homologada pelo Superior Tribunal de Justica para ser reconhecida
como titulo executivo judicial, aplicando neste caso, o critério geogréafico. Assim, a
execucao da sentenca arbitral se tornou passivel de reconhecimento e execugdo, com
expressa previsdo na legislacéo brasileira.'?

Nesse mesmo caminho seguiu o “Novo Codigo de Processo Civil” (Cédigo de
Processo Civil de 2015 — CPC/2015 ou NCPC), que entrou em vigor em 18 de marcgo
de 2016, pois no que tange a atribuicdo da natureza juridica das sentencas arbitrais e
0 reconhecimento de sentengas arbitrais estrangeiras, o “Novo Cdédigo de Processo
Civil” praticamente importou a mesma redacdo do CPC/1973, conforme pode-se

verificar no quadro comparativo abaixo:

TABELA 1. QUADRO COMPARATIVO CPC/2015 E CPC/1973.

Cddigo de Processo Civil de 2015
(CPC/2015 ou NCPC)

Cddigo de Processo Civil de 1973
(CPC/1973)

Art. 475-N. Séo
judiciais: (Incluido pela Lein®11.232, de
22.12.2005)

titulos executivos

Art. 515. Sao titulos executivos judiciais,
cujo cumprimento dar-se-a de acordo

com 0s artigos previstos neste Titulo:

IV — a sentenca arbitral; (Incluido pela
Lein®11.232, de 22.12.2005)

VIl — a sentenca arbitral;

VI - a

homologada pelo Superior Tribunal de

sentenca estrangeira,

Justica; (Incluido pela Lei n® 11.232, de
22.12.2005)

Vil - a

homologada pelo Superior Tribunal de

sentenca estrangeira

Justica;

12 STRAUBE, Frederico Gustavo de Souza e. Reconhecimento da sentenga arbitral estrangeira no

Brasil. Revista Jus Navigandi,

Teresina, ano 19, n.

4028, 12 jul. 2014. Disponivel em:

<http://jus.com.br/artigos/28735>. Acesso em: 22 set. 2015.
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Fonte: Autores.

No contexto internacional, a preocupacdo com a arbitragem inicia-se em 1923,
com o Protocolo de Genebra, que fora aderido pelo Brasil e incorporado ao
ordenamento juridico pelo Decreto n° 21.187/32. Tal decreto previa a validade de
compromissos e clausulas compromissorias, que estabeleciam a obrigatoriedade dos
Estados resolverem as divergéncias por esse metodo quando previsto em contrato a
matéria comercial ou outra suscetivel de ser resolvida por meio da arbitragem, mesmo
que a arbitragem decorresse em um pais de jurisdicdo diferente.!3

O Brasil também participou da Convencédo Interamericana sobre Arbitragem
Comercial Internacional, que ocorreu no Panama em 1975, onde foi ratificado pelo
Brasil, e posteriormente promulgado, pelo Decreto n° 1.902/96.

No ano de 1985, as Nac¢des Unidas aprovaram e recomendaram o uso da Lei
Modelo da UNCITRAL?'® (Lei Modelo de Arbitragem da Comissédo das Nagdes Unidas
para o Direito Mercantil Internacional®®) sobre arbitragem comercial internacional, o
qual foi adotado por mais de 35 paises. Essa lei modelo instituiu o marco orientador
para a adocdo da arbitragem, ndo prejudicando a possibilidade de o Estado
estabelecer caracteristicas proprias e singulares sobre o instituto em seu
ordenamento juridico patrio.t’

Em 2002, o Brasil publicou o Decreto n® 4.311/02, em razdo da adesdo da
Convencdo de Nova York, também conhecida como Convencdo da ONU, que

asseverava sobre o reconhecimento e a execucao de sentencas arbitrais estrangeiras.

13 GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Manual de arbitragem. 3. ed. Sao Paulo: Saraiva,
2012, p. 32-33.

14 |dem, p. 33

15 United Nations Commission on International Trade Law.

16 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.

17 WYPYCH, Gustavo Henrique. Arbitragem Internacional: Leis Modelos da UNCITRAL E IA-A. Revista
Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, v. 2, n. 2, jul./dez. 200, p. 419. Disponivel em:
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/dint/article/view/5320>. Acesso em: 23 set. 2015.
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Apoés 90 dias da ratificacdo, o Brasil se tornou signatario e se juntou a comunidade
internacional a cerca da regulacéo das decisdes arbitrais estrangeiras.*®

Tal acordo internacional conta com mais de 130 paises signatarios, dando
maior visibilidade ao direito arbitral, e efetividade aos juizos arbitrais, e tem como
principais prerrogativas: o reconhecimento dos contratos por escrito de arbitragem
internacional; a recusa de disputa judicial quando h& previsdo de um contrato arbitral,
e 0 reconhecimento e execucao das decisbes provenientes de juizos arbitrais, mesmo
gue proferidas em territorio diverso do territorio onde sera executada a sentenca
arbitral.*®

Ressalta-se que o Brasil também integrou o Acordo sobre Arbitragem
Comercial Internacional do MERCOSUL (Decreto n° 03/98, promulgado pelo Decreto
n° 4.719 de 4/6/2003), o qual preocupou-se em atribuir efichcia extraterritorial das
sentencas e laudos arbitrais proferidos no ambito do MERCOSUL, vinculando seus

Estados Membros (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai).?°

1.2 ARBITRAGEM E A GLOBALIZACAO DOS LITIGIOS EM MATERIA DE
PATENTES

O rapido avanco da expansao tecnolégica e a globalizacdo, tiveram como
consequéncia a ampliacdo das demandas sobre as questbes relacionadas as

patentes, que aumentaram significativamente as controvérsias entre diversos paises,

18 NETO, Francisco Maia. Op. cit., p. 7.

19 |dem, p. 7.

20 BRASIL. Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional do MERCOSUL. Disponivel em:
<http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/multilaterais/acordo-sobre-arbitragem-comercial-
internacional-do-mercosul-dec-no-03-98/>. Acesso em: 19 set.2015.

215


https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4596592

Revista Juridica vol. 03, n°. 44, Curitiba, 2016. pp. 207-231

DOI:10.6084/m9.figshare.4596592

0 que criou o envolvimento de multiplas jurisdicbes em litigios, uma vez que ocorreu
a internacionalizacéo das solicitacdes dos registros de patentes.?!

A propriedade intelectual em paises desenvolvidos compde um dos
importantes instrumentos da economia, assim como possui grande relevancia no
cenario da globalizacdo da economia. Logo, a propriedade intelectual foi criada em
resposta a consideravel preocupagado com a protecao de direitos, uma vez que houve
0 manifesto incentivo do intercAmbio entre diversas areas do conhecimento humano
em decorréncia da atualidade do cenario internacional e suas diversas alteracdes
econdmicas, politicas, sociais e juridicas.??

Uma maior atencdo sobre a protecdo da propriedade intelectual surgiu no
ambito do GATT?® (Acordo Geral de Tarifas e Comeércio), dividido entre o
posicionamento dos paises industrializados que visavam o reforco dos mecanismos
de protecéo da propriedade intelectual, e os paises em desenvolvimento que visavam
a flexibilizacdo dos meios de protecdo.?*

Na Rodada Uruguai do GATT, houve a negociagéo do Acordo TRIPS (Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)?®
gue possuia como principal objetivo assegurar a maior protecdo da propriedade

intelectual e mecanismos de solucédo multilateral de controvérsias.2®

21 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de
propiedad industrial. Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial Y de Inversiones, vol. VIII, n® 1, 2014, p.
81-101.Disponivel em: <http://eprints.ucm.es/24500/>. Acesso em: 21 jan. 2015.

22 SANTOS, Onélio Luis S. Consideracdes sobre a propriedade intelectual no processo de globalizacédo
mundial e integracéo regional com uma sucinta abordagem sobre sua protecao no Mercosul e no Brasil.
Disponivel em: <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/22271-22272-1-PB.pdf>. Acesso
em: 22 set. 2015.

23 General Agreement on Tariffs and Trade.

24 LAMPREIA, Luiz Felipe Palmeira. Resultados da Rodada Uruguai: uma tentativa de sintese. Estud.
av., S& Paulo, v. 9, n. 23, p. 247-260, Abr. 1995 . Disponivel em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40141995000100016&Ing=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 set. 2015.

25 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

26 LAMPREIA, Luiz Felipe Palmeira. Op. cit. Acesso em: 22 set. 2015.
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Nesse contexto de controvérsias internacionais, a arbitragem se apresenta
como um mecanismo habil a dirimir esses litigios, em razdo da possibilidade das
partes convencionarem arbitros aptos a conhecer e decidir tais questdes, e devido a
flexibilidade em seu procedimento. Mostrando-se, portanto, mais adequado ao caso
de diferentes jurisdicdes em uma Unica controvérsia.?’

Guido Fernando Silva Soares, ressalta a importancia desse instituto em face a
globalizagdo de litigios envolvendo diferentes jurisdigbes internacionais, nas suas

palavras:

Enfim, € mister enfatizar que, no capitulo das integracdes econdmicas
regionais, as arbitragens entre Estados ganham vida nova, em particular nos
modelos menos supranacionais que as areas de mercado comum, como a
Comunidade Europeia, caracterizadas pela existéncia de um tribunal
judiciario regional. No caso das areas de livre comércio, como o Nafta, e das
areas de unido alfandegaria, como o MERCOSUL, a arbitragem tem
importancia fundamental.?8

As limitacbes da arbitragem para resolver questdes sobre propriedade
industrial dependem exclusivamente do texto normativo de cada pais. Essas
limitagcdes normalmente se projetam quanto a existéncia, validez e registro da patente,
que em grande parte dos sistemas legislativos cabe exclusivamente ao poder publico
julgar, ndo podendo, por consequéncia, a arbitragem interferir. Um exemplo de litigio
gue € de competéncia exclusiva do Poder Judiciario Estatal julgar € a questdo que
envolva a nulidade dos direitos da propriedade industrial.?®

A arbitragem dos litigios de patente esta comumente vinculada a ocorréncia de

infracbes em contratos de exploracéo dos direitos sobre a patente. Na maioria desses

27 ZANINI, Glayara Dulce; VAZ, Wanderson Lago. Arbitragem internacional. Revista Jus Navigandi,
Teresina, ano 19, n. 4099, 21 set. 2014. Disponivel em: <http://jus.com.br/artigos/32082>. Acesso em:
22 set. 2015.

28 SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de direito internacional publico. Sdo Paulo: Atlas, 2002, p.
172.

29 DE MIGUEL ASENSIO. Op. cit. Acesso em: 22 set. 2015.
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contratos, estdo dispostas clausulas contratuais que asseguram a resolucdo dos
eventuais conflitos perante um procedimento arbitral. Ja quando as infracfes
decorrem da violagdo de direitos inerentes as patentes, ndo € comum 0 uso desse

meio de resolucéo de controvérsias, salvo se assim disposto no contrato.*

1.3 CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIACAO DA ORGANIZACAO MUNDIAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)3!, teve sua sede fundada
em Genebra (Suica), no ano de 196732, e posteriormente, se tornou uma das agéncias
especializadas da Organizacdo das Nacdes Unidas, em 1974. Essa organizacao foi
criada com o intuito de instituir um férum global para tratar de diversos assuntos
referentes as matérias de propriedade Intelectual.

No ano de 1994 foi criado o primeiro Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI33,
com o objetivo de oferecer arbitragem, mediacdo e avaliacdo de peritos para as
resolucbes de controvérsias e disputas comerciais entre entidades privadas que
envolvam propriedade intelectual. Esse centro internacional de arbitragem,
independente e neutro, teve como propdsito principal encontrar outras formas de
resolucdo dos litigios que ndo a acao judicial para as causas comerciais sobre
propriedade intelectual®*, como por exemplo, os litigios envolvendo patentes.

Em 2010, foi criado o segundo Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI em

Singapura, promovendo a expansao do uso da arbitragem como forma alternativa

80 |dem. Acesso em: 22 set. 2015.

31 World Intellectual Property Organization (WIPO).

82 OMPI. Quick Facts about WIPO. Disponivel em: <http://www.wipo.int/about-wipo/en/index.html>.
Acesso em: 19 set. 2015.

33 WIPO Arbitration and Mediation Center.

%  What is the WIPO Arbitration and Mediation Center?  Disponivel em:
<http://www.wipo.int/amc/en/center/fag/>. Acesso em: 19 set. 2015.
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para a resolucdo de litigios referentes a propriedade intelectual na regido da Asia-
Pacifico3, que inclui grande parte da Asia Oriental, Sul da Asia, Sudeste da Asia e
Oceania.

Assim, com a difusdo do meio da arbitragem como forma de solucédo de conflitos,
ocorreu 0 surgimento de instituicdes especializadas em diversos paises, sendo
algumas precedentes ao proprio Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI, tais
como: o International Chamber of Commerce (ICC), fundada em 1919, e que
regulamentou a arbitragem apenas em 1998; o The International Center for Dispute
Resolution (ICDR), divisdo internacional da American Arbitration Association (AAA),
fundada em 1996; o The International Center for Settlement of Investment Disputes
(ICSID), fundada em 1965; e o London Court of International Arbitration (LCIA),
fundada em 1981.36

Por experiéncia, o Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI j4 demonstrou que a
arbitragem tem grande utilidade para a solucao de conflitos internacionais no que toca
a propriedade intelectual, uma vez que ja se baseou em diferentes jurisdicdes para
resolucao desse tipo de litigio, tais como as jurisdicdes: chinesa, francesa, italiana,

holandesa, panamenha, espanhola, suica, norte americana, do Reino Unido, etc.3’

O Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI utiliza o procedimento da arbitragem
para solucionar casos tanto previstos em contrato (mais comuns por partes de

diferentes jurisdi¢bes), quanto nao contratuais (por exemplo, decorrentes de violagbes

8% The WIPO Arbitration and Mediation Center Singapore Office. Disponivel em:
<http://www.wipo.int/amc/en/center/singapore/>. Acesso em: 19 set. 2015.

%6 BOTTESELLI, Ettore. Arbitragem comercial internacional: institucional e ad hoc. Revista Jus
Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3437, 28 nov. 2012. Disponivel em: <http://jus.com.br/artigos/23124>.
Acesso em: 19 set. 2015.

87 WIPO Arbitration and Mediation Center. Guide to WIPO Arbitration. P. 6. Disponivel em:
<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/arbitration/919/wipo_pub_919.pdf>. Acesso em: 23 set. 2015.
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de patente incidentes). O valor disputado pela arbitragem varia desde $20.000,00 a
€90.000.000,00, e os remédios reclamados nos processos de arbitragem incluem:

dano, declaracdes infringentes, cumprimento de medida especifica, e outros.38

Por oportuno, salienta-se que a arbitragem (arbitration e expedited arbitration), nos
dias atuais, representa 59% dos casos submetidos ao Centro de Arbitragem da OMPI,
frente aos 41% dos casos que recorrem ao instituto da mediacdo. Além de que, 0s
casos envolvendo infracdes de patentes representam 46% da totalidade de casos
submetidos ao Centro de Arbitragem. Conforme pode ser verificado nos graficos a

seqguir:

GRAFICO 1. CASOS ARQUIVADOS GRAFICO 2. MATERIA OBJETO DOS
JUNTO AO CENTRO DE CASOS ARQUIVADOS JUNTO AO
ARBITRAGEM E MEDIACAO DA CENTRO DE ARBITRAGEM E
OMPI. MEDIACAO DA OMPIL.

Subject Matter of Cases Filed with the

Cases Filed with the WIPO Arbitrafion
WIPO Arbitration and Mediation Center

and Mediation Center

Expedited Other i
Arbitration 18%
10%
. \ Patent
Telecommuni- | a9

cations/IT 22% ]

Arbitration
49%
Mediation

A41% Copyright Trademarks
9% -

Fonte: WIPO Arbitration and Mediation Fonte: WIPO Arbitration and Mediation
Center. Guide to WIPO Arbitration. P. 4. Center. Guide to WIPO Arbitration. P. 8.

38 WIPO Arbitration and Mediation Center. Op. Cit., p. 6. Acesso em: 23 set. 2015.
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Disponivel em: <http://iwww.wipo.int.amc>.  Disponivel em: <http://www.wipo.int.amc>.
Acesso em: 22 out. 2015. Acesso em: 22 out. 2015.

Dessa forma, nota-se a importancia do uso da arbitragem como solucao
extrajudicial de conflitos de patentes, quando se coloca em perspectiva a controvérsia
gue possui partes de multiplas jurisdicbes, em consequéncia da internacionalizacéo
das solicitacbes dos registros de patentes, pela globalizacdo e rapido avanco

tecnoldgico.

2. FUNDAMENTOS DA ARBITRAGEM

Para determinar a natureza deste instituto, faz-se necessario entender seu ser
juridico, ainda mais quando sua esséncia ndo se encontra pacificada na doutrina. Sao
trés as correntes que determinam a natureza juridica da arbitragem: a privatista (ou
contratualista), de Chiovenda; a publicista (ou processualista), de Mortara; e a
intermediaria (ou conciliadora), de Carnelutti.3®

A primeira corrente, chamada de contratualista, reduz o procedimento da
arbitragem a esfera contratual, sendo disponivel apenas o "material l6gico" da
sentenca, e o juiz por meio de decreto de executoriedade, transformaria esse "material
l6gico" em sentenca, unindo o juizo légico com o de comando.*°

A segunda corrente, chamada de processualista, preza a convencao arbitral
como objeto principal da arbitragem, o qual da poderes aos arbitros, através da
vontade da lei, que permite que seja realizado a arbitragem perante a autonomia da

vontade das partes.*

39 ALVIM, J. E. Carreira. Tratado geral de arbitragem. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000, p. 58-60
apud GUILHERME, Luiz Fernando do Bale Almeida. Manual de arbitragem. 3. ed. Sdo Paulo: Saraiva,
2012, p. 33.

40 GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. Op. Cit., p. 34.

4l ldem, p. 34.
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A terceira corrente, chamada de conciliadora, afirma que a deciséo do arbitro
nao se caracteriza como uma decisdo propriamente dita, sendo necessario o decreto
de executoriedade, ndo apenas para atribuir efeito executivo (como afirma a primeira
corrente), mas também para torna-la obrigatéria.*?

No Brasil, a questéo é pacificada com o advento da Lei n°® 9.307/96 que passa
a atribuir carater jurisdicional & arbitragem brasileira, segundo o entendimento do
eminente Desembargador de Minas Gerais Carreira Alvim. Para ele, a sua natureza é
principalmente jurisdicional, salvo a origem e esséncia da arbitragem que decorrem
da vontade entre as partes.*?

Considerando a natureza juridica contratual da arbitragem, pelo instituto derivar
da vontade entre as partes, caracteriza-se como um negocio juridico de natureza
bilateral. Nesse sentido, tem-se que a arbitragem possui como principios base, 0s
mesmos principios basicos dos contratos, sdo eles: o principio da autonomia da
vontade; principio do consensualismo; principio da obrigatoriedade da convencéo;
principio da relatividade dos efeitos do contrato; principio da boa-fé; principio da
confidencialidade; principio da competéncia-competéncia.

As definicdes destes principios sdo abordadas por Maria Helena Diniz:

(a) Principio da Autonomia da Vontade - principio este que consiste no poder de
estipular livremente, como melhor |hes convier, mediante acordo de vontades, a
disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem juridica,
envolvendo, além da liberdade de criacdo, a liberdade de contratar ou ndo, de escolher
0 outro contratante e de fixar o contetdo do contrato, limitadas pelas normas de ordem

publica, pelos bons costumes e pela revisao judicial dos contratos.

(b) Principio do Consensualismo - segundo esse principio, o simples acordo de duas

ou mais vontades basta para gerar contrato valido, pois a maioria dos negocios

42 ldem, p. 34.
43 ldem, p. 34.
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s

juridicos bilaterais € consensual, embora alguns, por serem solenes, tenham sua

validade condicionada a observéancia de certas formalidades legais.

(c) Principio da Obrigatoriedade - [...] as estipulacdes feitas no contrato deverdo ser

fielmente cumpridas, sob pena de execuc¢ao patrimonial contra o inadimplemento.

(d) Principio da Relatividade dos Efeitos do Contrato - [...] a avenga apenas vincula as
partes que nela intervém, ndo aproveitando nem prejudicando terceiros, salvo raras

excecoes.

(e) Principio da Boa-Fé - [...] na interpretacdo do contrato € preciso ater-se mais a
intencdo do que ao sentido literal da linguagem, e, em prol do interesse social de
seguranca das relagfes juridicas, as partes deverdo agir com lealdade e confianca

reciprocas, auxiliando-se mutuamente na formacao e na execuc¢ao do contrato.

(f) Principio da Confidencialidade - [...] as arbitragens n&do estao sujeitas ao principio
da publicidade, como os processos em geral que correm na justica comum. Gragas a
esse principio, muitas empresas sentem-se mais confortaveis em se utilizar do
instituto, ndo mais temendo que problemas que as envolvam em relacdo a seus
acionistas ou soOcios ou mesmo a contratos que celebrou possam influenciar

negativamente sua imagem no mercado ou valor de suas acgoes.

(9) Principio da Competéncia-Competéncia - [...] havendo convencéo de arbitragem,
fica este instituto estabelecido como competente para dirimir conflitos surgidos

naguela relacéo juridica, excluindo o Judiciario da apreciacéo da matéria.*

ApOs uma abordagem principiolégica, cabe abordar que a arbitragem é

caracterizada como um meio privado e alternativo de solucéo de conflitos, em que

44 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. v. 3. 14. ed. S&o Paulo: Saraiva, 2002, p. 40.
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possui como objeto direitos patrimoniais disponiveis, e como julgador, o arbitro
especialista na matéria em controvérsia.*®

Esse instituto tem como premissa a intervencao de terceiro(s), arbitro(s), para
a solucao de controvérsias, a fim de que nao haja a intervencao do Estado na decisao,
porém, que da mesma forma que uma sentenca judicial, a decisdo proferida pelos
arbitros obrigue as partes litigantes a cumprir com o estipulado.*®

A decisdo da arbitragem (meio heterocompositivo de solucdo de controvérsia)
recebe o nome de sentenca arbitral, e possui forca de sentenca judicial transitada em
julgado, uma vez que o Codigo de Processo Civil (CPC/2015) apresenta a sentenca
arbitral no rol dos titulos executivos judiciais*’, exposto a luz do art. 515, inciso VII,

conforme:

Art. 515. Séo titulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-a de acordo com
0s artigos previstos neste Titulo:

VIl — a sentenca arbitral;

O art. 515, do Cdédigo de Processo Civil (CPC/2015), atribui a exequibilidade a
sentenca arbitral, fazendo-a que seja passivel dos efeitos juridicos da coisa julgada,
e assim, que seja equivalente a sentenca proferida por um tribunal estatal.*®

Ressalta-se, a titulo de direito comparado, que a arbitragem, no direito norte-
americano, compde uma das formas de resolucdo de conflitos dentre as abarcadas

pela alternative dispute resolution*® (ADR), a qual contribuiu diretamente ao direito

45 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Manual de arbitragem. 4. ed. rev. e atual. e ampl. Sdo Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 15.

46 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentario a lei n® 9.307/96. Sao Paulo. 32
ed. Editora Atlas, 2009, p. 31.

47 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Op. cit., p. 15.

48 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentario a Lei 9.307/96. Sao Paulo:
Malheiros, 1998, p. 258.

49 Métodos Alternativos de Resolucédo de Conflitos.
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brasileiro sobre a matéria. A arbitragem se encontra presente na se¢do 651 da Lei

Federal "Alternative Dispute Resolution - Act of 1998"°, onde dispde:

(a) For purposes of this chapter, an alternative dispute resolution process includes
any process or procedure, other than an adjudication by a presiding judge, in which a
neutral third party participates to assist in the resolution of issues in controversy,
through processes such as early neutral evaluation, mediation, minitrial, and

arbitration as provided in sections 654 through 658.51 52
Segundo a New York State Unified Court System, a definicdo de ADR, seria:

Alternative dispute resolution (ADR) refers to a variety of processes that help parties
resolve disputes without a trial. Typical ADR processes include mediation, arbitration,
neutral evaluation, and collaborative law. These processes are generally confidential,

less formal, and less stressful than traditional court proceedings.53 54

Assim, a arbitragem se encontra dentre as formas alternativas de solugéo de
conflitos dos Estados Unidos, existindo em seu ordenamento, tanto ADRs tipicas,

50 DAUDT, Simone Stabel. Possiveis Contribuices ao Direito Brasileiro das Alternative Dispute
Resolution (ADR) no Direito Norte-Americano. Revista Paginas de Direito, Porto Alegre, ano 15, n°
1206, 03 de mar¢o de 2015. Disponivel em: http://www.tex.pro.br/artigos/303-artigos-mar-2015/6942-
possiveis-contribuicoes-ao-direito-brasileiro-das-alternative-dispute-resolution-adr-no-direito-norte-
americano. Acesso em: 10 out. 2015.

51 ADR. Public Law 105-315 — Oct. 30, 1998. Disponivel em: <http://www.adr.gov>. Acesso em: 10 out.
2015.

52 Tradugao livre para a lingua portuguesa: “Para os fins deste capitulo, um processo alternativo de
resolugdo de litigios inclui qualquer processo ou procedimento, que ndo seja um julgamento por um
juiz, em que um terceiro neutro participa para ajudar na resolugdo de questdes em controvérsia, através
de processos como avaliagdo neutra antecipada, mediacao, minitrial, e arbitragem conforme previsto
nas seccdes 654 até 658.”

5 NEW YORK COURTS. What is Alternative Dispute Resolution (ADR)? Disponivel em:
<https://www.nycourts.gov/ip/adr/What_Is_ADR.shtml>. Acesso em: 10 out. 2015.

5 Tradugéo livre para a lingua portuguesa: “Formas alternativas de solugédo de conflitos referem-se a
uma variedade de processos que ajudam as partes resolver disputas sem um julgamento. Processos
de solucgéo alternativa de conflitos tipicas incluem a mediacéo, a arbitragem, a avaliacao neutra, e a lei
colaborativa. Estes processos sdo geralmente confidenciais, menos formal e menos estressante do que
um processo judicial tradicional.”
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quais sejam: a early neutral evaluation (ENE), a mediacéo, a arbitragem, a negociacao
e a conciliagdo; quanto ADRs atipicas, quais sejam: os processos hibridos, como o
private judge, que se configura em uma forma de arbitragem em que cabe ao
advogado privado ou um juiz aposentado proferir a deciséo arbitral.>®

Apesar do direito brasileiro ter sofrido influéncia do direito norte-americano no
que se refere as ADRs, o instituto da arbitragem, mais especificamente da arbitragem
comercial internacional, seguiu as tendéncias impostas pela Lei Modelo da
UNCITRAL, que adotou o conceito amplo de "comércio”, abrangendo lides sobre
relacbes de comércio de toda e qualquer espécie, independente se fundada em
contrato ou relacdes juridicas extracontratuais.>®

Com a interpretagdo extensiva do vocabulo "comércio”, a Lei Modelo da
UNCITRAL abarcou a arbitragem privada internacional®’, incluindo em sua
abrangéncia, os litigios de patentes, 0s quais possuem notavel relevancia comercial,
tendo em vista sua importancia econémica e visivel relacdo comercial. Dessa forma,
0 uso da Lei Modelo da UNCITRAL para a solucdo de controvérsias em matéria de
patentes se demonstra possivel e adequada, mesmo que a Lei Modelo da UNCITRAL
abarque somente a arbitragem comercial internacional, haja visto que a prépria lei
patria utiliza os preceitos dessa lei modelo para regular o uso da arbitragem nacional.

Isso ocorre porque a legislacdo brasileira ndo estabeleceu regramento
especifico e diferente para a arbitragem internacional e arbitragem interna, apenas
estipulou regramentos quanto a homologacdo e execucdo de laudos arbitrais
provenientes de arbitragens internacionais, sendo assim, necessario usar a Lei

Modelo da UNCITRAL para suprir tais lacunas no regramento nacional.>8

55 DAUDT, Simone Stabel. Op. cit. Acesso em: 10 out. 2015.

56 RECHSTEINER, Beat Walter. Arbitragem Privada Internacional no Brasil. Sdo Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997, p. 24-25.

57 |dem, p. 25.

58 |dem, p. 29-34.
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CONCLUSAO

Pode-se concluir, que a consolidagédo do uso da arbitragem e o processo
histérico de sua inclusdo no ordenamento juridico brasileiro ndo se deu de forma
rapida, porém hoje, encontra-se completamente assegurada através da promulgacao
da Lei n° 9.307/96, da Lei Modelo da UNCITRAL, e diversos acordos e convencdes
que o Brasil se apresenta como signatario.

Dadas as circunstancias de rapido desenvolvimento tecnolégico na sociedade
e da globalizacdo da economia, que resultou em contratos envolvendo diversas
jurisdicdes e internacionalizacdo dos registros de patentes, sem duvida, a arbitragem
adquiriu maior relevancia como meio habil a solucionar tais controvérsias, haja visto
sua flexibilidade procedimental.

E nesse cenario que a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual cria o
Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI que dispde dos servicos de arbitragem,
mediacéo, peritos e arbitros especializados para dirimir essas questdes relacionadas
a propriedade intelectual, introduzindo e priorizando o maior uso dessas formas de
resolucao de litigios, quais sejam a arbitragem e mediacao.

Em suma, quanto aos seus fundamentos, a arbitragem possui natureza juridica
contratual, como negdcio juridico bilateral, e tem sua caracterizacdo pautada nos
principios contratuais, entre eles: o Principio da Autonomia da Vontade; o Principio do
Consensualismo; o Principio da Obrigatoriedade; o Principio da Relatividade dos
Efeitos do Contrato; o Principio da Boa-Fé; o Principio da Confidencialidade; e o
Principio da Competéncia-Competéncia.

Além disso, tem-se que, pelo fato de o laudo arbitral ser capaz de obrigar as
partes (efeito “intra partes”), e possuir forga de sentenca judicial transitada em julgado,
vez que o art. 515 do Cdédigo de Processo Civil (CPC/2015) o elencou como titulo
executivo judicial em seus incisos, 0 uso da arbitragem ganhou maior seguranca
juridica, e com isso, seu uso fora incentivado. Por fim, o instituto da arbitragem se

apresenta de maneira consolidada no ordenamento juridico brasileiro.
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