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RESUMO

Este artigo realiza um estudo do sistema juridico brasileiro no que concerne a
possibilidade da arbitragem como meio para solucionar os litigios internacionais que
tém como objeto infracdes a patente, ressaltando suas vantagens como alternativa
ao procedimento judicial. Adiante, foca-se nas questdes da arbitrabilidade dessa
natureza de litigios e na ferramenta juridica conhecida como convénio arbitral.
Posteriormente, faz-se uma analise das peculiaridades da arbitragem internacional
em matéria de patente, com maior énfase ao lugar da arbitragem, a indicacéo do(s)
arbitro(s), a confidencialidade do processo arbitral, a producdo de provas e a
concessao de medidas cautelares. Por fim, sdo abordadas de modo mais detido as
caracteristicas da execuc¢ao do laudo arbitral internacional e estrangeiro.

PALAVRAS CHAVES: Arbitragem; Litigios Internacionais; Patentes.
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RESUMEN

Este articulo realiza un estudio del sistema juridico brasilefio en lo que concierne al
arbitraje como medio para solucionar los litigios internacionales que tiene como
objeto infracciones a la patente, resaltando sus ventajas como alternativa al
procedimiento judicial. Adelante, se concentra en las cuestiones del arbitrabilidad de
esa naturaleza de litigios y en la herramienta juridica conocida como convenio
arbitral. En un segundo momento, se hace un analisis de las peculiaridades del
arbitraje internacional en materia de patente, con mayor énfasis al lugar del arbitraje,
a la produccion de pruebas, y a la concesién de medidas cautelares. Por fin, son
tratadas de modo mas detallado las caracteristicas de la decision arbitral
internacional y extranjera.

PALABRAS CLAVES: Arbitraje; Litigios Internacionales; patentes

1. INTRODUCAO

A propriedade intelectual € considerada como um dos principais ativos para
0s paises desenvolvidos. A partir do século XX o desenvolvimento de um Estado
mede-se ndo sé por componenentes e dados econdmicos e sociais, mas também

pela sua capacidade de geracédo de inovacoes.

Sendo assim, o Estado deve criar um ambiente favoravel aos investimentos
em inovagdo (Pesquisa e Desenvolvimento — P&D), de tal sorte que caso surja
algum conflito relativo a validade do registro da patente ou em relagdo a infracéo
desta, seja colocado a disposicéo do inventor e investidor, um aparato estatal capaz

de solucionar a controvérsia e evitar prejuizos aos investimentos.

Nessa perspectiva, surge a arbitragem como um meio alternativo ao judicial
para solucionar conflitos, sendo que neste trabalho estuda-se a viabilidade e
legalidade desse meio para resolver especificamente os litigios que tenha como
objeto a discusséo sobre a violagcéo ou infracdo aos direitos advindos do registro da

patente.
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2. ARBITRAGEM INTERNACIONAL EM MATERIA DE PATENTES:
ASPECTOS GERAIS

A arbitragem consiste em um procedimento ndo judicial que tem como
objetivo resolver os litigios apresentados a mesma desde que estes sejam
arbitraveis'. Em linhas gerais, para que uma arbitragem seja internacional é
necessario que ao menos um de seus elementos lhe remeta a mais de um
ordenamento juridico. O foco deste trabalho é especificamente a arbitragem que
seja internacional e tenha como objeto do litigio um direito de patente violado ou
infringido. Salienta-se que a patente € um direito patrimonial disponivel e, logo, a
violacdo a titularidade ou exclusividade desse direito pode ser submetida a

arbitragem para ser solucionada.

No que se refere a classificacdo da arbitragem essa pode ser institucional ou
ad hoc?. A arbitragem institucional é aquela realizada sob uma instituicéo ou tribunal
arbitral, seguindo as regras contidas no regulamento dessa instituicdo. Ja a
arbitragem ad hoc trata-se da submissédo do litigio pelas partes a uma pessoa fisica

ou uma instituicao arbitral, desde que n&o se submetam a seu regulamento.

Se as partes tém condi¢cdes de acesso a um tribunal arbitral especializado ou
que possua arbitros especializados em questées que envolvam direitos de patente, a
arbitragem institucional € mais conveniente. Um exemplo de arbitragem institucional®
confiavel é o Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI, o qual possui uma lista de
arbitros especialistas e um regulamento eficiente e pronto para resolver qualquer
litigio submetido a este Centro. Todavia, se as partes ndo estao proximas ou nao
tem condicbes econdmicas de litigar em um tribunal arbitral especializado a
arbitragem ad hoc torna-se a mais adequada, tendo em vista que as partes podem

moldar tal arbitragem as suas necessidades e realidades.

! Nesse sentido ver Irineu Strenger que adiciona a forca executiva da decisdo arbitral como

complemento a esse conceito STRENGER, Irineu. Direito Processual Internacional. Sdo Paulo:
LTr, 2003, p. 114.

ZA arbitragem institucional e a ad hoc estdo disciplinadas no capitulo IV da Lei de Arbitragem
Brasileira.

® Ver: EILAND, Murray Lee. “The Institutional Role in Arbitrating Patent Disputes”, in: Pepperdine
Dispute Resolution Law Journal 2009, Vol. 9, p. 283-323.
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As principais vantagens da arbitragem sdo a celeridade do procedimento, a
possivel qualidade técnica do laudo arbitral conforme os conhecimentos especificos
dos arbitros indicados pelas partes, a confidencialidade e a seguranca juridica em

virtude da lei indicada pelas partes®.

A primeira vantagem da arbitragem, a celeridade, decorre do fato de que
procedimento arbitral tem duracdo meédia de alguns meses, ou seja, €
consideravelmente mais célere quando comparado com o processo judicial, que
pode demorar alguns anos. Para efeito elucidativo cita-se a lei de arbitragem, a qual
em seu art. 23 determina que a decisdo seja expedida nos seis meses seguintes a
data da instituicdo da arbitragem, salvo se as partes tiverem disposto outro prazo>,

maior ou menor, para a expedicao do laudo.

Tratando-se de litigios que versem sobre a violagdo de patente a celeridade é
essencial, pois a natureza dos interesses envolvidos ndo admite a espera de tempo
demasiadamente longo para uma decisdo, tendo em vista que as invencdes
patenteadas podem perder seu valor com o passar dos anos, tornando-se obsoletas
com o surgimento de novas tecnologias, 0 que atinge negativamente a politica social

e econémica de um pais®.

A segunda vantagem da arbitragem consiste na qualidade técnica do laudo
arbitral em relacdo a sentenca judicial, no que se refere ao contetdo juridico-

material do mesmo. Os juizes estatais por serem responsaveis por um grande

* Ver WIPO. ¢ Por qué recurrir al arbitraje en controversias relativas a la propiedad intelectual?.
Disponivel em: <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/why-is-arb.html>. Acesso em 12 de fevereiro
de 2012.
Ver também GARCIA, Elena Martinez. El arbitraje como solucion de conflictos en Propiedad
Intelectual. Valencia: Tirant lo Blanch: 2002. p. 58-59. Para esta jurista “Existe una conciencia global
de que causas econémicas, demograficas o la propia complejidad de los conflictos, hacen del sistema
jurisdiccional, una mecanismo inadecuado e ineficaz para otorgar tutela al ciudadano (...). Hoy existe
una clara sensibilizacién en los Juzgados a favor del uso de estos medios alternativos (...) como
medio de descongestion de los tribunales, y como forma de potenciar la autonomia del individuo
frente al intervencionismo estatal”.
® A titulo de exemplo e para um estudo de direito comparado, ver sobre a Lei Espanhola: BARONA
VILAR, Silvia, “Articulo 37 — Plazo, forma, contenido y notificacion del laudo”, en BARONA VILAR,
Silvia. Comentarios a la Ley de Arbitraje. Madri: Thomson Civitas, 2004, p. 1233.
® Sobre a importancia econdmica e social das patentes José Manuel Otero Lastres recorda o caso ELI
LILLY contra PREMO PHARMACEUTICAL julgado nos EUA pelo Tribunal de Apelacdo do Terceiro
Circuito em que se assentou o entendimento de que “las inversiones a largo plazo en investigacion
tecnoldgica representan uno de los mecanismos bésicos para que una economia industrializada
pueda mantener su tasa de crecimiento y su cuota en el comercio internacional, lo cual favorece la
creacion de puestos de trabajo”. OTERO LASTRES, José Manuel. “Arbitraje y propiedad industrial”,
In.: Revista galega de administracion publica 2005, Nam. 39, pp. 47-65.
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namero de processos, muitas vezes devem julgar matérias com as quais nao
guardam profunda familiaridade. Ja os arbitros sdo nomeados segundo a confianca
das partes em seus conhecimentos técnicos e juridicos, o que assume relevancia
nos litigios que discutem infracdo a patente, pois se trata de tema que possui

conteudo técnico e juridico especifico.

A terceira importante vantagem jA mencionada é a confidencialidade do
procedimento arbitral’” em contraposicdo ao processo judicial que geralmente é
publico. A confidencialidade preserva as informacdes técnicas e detalhes da patente
divulgados durante o litigio. Uma vez que a confidencialidade é um dos elementos
essenciais da patente, torna-se relevante que o processo para resolucdo de litigio

dessa natureza néo sirva de meio para divulgacéo de informacdes sigilosas.

A Ultima vantagem apontada neste artigo € a seguranca juridica do litigio a
partir da eleicdo da lei aplicavel®, os arbitros e suas nacionalidades, o idioma
utilizado durante o procedimento e o instituto arbitral’. Esses elementos se bem
selecionados pelas partes podem garantir uma arbitragem de maior qualidade em
comparacdo com o processo judicial que estd subordinado as leis materiais e
processuais indicadas pela normativa do pais onde ocorre a demanda. Ademais, a
OMPI pondera que os litigios levados ante os tribunais estatais aumentam a
possibilidade de que a parte que litiga em sua prépria jurisdicdo obtenha vantagens,
0 que dificilmente ocorre na arbitragem, pois as partes dispdem de maior liberdade

para equilibrar a relacéo™.

" Vid.: LOUREIRO QUEIROZ, Raul. Arbitragem internacional na solucdo de controvérsias em
propriedade intelectual. 2008. Dissertacdo (Mestrado em Direito) — Programa de Pd6s-Graduagéo
em Direito, UFRGS, Porto Alegre, 2008.
® O Regulamento de Arbitragem da OMPI determina que a lei aplicavel & controvérsias, & arbitragem
e ao acordo de arbitragem seja, em principio, a lei eleita pelas partes. Vid. art. 59.
° Vid. LOBO MUNIZ, Tania. Arbitragem no Brasil e a lei 9.307/96. Curitiba: Jurua, 2009, p. 66-84.
% Sobre as vantagens quanto aos custos e eficiéncia da arbitragem ver: SCHIMMEL, Daniel;
KAPOOR, lla. Resolving International Intellectual Property Disputes in Arbitration. Disponivel em:
<http://www.kelleydrye.com/publications/articles/0463/_res/id=Files/index=0/0463.pdf>. Acesso em 27
de janeiro de 2012.
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3. A ARBITRABILIDADE E O CONVENIO ARBITRAL NOS LITIGIOS
INTERNACIONAIS EM MATERIA DE PATENTES

A determinacdo da arbitrabilidade é de grande importancia para o
estabelecimento da validade do convénio arbitral e para o reconhecimento e
execucdo do laudo. Sublinha-se que a discussédo alcanca maior complexidade
gquando o laudo necessita ser cumprido em um Estado diferente daquele onde
ocorreu a arbitragem. Outra questdo relevante é a arbitrabilidade em casos em que
a validade ou nulidade do registro da patente foi suscitada em um litigio de infracédo

ou violacao de uma patente.

A arbitrabilidade dos litigios em matéria de patente é examinada a partir de
Varios pressupostos e perspectivas, como a legislagdo do pais onde ocorrera o
procedimento arbitral, o lugar onde se cumprira eventuais medidas cautelares e se
executara o laudo arbitral, e a partir da lei aplicavel ao litigio (indicada e escolhida

pelas partes).

A lei de arbitragem do Brasil (art. 1°) determina que sao arbitraveis “os litigios
relativos a direitos patrimoniais disponiveis”™?. Nesse mesmo sentido encontram-se
0s paises membros do Mercosul, com previsfes realizadas nos seguintes diplomas
legais: Argentina (Art. 1 do Cédigo Processual Civil e Comercial da Nacédo), Paraguai
(art. 2° da Lei 1879 de 2002), Uruguai (arts. 472 e 476 do Cdodigo Geral do Processo)

e Venezuela (art. Art. 3° da Lei de Arbitragem Comercial) *2.

A arbitragem da OMPI “Es particularmente apropiado para disputas relacionadas con Pl o
tecnologia en términos mas generales, por ejemplo, controversias que surgen de licencias de
patentes, marcas o derecho de autor, acuerdos de investigacién y desarrollo, contratos de desarrollo
de programas informaticos, acuerdos de distribucion, contratos de franquicia y acuerdos de
coexistencia de marcas”. OMPI. Guia del arbitraje de la OMPI, Ginebra, p. 7.

2 Nesse sentido Selma Ferreira Lemes afirma que no Brasil é possivel a arbitragem de algumas
questdes relacionadas a Propriedade Intelectual. Ou seja, os litigios provenientes de direitos de
Propriedade Intelectual séo arbitraveis, com exce¢édo dos casos que tenham como objeto a nulidade
ou validade do registro ou outra questdo de interesse publico. FERREIRA LEMES, Selma.
Arbitrabilidade de litigios na Propriedade Intelectual. Disponivel em:
<http://www.selmalemes.com.br/artigos_juridicos.php>. Acesso em 27 de jan. de 2012.

B0 professor Guillermo Palao ressalta que na América Latina, de forma geral, as legislacdes
determinam como arbitraveis os litigios sobre direitos disponiveis ou que possam ser objeto de
transacdo. PALAO, Guillermo. “Lineas generales del arbitraje comercial internacional en las ultimas
reformas normativas en Latinoamérica”, in: ZAPATA DE ARBELAEZ, Adriana; BARONA VILAR,
Silvia; ESPLUGUES MOTA, Carlos (dir.). El arbitraje interno e internacional en Latinoamérica —
regulacion presente y tendencias futuras. Universidad Externado de Colombia, 2010. Pp. 15-35. p.
27.
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Importante destacar a problemética referente a possibilidade, ou ndo, do
demandado requerer a declaragéo incidental de validade ou nulidade da patente em
sua defesa. Nessa hipotese a davida que surge € sobre a competéncia do arbitro ou
do tribunal arbitral para julgar tal questéo, pois a validade do registro da patente tem
natureza de direito publico e uma vez declarada a invalidade esta produzira,
teoricamente, efeitos erga omnes, sendo de competéncia judicial exclusiva do juiz
estatal'.

Apenas a titulo de comparagdo, na Espanha a problematica encontra-se
ainda aberta’, enquanto que no Brasil a doutrina majoritaria é no sentido de que a
arbitragem nao podera conhecer da validade do registro da patente, seja como
pedido inicial ou como matéria arguida na defesa. As justificativas que embasam
esse entendimento consistem no fato do registro ser de competéncia exclusiva do
Estado, de se considerar a arbitrabilidade da validade da patente contraria a ordem
publica e das decisdes nesse sentido necessitarem de publicidade, logo, de efeito

erga omnes inerente aos processos judiciais estatais.

Para os fins defendidos no presente trabalhos, entende-se que o
posicionamento mais acertado seria permitir aos arbitros decidir sobre a validade do
registro da patente, invocada, de forma incidental, em matéria de defesa, desde que
a esta decisdo atribuisse efeito somente inter partes®®, devido ao fato de que o
registro da patente é concedido pelo Estado, ndo sendo coerente que um laudo
arbitral possa decidir pela nulidade ou validade de tal registro com efeitos erga

omnes.

4 Na Europa a competéncia exclusiva é do tribunal do lugar do registro (Art. 22.4 do Regulamento
44/2001) e no Brasil a competéncia é exclusiva da justica federal (art. 57 da Lei de Propriedade
Industrial)
> Vid. MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto de. “Arbitraje y Contratos Internacionales sobre Propiedad
Industrial en el Derecho Espafiol”’, en Revista de La Corte Espafiola de Arbitraje 1992, p 42.
Nesse mesmo sentido encontra-se o informe apresentado pelo International Chamber of Commerce
(ICC). ICC. “Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration”, en ICC. International
Court of Arbitration Bulletin 1998, Vol. 9, Num. 1, p. 8.
1® Admite-se a producdo de efeitos erga omnes para a analise do arbitro sobre a nulidade/validade da
patente na Bélgica (Loi sur les brevets d’invention, artigo 51) e Estados Unidos (35 USC Section 294).
Ja na Austrdlia, Alemanha, Reino Unido e Holanda é permitida a arbitragem sobre validade das
patentes, porém a decisdo tem efeitos somente inter partes. Vid. LEMES, Selma Maria Ferreira.
Arbitragem em propriedade intelectual, Disponivel em:
<http://www.selmalemes.com.br/artigos/artigo_juri34.pdf>. Acesso em 26 de jan. de 2012.
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Passa-se agora para o segundo objeto de andlise deste topico: o convénio
arbitral. Infringir uma patente € violar uma obrigacéo tipicamente extracontratual, o
que dificulta a escolha pela arbitragem justamente devido a inexisténcia de um
prévio instrumento contratual que preveja a mesma como meio para resolucdo da
disputa’’. Nesse diapasédo, assume relevancia a questéo do convénio arbitral, o qual
consiste em um acordo escrito, em que as partes se comprometem a submeter o

litigio existente sobre questdes de natureza extracontratual a arbitragem.

Para o convénio arbitral ser valido'®, além de ser escrito (papel, correio
eletrdnico, fax, etc.), € necessario que seja firmado por partes capazes e que o
objeto do litigio seja arbitravel'®. A legislacdo brasileira tem previsdo expressa
acerca do Convénio Arbitral como compromisso de submissao a arbitragem (Art. 3°
da LA)%,

Interessante analisar, mais uma vez em um estudo de direito comparado, o
art. 9.6 da LA espanhola que trata das especificidades do Convénio Arbitral na
arbitragem internacional. Esse artigo dispbe que a validade do Convénio e a
arbitrabilidade sejam analisadas segundo as “normas juridicas eleitas pelas partes
para reger o Convénio Arbitral, ou pelas normas juridicas aplicaveis a controvérsia,
ou pelo direito espanhol”. Mais uma vez as partes devem estar atentas a
arbitrabilidade dos litigios internacionais por infracdo de patente, pois se elegerem
uma lei para a validade do Convénio Arbitral e outra para a controvérsia, as duas leis

devem considerar arbitraveis os litigios por infracdo de patente.

" E importante assinalar a possibilidade de que a infracdo do registro ocorra em uma relacdo
contratual prévia que tenha uma clausula arbitral. Nesse caso a natureza da relagéo juridica entre as
partes do litigio ndo é extracontratual, mas contratual. A relacdo juridica ndo nasce com a infracao,
mas como o contrato.
'® Nesse sentido ver art. 7 da Lei Modelo da UNCITRAL.
9 Existem demandados gue tentam suspender o processo arbitral alegando que o compromisso
arbitral € invélido, inexistente ou nulo. Tais a¢fes sdo conhecidas como anti-arbitration injunctions.
Essas ac¢0es judiciais devem ser rechacadas pelo juiz estatal quando sdo meramente para prorrogar
e tumultuar a arbitragem. Vid.: LEE, Jodo Bosco. “Parecer: Eficacia da clausula arbitral, aplicagdo da
lei de arbitragem no tempo”, In.. MELO VALENCA FILHO, Clavio; LEE, Jo&do Bosco. Estudos de
Arbitragem. Curitiba: Jurud, 2009, p. 77.
%0 A lei brasileira prevé duas formas de submiss&o a arbitragem: a clausula compromisséria (existente
em um contrato) e o convénio/compromisso arbitral (Art. 3° da LA).
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4. PECULIARIDADES DO PROCESSO ARBITRAL NOS LITIGIOS
INTERNACIONAIS EM MATERIA DE INFRACAO DE PATENTES

Muitas sao as peculiaridades da arbitragem quando comparadas ao processo
judicial, portanto, faz-se oportuno tratar de algumas dessas, quais sejam: o lugar da
arbitragem; a indicacdo do(s) arbitro(s); a confidencialidade como caracteristica
inerente ao processo arbitral; a producdo de provas; e, a concessao de medidas

cautelares.

Iniciando pelo lugar da arbitragem, devem as partes determinar que a
arbitragem se desenvolva em um lugar em que a lei permita a ado¢cdo de medidas
cautelares e a eleicdo da lei material aplicavel, e que possua um eficaz sistema de
execucdo de laudos arbitrais. Em outras palavras, seré ideal o lugar que oferegca um
ambiente propicio e amigavel para o desenvolvimento da arbitragem, conferindo o

maximo de liberdade as partes.

A lei modelo da UNCITRAL no art. 20 determina que seja de livre disposicao
das partes a indicacéo do local da arbitragem. Porém, se nédo houver esta indicacao,
o tribunal arbitral o determinard, atendendo as circunstancias do litigio e as
conveniéncias das partes. De modo analogo dispde LA brasileira, no art. 10, IV, e no
art. 11, I. Importante ressaltar que o(s) arbitro(s) devera(ao) respeitar a disposicdo
feita pelas partes em relacéo ao lugar da arbitragem, sob pena do laudo ser anulado

ou ser negada sua execucao.

Quanto a segunda peculiaridade supracitada, a eleicdo do(s) arbitro(s), &
importante sublinhar mais uma vez que por se tratar de litigios internacionais por
infracdo a patente € essencial que as partes escolham arbitros que sejam
especializados em direito internacional privado e patentes, assim como tenha

experiéncia em atuar em questdes dessa natureza.

Um problema que pode surgir na arbitragem ad hoc € a falta de consenso
entre as partes na escolha dos arbitros. Nesses casos, requer-se a cooperacao dos
tribunais estatais para a nomeacao de arbitros, a qual é uma forma de intervencao

judicial no procedimento de arbitragem ao abrigo da maioria das leis nacionais, com
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0 objetivo de garantir a celeridade da arbitragem em situagdes em que ha um
conflito entre as partes para a escolha de arbitros.

O terceiro aspecto peculiar a arbitragem que deve ser tratado consiste na
confidencialidade da mesma, a qual, se nao for respeitada engendra a nulidade do
laudo e a possiblidade de ingresso de acao de responsabilidade civil e de reparacao
de danos. A legislacdo da Espanha, que tem servido neste trabalho como paradigma
de comparacdo com a legislacdo brasileira, € clara ao prever que as partes, 0s
arbitros e as instituicbes arbitrais deveram guardar confidencialidade das
informacgdes que conhegam no procedimento arbitral (art. 24.2 da LA espanhola). No
Brasil ndo h& disposicéo tdo contundente sobre a confidencialidade, sendo que a LA
brasileira prevé que o arbitro em sua funcdo deverd atuar com discricdo (art. 13.
§6°)21.

Esta falta de disposicdo expressa causa um embate, pois a expressao
‘discricdo’ nesse caso pode ser entendida como sinénimo de confidencialidade, ou
ainda, pode-se entender que todas as pessoas quando se submetem a arbitragem
confiam que se trata de um processo confidencial. Assim, como a arbitragem surge
de uma relacdo de natureza contratual entre as partes, tendo a confianca como
caracteristica intrinseca a essas relacdes, a confidencialidade deve ser entendida
como propria da arbitragem. Logo, a vontade do legislador deve ser entendida no

sentido de que a arbitragem seja confidencial.

O quarto assunto que deve ser discutido em relacédo a arbitragem consiste na
regulamentacdo das provas. Tal matéria se encontra na LA brasileira presente
somente no art. 22 que prevé a possibilidade de producéo de prova documental,
testemunhal, pericial e declaracBes das partes. A legislacdo ndo faz referéncia as
provas eletrbnicas, portanto, presume-se que estas devem ser admitidas como

documentais.

Faz-se mister ressaltar a questdo da assisténcia judicial na producédo de

provas. Por carecer de poder de imperium, o Tribunal Arbitral ndo pode produzir

! Vid.: CHAVEZ BARDALES, Enrique Miguel. Privacidad y Confidencialidad en el Arbitraje
Comercial Internacional. Disponivel em
<http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/privacidad-arbitraje.html>. Acesso em 10 de
maio de 2012.
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algumas provas sem a autorizacdo ou determinacao do Poder Judicial. A quebra do
sigilo bancario ou a cooperagdo internacional para a producdo de provas séo
situacdes que na maioria dos sistemas juridicos sdo de competéncia privativa dos
juizes estatais, tornando-se imprescindivel a cooperacdo entre Poder Judicial e
Tribunal Arbitral, para que o procedimento arbitral seja eficaz. Sublinha-se que é
importante que no local da arbitragem exista disposicdo legal que preveja tal
cooperacdao, de modo que a fase probatdria ndo seja limitada (vid. a legislacéo
brasileira no art. 22 §82° e 4° da LA.

Por fim, no que se referem as medidas cautelares®, a adocdo destas esta
prevista art. 22 84° da Lei de Arbitragem que estabelece que a competéncia para
determinar medidas cautelares seja do 6rgao judiciario que seria originariamente
competente para julgar a demanda®. Ressalva-se, ainda, que a parte interessada
deve avaliar se no pais onde ocorrera a arbitragem a concessé@o de medida cautelar
€ de competéncia do tribunal arbitral ou do estatal, sendo que nesse ultimo caso,
deve verificar se a violacao a direitos de patentes é arbitravel, pois do contrario ndo

obtera a medida cautelar.

5. EXECUCAO DE LAUDOS ARBITRAIS EM MATERIA DE INFRACAO DE
PATENTES

O processo arbitral se finda, em regra, com o laudo arbitral. Pode ocorrer,
contudo, que a parte vencida ndo cumpra as disposi¢cdes do laudo, e nesses casos
os arbitros carecem do poder de império do Estado para fazer cumprir os termos
dispostos na decisdo. Sendo assim, a parte prejudicada pode requerer ao juiz
competente a execucdo do laudo arbitral. A lei modelo da UNCITRAL determina no
art. 35 que o laudo arbitral, qualquer que seja o pais em que foi proferido, é
executavel, porém ndo indica qual sera o tribunal estatal competente, sendo que
cada pais deve estabelecer essa competéncia em suas legislacbes conforme suas
regras de competéncia e organizacao judiciaria. Sendo estrangeiro, o laudo arbitral
necessitara de exequatur nos termos da lei legislacdo do pais em que ocorrera a

execucao e da Convencao de Nova York de 1958.

2 Ver: LAPIEDRA LAMI, Rosa. Medidas Cautelares en el Arbitraje Comercial Internacional.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2008.
23 Vid. art. 46 do Regulamento de Arbitragem da OMPI.
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No Brasil o laudo devera ser executado pelo juiz que seria competente para
conhecer do litigio originariamente (art. 475-P, Ill do Codigo de Processo Civil). E
necessario também considerar que os laudos arbitrais sao titulos executivos
judiciais, o que significa que segundo as Uultimas modificacbes do Cdodigo de
Processo Civil serdo submetidos ao tramite de cumprimento de sentenca e ndo a um

processo de execugao.

A titulo de comparacdo, em relacdo aos laudos arbitrais estrangeiros a LA

espanhola no art. 46.2 define que:

O exequatur de laudos estrangeiros se regera pelo Convénio sobre
reconhecimento execucdo das sentencas arbitrais estrangeiras, realizado
em Nova York, em 10 de junho de 1958, sem prejuizo do disposto em
outros convénios internacionais mais favoraveis a sua concessdo, e se
fundamentara segundo o procedimento estabelecido no ordenamento
processual civil para o de sentencas emitidas por tribunais estrangeiros“.

No Brasil também é aplicado o Convénio de Nova York de 1958, que foi
ratificada em 2002.

Em relagédo a competéncia para reconhecer ou executar o laudo estrangeiro a
Convencao de Nova York de 1958 nao faz nenhuma referéncia. Assim, resta as

legislacdes nacionais definir tais regras de competéncia.

Tema de extrema importancia para os litigios internacionais por infragdo de
patente sdo as causas de denegacdo® do exequatur aos laudos estrangeiros. O
Convénio de Nova York de 1958 no art. V prevé essas causas que, resumidamente,
sao: (i.) incapacidade das partes do convénio de arbitragem, (ii.) invalidade do

2
[ 6

convénio arbitral®®, (iii.) revelia do demandado por auséncia de notificac&o®’, (iv.) o

conteudo do laudo nao se referir ao objeto indicado como arbitravel no convénio

** Nesse sentido: Tribunal Supremo de Espafia (Sala de lo Civil). Recurso de Casacién num.
836/1996. 5 de maio de 1998; Tribunal Supremo de Espafa (sala de lo Civil) Autos de 17 junho 1983
RJ 1983\6736.
% para mais informacdes ver a dissertacdo de: SARMENTO, Roselaine dos Santos. Homologac&o
de laudos estrangeiros no Brasil. 2007. Dissertacao (Mestrado em Direito) — Programa de Pos-
Graduacéo em Direito, UCB, Brasilia, 2007.
%% Vid. Supremo Tribunal Federal caso Plexus x Santana (STF, SEC n. 6.753, Rel. Min. Mauricio
Corréa, Tribunal Pleno, publicado em DJ de 04.10.2002).
?" Vid. Supremo Tribunal Federal caso Tardivat x Oliveira. (STF, SEC n. 5.378-1, Rel. Min. Mauricio
Corréa, Tribunal Pleno, publicado em DJ de 25.02.2000.). No caso Subway x HTP entendeu-se que a
notificacdo do demandado no processo arbitral deve ser provada por quem requer a
homologacao/reconhecimento do laudo arbitral estrangeiro (STJ, SEC n. 833, Rel. Min. Eliana
Calmon, Corte Especial, publicado em DJ de 30.10.2006).
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arbitral, (v.) a constituicdo do tribunal arbitral ou procedimentos arbitrais em
desconformidade com o convénio arbitral, (vi.) o laudo arbitral ainda nao ser
obrigatorio para as partes, (vii.) o objeto do laudo nao ser arbitravel no pais onde se
requer a homologacéo ou execucdao, (viii.) o laudo ser contrario a ordem publica do

pais onde se requer a homologac¢éo ou execu¢cdo do mesmo.

Para o caso especificamente examinado neste trabalho sdo importantes as
duas ultimas causas de denegacdo. A primeira refere-se a arbitrabilidade que foi
analisada em momento oportuno, devendo considerar que pode ser denegada a
homologacédo ou execucdo do laudo arbitral estrangeiro se o pais onde se requer a
eficacia do mesmo ndo admitir como arbitravel os litigios que envolvem patentes ou,

entdo, ndo admitir as decisfes arbitrais de validade ou nulidade do registro.

A outra causa relevante a ser enfatizada é a ofensa a ordem publica do pais
do reconhecimento do laudo. Para Dario Moura Vicente?® e Jacob Dolinger®”® a
ordem publica aqui mencionada € a internacional (ndo a interna), a qual engloba os

1*°. Dario Moura Vicente

preceitos de direitos fundamentais e de direito internaciona
acrescenta ainda que a aplicacdo de sanc¢des desproporcionais € um exemplo de
situacdo contraria a ordem publica e, portanto, pode ser causa de denegacdo do

laudo arbitral estrangeiro®..
6. CONSIDERACOES FINAIS

A partir do exposto, tem-se que a viabilidade da arbitragem sustenta-se em
suas proprias caracteristicas, como a celeridade, confidencialidade, custos, e
qualidade técnica, dentre outras. Por outro lado, alguns aspectos discutidos ao longo
deste artigo devem ser considerados no momento da escolha da arbitragem como

via adequada para a resolucao do litigio.

8 VICENTE, Dario Moura. A tutela internacional da propriedade intelectual. Coimbra: Almedina,
2008. p. 440.
29 DOLINGER, Jacob. “A ordem publica internacional em seus diversos patamares”, In.: Revista dos
Tribunais, ano 93, v. 828, 2004, p. 33.
% DOLINGER, Jacob; Tibtrcio, Carmem. Direito Internacional Privado: arbitragem comercial
internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 3-12.
%L VICENTE, Dario Moura. Op cit., p. 441.
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O aspecto mais importante diz respeito a arbitrabilidade dos litigios de
patentes. Parece claro que se tratando de litigios que envolvem infracdes a patentes
sera cabivel a arbitragem como meio para solucdo do conflito. No entanto, tratando-
se de litigio que em algum momento € arguida a nulidade ou a declaracdo de
validade do registro da patente a questdo merece uma andlise mais cuidadosa. Com
base nas opinides expostas, parece acertado o ponto de vista que defende a
possibilidade de se conhecer por via arbitral, quando arguido como questao
incidental a nulidade/validade/invalidade do registro arbitral, sendo que, nesse caso,

os efeitos devem ser somente inter partes.

Por fim, salienta-se que a liberdade das partes nesses litigios deve ser
exercida de forma responsavel e amparada tecnicamente, pois é essencial que se
escolham arbitros qualificados, que a lei aplicavel seja a que melhor atenda o litigio
e que o lugar onde se desenvolverd a arbitragem entenda que tais litigios séo

arbitraveis e aceite a adocdo de medidas cautelares.
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