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RESUMO:; O artigo busca trazer um cenario geral de como tem sido & evolugio
do recurso aos mecanismos extrajudiciais de resoluglio de conflitos pela
Administragao Pablica, notadamente a mediagio e a arbitragem, os passos até
entda i dados e os desalios & vista. Bspecial foco é dado aos conflitos que se
verificam na drea de propriedade intelectual, sobretudo aqueles que envalvem a
participagao do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),
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Introducio

O presente artigo tem por objetivo tecer consideracdes e
comentarios criticos a respeito de tendéncia atual que tem se verificado no
dmbito de atuacdo da Administragdo Publica, notadamente no que tange a
resolucio de conflitos.

Alvo de inimeras crilicas quando demandante ou demandada
em juizo, haja vista as prerrogativas de que se vale, decorrentes de sua
diferenciada posi¢do na busca e preservagio do interesse pablico, inclusive
em momento em que se discute a reforma do diploma processual civil hoje
vigente. vem na atualidade, a Administragdo Piblica integrada também no
universo dos chamados ADRs — Alternative Dispute Resolution, hoje melhor
dimensionados como mecanismos adequados de solucio de controvérsias.

Sua incorporagdo nesse contexto decorre ndo apenas de uma
tendéncia de construgdo de um novo equilibrio entre piiblico e privado, como
anuncia Sabino Cassese,' mas também em virtude dos direitos e garantias
que sdo conferidos aos cidaddos em face da Administragio Piblica, gerando
um cisma entre direito administrativo ¢ a figura do Estado.?

Compreendidos, pois, em tais direitos e garantias apresentam-se
também o acesso a uma ordem juridica justa, conceito inaugurado por Kazuo
Watanabe,” que se reflete ndo apenas na concessio de tutela jurisdicional ao
Jurisdicionado, mas também na concessiio de uma tutela de qualidade, eficiente

| Tendenze ¢ Problemi del Diritto Amministrativo, Rivista Trimestrale di Diritto
Pubblico. anno 2004, fase. 4, p. 902,

3%

Questa imterpenetrazione dei dwe divitti ¢ conseguente espansione del divitto
amministrative: verso guello costituzionale non ¢ seevea di conseguenze ritevanti
per il diritto amministrativo. Questo deve accetare, avamo ala legalité “ordinarvia’
anche quella costituzionale. Uno det suoi principal riferimenti, dunque, il principio
di fegalig, si sdoppia. Diviene pitt complesso individuare il parametro delia legge,
che v imerprerata ala stregua della Costittzione, (CASSESE, Sabino. Tendenze e
Problemi del Diritto Amministeativo, Rivista Tvimestrale di Divitto Pubblico, anno
2004, fasc. 4, p. Y08).

3 A respeito do tema, confira também: DEMARCHI, Juliana: ROMANO, Michel
Betenjane. O acesso 4 ordem juridica justa em busea do processo adequado, i As
Grandes Transformagies do Processo Civil Brasileiro — Homenagem an Professor
Kazno Watanabe, sob coord. de Carlos Alberto de Sulles, Sio Paulo: Ouartier Latin,
2009, pp. 589-54%,
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¢ tempestiva; um processo de duracio razodvel e. em nosso entendimento,
que amplie a participacio do individuo no desenho e construgio da solugéo,
gerando, com isso maior satisfagao e adimplemento voluntario, reduzindo,
por conseguinte, o fendmeno da chamada litigiosidade contida.

¥

Abrem-se, assim, como veremos na sequéncia, outras vias a
Administragdo Publica para a resolug@o dos conflitos que a envolve, tdo
adequadas quanto a via judicial pode se apresentar em determinados casos,
porém fundadas num elemento singular: o consenso.”

1. Novos rumos da Administra¢do Pihblica: a busca por uma
soluciio mais consensual para os confiitos

Sem deixar de lado a busca pela salvaguarda do interesse publico.
temos verificado na atualidade, como ja havia prenunciado Norberto Bobbio
nos idos de 1985, um Estado muito mais propenso a exercer uma fungao de
mediador e de garante, mais do que a de detentor do poder de império.”

Tal novo papel da Administragdo Piblica inaugura um novo
paradigma em que o Estado emana ndo apenas atos de império, orientados
pelo Direito Administrativo e seus principios fundamentais norteadores,
mas também e, sobretudo, aros de gestao, por via dos quais a Administragio
Piiblica desce de seu patamar hierrquico para se posicionar ao lado do
particular, em condiges iguais (mas nem tanto — o que ndo deixa de ser
natural, afinal, fala em nome de uma coletividade complexa). dando vida a
atos ordindrios de negéceios juridicos ou mesmo a contratos.”

e Como serd objeto de tratativa na sequéricin, a arbitragen. conforme a doutring
majoritdria, constitui mecanismo jurisdicional de solugio de conflitos. Muito embory
seja qhalificada como wm meio heterocompositivo, & diftrenga da mediagio, ndo ¢
se desconsiderar a sua natureza consensual wmbém quando nos voltamos para a sua
fonte: 4 convencio arbitral. Em assim sendo, muito embora um terceiro Faga valer,
cont Jorga de titulo judicial, sua decisiio sobre as partes, tal procedimento nilo deixa
de ser decorréncia de um consenso prévio das partes, dai nossa compreensdo de
integrar também a arbilragem os mecanismas chamados de consensuais de resolucdo
de conflitos.

5 Estacdo, governo, sociedade: para wma tearia geval da politica — radugiio de Marco
Alirélio Nogueira, 4" e, Rio de Jungiro: Paz e Terra, 1992,
6 Conforme ministea a douteina itallana: (.0 In buona sostanza, la Pybblioca

Amministrazione a normativg vigente deve agive gsando I onome di divitto priveto
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As incumbéncias deste novo modelo de Estado, segundo Gustavo
Justino de Oliveira, passam a ser; ndo somente as de estabelecer e conferir
eficdcia aos canais de participagao e de interlocugdo com os individuos e
grupas sociais, mas a de com eles constantemente interagin; instituindo e
maittendo vinculos robustos e duradouros.” Tais vinculos, nas palavras do
autor antes mencionado, sio tidos como indispensaveis para a atribuigio de
eficécia e de efetividade as acoes estatais, as quais, no seu entender, vém sendo
amplamente desenvolvidas em espacos de forte intersecgiio entre Estado e
sociedade civil, esferas em processo continuo de reciproca interpenetracio.

Adotando nova roupagem na forma de interagir, também a
via tradicional de resolugiio de conflitos - a judicial — tem se deflagrado,
nesse contexto, nem sempre a via mais adequada para a solugdo de todo e
qualquer conflito que resulte das atividades da Administragiio Piblica. Nesse
contexto, pois, de construgdo de uma Adminisiragdo Publica dialdgica, em
que o Estado continuamente estabelece vinculos com a sociedade, como
meio para a melhor consecuglio de snas a¢oes.” imperioso o recurso a formas

“comune” sempre, amere ofle non debba:

Assumere atti di natura autoritativa, vale a dire emetiere provvedimenti amministrativi
veri e prapri, che sono espressione di una potestd amministrativa e song rivolti ala
cura concreta d'interessi pubblici. con effetti diretti nei confronti di una pluralith di
destinatari determinati nel provvedimento stesso;

Applicare una specifica normativa di settore (ad esempio la normativa sul pubblico
impiego privatizzato di cui al D, Lgs. N, 165/2001).

Nesse contexto, a doutrina, ainda & época da vigéncia da mediacito obrigatéria para
determinados tipos de conflitos, ndo subtraia também do confronto da Administracao
Mablica a mediagio, ny forma do artigo 3% do D.lgs. n® 282010,

Nesse sentido, as consideracdes da doutrina: La Pubblica Amministrazione now &
eschusa dall ‘applicazione del Decreto legislativo 28/2010. Quindi tmge le volte in cui
oggi un eitadine intenda esercitare in ghudiziowmn ‘azione — che veda come CORfraparte
un ente pubblico — refativa ad wna controvérsia in matevia di divitti veali, divisione,
successioni ereditarie, patii di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno devivante da responsabilita medica e du diffamazione con il
mezzo delle stampa o com altro mezzo di pubblicila, contratti assicurativi, baneari
e finanziari € temito prelininarmente a esperive il procedimento di mediazione (...).
(CATTALANO, Luca. Possibilit di ricorso all"ADR da parte della PA ¢ responsabilita
del funzionario pubblico. in La Mediazione - Regole ¢ tecniche, Milano: GiulTré
Editore, 2011, p. 15).

7 Direite administrativo democritico, Belo Horizonte: Farim, 2010, pp. 212-213.

b OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Direito administrative democrativo, Belo Horizonte:
Farum, 2010, pp. 212-213,
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¢ instrumentos consensuais ndo apenas para administrar, mas também para
solucionar suas disputas. dai a mediagdo e arbitragem inserirem-se nesse
universo como ferramentas de grande valor.

O recurso a tais mecanismos, como antecipado, resulta na redugdo
da chamada litigiosidade contida, dos custos envolvidos” e importa maior
eficiéncia administrativa e participagdo dos particulares no processo de
tomada das decisdes administrativas, gerando com isso, como bem salienta
Gustavo Justino de Oliveira, mais aceitagio do que imposi¢do." trago
caracteristico de um Estado Democratico participativo.

Quando falamos, porém, de consenso e Administragiio Publica
é importante ter em mente de que consenso tratamos. O consenso pode
se manifestar nas transagdes administrativas conduzidas pelo Estado e na
possibilidade de se alcangar um acordo, de um lado. De outro, 0 consenso
se manifesta na possibilidade de se recorrer a mecanismos de solugio de
conflitos que tenham sua fonte no consenso.

Seja num ou noutro caso, ndo se pode perder de vista que o Estado
estd por detrds de tudo. Com ele também, portanto, o chamado interesse

Na mesma esteira. as consideragdes de Diogo de Figueiredo Moreira New: (...) pela
consensualidade, o Poder Piblico vai além de estimular a pritica de condutas privaclas
de interesse piblico, passando a estimular a eriagdo de sofucdes privades de interesse
piiblico, concorrendo parg enriquecer sens modoy e, formas de atendimento. (Novos
institutos consensuais do agio administrativa, i Revista de Diveito Adminfstraive —
RDA, n, 231, p. 156).

9 Confarme ministre Carlos Alberto de Salles, sobretudo ao cuidar da Administeagio

Phblica stumido como agente de mercado: (0 Estaca, como contratanle, pagea o prego
day prevrogativas que possui i contratieao com o particular. Se o unilureralidade,
na qual o cantrato adminisirativo & convebido, pode garantiv maleabilidade @ gyao
estatal, diante das confingéncias do interesse piblico, ela lambém awmenta o risco
contratual, gne. tradvzido em custoy ransacionais, acaba por encarecer (8 precos
pagos pela Administragao.
(..} A absor¢ao pela Admmistragdo Piiblica de mecanismos alternativos: adequadps
de solugdo de contravérsias contratias constiti s elemento importantc na redigiao
de riscos associados @ contratagdo com o Estade. [sso porque eles podem reduzir
ou atenuar o nilateralidade das decisdes estais, proporcionando solugdes mais
equilibradas na relagio entre Estado ¢ particulan Para tanio, Sfundeamental aceitar
o Estado como participanie em arranjos coRSensiiis. (Arbttragem em Contratos
Administrativos. Rio de Janeire: Forense: $3o Paulo: Método, 2011, pp. 137-138).

10 Diveito administrativo democrdtico, Belo Horizonte: Foram, 2010, p. 228,
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publico, cujo contetido é de mérito e igualmente se manifesta processualmente.
O dificil ¢ delimitar no que consistiria o dito interesse publico (seu nicleo
duro/minimo fundamental) e se ele importaria barreiras ao consenso.

Nio se pode deixar de lado que ha riscos/perigos na ado¢do desse
novo paradigma que ndo podem ser negligenciados, tampouco deixar de
serem dimensionados. considerando as particularidades um player publico
em jogo. Dai porque pensar numa modulagdo do consenso.

Como bem assinala Carlos Alberto de Salles, ao tratar da construgéo
do consenso nas relagtes de direito pliblico, o grau de consenso, nas diversas
situagoes, é bastante variavel, podendo significar maior ou menor liberdade
negocial. Isso porgue, o consenso administrativo ndo é inteiramente livie,
devendo. ser construtdo a partir de determinados valores, orientadores
da atuacao do Estado. A titulo de ilustracdo, o autor em referéncia cita as
seguintes caracteristicas como limitadoras da agédo estatal: disponibilidade
condicionadados bens miblicos e a necessidade de sua submissdo a controle.

Nio temos wm desafio facil de ser enfrentado ai. sobretudo,
se pensarmos no ambito das contratagdes administrativas, que, por sua
natureza. sdo contratos propriamente de adesdo e norteados pela supremacia
do interesse publico. Ha, pois, nitido contetido impositivo e hierdrquico que
pode representar, em alguma medida, um obsticulo ao consenso nessa seara.

Nao se pode desconsiderar, no entanto, como assinala a doutrina
abalizada, que as medidas de consenso, para a solugdo de controvérsias,
podem trazer sensiveis ganhos para a Administragdo, evitando pendéncias
judiciais, ajudando a manter a qualidade das relagdes contratuais de longo
prazo, reduzindo custos de litigdncia e os riscos da contratagdo com o Estado.
Carlos Alberto de Salles ressalva, todavia, que tal consenso somente sera

Il Arbitragem em Contratos Administrativos, Rio de Janeiro: Forense; Sio Paulo:
Método, 2071, p. 14]. Prossegue Salles: Fale dizer, ndo basta o consénsa pelo
consenso, éle deve ser construiilo com obedidneia aalguntas prentissas, giie expressan:
valores proprios do diveito piblico. Quendo relative a negdcios exelusivamente
privados, v consenso depende apenas da antonomia privada day partes envolvicas.
Nao tmportam miito o exiensio de sua formudagio ¢ o modo peto qual foi aleangado,
confruricaente de gue ocore o dithito do Administracdn Piablica, onde a negociagsdo ndo
dnteiramente [ivie ¢ o corsenso deve se estabielecer dentro de pardmetros legais, (p.141),
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solido se construido com respeito as devidas preniissas que devem pautar a
relagdo dos particulares com o Poder Piiblico."

Estabelecido esse cendrio proprio 4 Administracdo Publica,
que inevitavelmente reflete seus efeitos ¢ consequéncias no dmbito dos
mecanismos extrajudiciais de solucio de conflitos quando o Estado é parte,
cuidemos, em linhas gerais, da participacdo da Administracio Pablica na
media¢do € na arbitragem, duas modalidades de resolu¢iio de conflitos
pautadas no consenso, ainda que a tltima se trate de mecanismo adversarial,
porém hd que se considerar que encontra sua origem no consenso, na medida
em que decorre de um negocio juridico processual (a convengio arbitral).

2. A participacio da Administracéo Piblica no Ambito dos
procedimentos de mediacio

Diversamente da arbitragem que importa solugdo do conflito por
uma decisdo proferida por terceiro imparcial e independente — o arbitro, cujos
efeitos sdo, em sua plenitude, equiparados ao da sentenga estatal; a mediacio
€ um mecanismo autocompositivo de resolucdo de conflitos, pelo qual as
partes, com o auxilio de um terceiro, também independente e imparcial, se
sujeitam a um processo de dialogo, facilitado por aquele terceiro, que poders
ou ndo resultar numa composi¢do, sem, contudo, qualquer instrumento
decisdrio final, a menos que decorrente da vontade das proprias partes. na
forma de um acordo.

Também em sentido diverso da arbitragem, a mediagdo pode ter
por escopo os chamados inferesses indisponiveis. Nao fosse assim, nada
justificaria o grande desenvolvimento do instituto, sobretudo, na area de
familia. E certo, porém, que objeto de transagdo, o que nio se confunde com o
processo de mediagdo, sdo apenas os direitos reconhecidos como disponiveis
¢ talvez ai se apresente possivel limitagdo 4 Administragdo Pablica.” ndo.

12 SALLES. Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos, Rio de
Janeiro: Forense: Sao Paulo: Método. 2011, pp. 141-142.

13 Com efeito: (.0 Mostrasse, inclusive oporting « existéneiv (sic) discipling legal ou
regulamentar estabelecendo parametros pava formulagde de acordoy. He, de todo
mado, de se garantiv a observdngia dos prineipios regentes da atividade administrativa
eS¢ evitar a pratica de fraudes, Ndo se deve permitic, a proposito de solucionar
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porém, a sua participa¢do num procedimento consensual como a mediagio,
Vislumbra-se, assim, uma das facetas do consenso que, de modo algum,
afasta a Administragdo Pablica de ser parte numa mediagéo. '

Ora, se a propria Administragdo Publica participa de negociacdes, "
tendo sim seus limites & transacdo, nada impede que ela participe de um
procedimento de mediagidio que ndo visa, em nosso entendimento, necessiria
e (do-somente a um acordo das partes, mas sim algo a mais, tais como 0
redimensionamento da forma de as partes se comunicarem/relacionarem, a

wma controvérsia, o attrgimento de objetivos vedados nas praticas contratuais do
Estadn. (SALLES, Carlos Alherto de. Arbitragem eni Contratos Administrativos, Rio
de Janciro: Forense: Sdo Paulo: Método, 2011, p. 147).

14 E guando se fala de mediagio aqui. trata-se de mediagio ndo apenas judicial, ou
seja. que se desenvolve no universo do sistema de justiga, mas também da chamada
mediagiio extrajudicial ou privada, que ocorre, havende ou nfo disputa jd pendente
enitre as purtes, via de regra, nas cimaras de nediaglio e arbitragem on também de
modo ad hoc.

LA

A respeito do tema. as consideragOes da doutrina:

A possihilidade de solwgdo de controvérsias por meio de pegoviagdo, com final
Sformalizagao de un acordo; se bem entendida sua finalidade e seus limites, também,
é uma alternativa para a Administragao (...). De fato, a possibilidade de negociagdo
direta pela. Administragao, estabelecendo on modificando obrigagdes, foge aos
padrdes convencionais de conduta administrativa. Embora haja certo movimento
no sentido de sew réconheciinento, (ransacies administrativas (em (sic) encontrado
dificuldades de aceitagdo.

A pesisténcia a negociagdo no ambito da Administracdo, todavia, deve=se, em grande
parte, a indistingdo de sua utitizagdo em praticas contratuais, para _formulagdo
de negdeio furidico. daguela voltada, a divindr umea controvérsiapreviemente
estabelecida, I preciso, no entanto, distingiir entre as possibilidades negociis
da Administragho para o estabelecimento de relagoes propriamente coptratuais ¢
aegelas direcionadas a solugdo de litigios.

Com efeito, eomo antes destacado, « contratagio com o Poder Piblico implica
vantagens para os particularves contratados. ainda que restrita ¢ possibitidade de
Sarnecimenta de bens ¢ servigos ao Estado, Deve, por essa razdo, ser realizada em
bases competitivas, de forma a garantir a igualdade entre todos o8 agentes gue
atendam os requisitos para suda contratagao.

A sitagao ¢ diversa quando existe wma sitnagdo de litigio, Nesses casos a
Administragdo, também, esta obrigada a prover tratamento igualitirio entre
particulares, mas o negociagedo se det enrelugdo a uma Sitnagdo especifica, envelvendo
dispritas vestritas a um casa concreto. (SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem
em Contratos Administrativos, Rio de Janeiro: Forense: Sdo Paulo: Método, 2011,
pp. 145-146).
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solu¢do de um conflito de forma mais global que a mera composicio dos
envolvidos.

Néo ¢ de se negligenciar eventuais cuidados quando da participagiio
da Administragdo Publica numa mediagdo, porém. Tais cuidados devem
ser dimensionados de ambos os lados, da propria Administragio Plblica e,
também, da contraparte. Em se tratando de contraparte privada, fundamental
reconhecer que sentard 4 mesa para dialogar com ente que, por sua prépria
natureza, e em razdo da natureza dos interesses que persegue. assim como
dos principios que norteiam as suas atividades, tem suas restrigdes, mitigando
com isso eventual quebra de expectativas, Do lado da Administragio Piblica,
imperioso observar os nortes que direcionam as suas atividades que terfio
impacto direto no procedimento de mediagao, tais como a publicidade, esferas
e algadas de decisdes, limitagdo de atuagio e indisponibilidade de interesses.
dentre outros. Estes tltimos, sobretudo, se a conclusdo da mediacao se der
por transa¢ao (acordo), af sim necessério observar o objeto da composi¢io e
eventuais limites decorrentes.'

Nesse particular, pertinentes, ainda, as consideragdes da doutrina
italiana ao tratar do tema da possibilidade de recurso aos mecanismos ADRs
(Alternative Dispute Resolution) por parte da Administracio Publica e do
funcionario piblico:

Non v’e chi non colga la particolare cautela con la quale I'istituto
della mediazione finalizzata alla conciliazione debba applicarsi alla
Pubblica Amministrazione, vi & pili quando se faccia riferimento al
mediatore soggetto terzo — imparziale — per il tentativo di comporre
bonariamente la controversia. Cid in quanto per il principio
della c.d. “riserva di amministrazione” solo la Pubblica
Amministrazione, attraverso le sue articolazioni decisionali,
puo determinare discrezionalmente come ragiungere il bene

16 Como pontua a doutring estrangeira: 1 pressupposti ed i limiti del ricorso alla
fransazione da parte degli enti pubblici sono, pertanto, da un quelli propri di
ogni- soggetto. dell 'ordinamente giuridico (ciné la legittimazione soggettiva ¢ la
disponibilite dell’oggerto), e dall’altvo quelli specifici di divitto pubblico (cioe
la natwra del rapporto tra privati ¢ pubblica amminisirazione), con 'evidente
particolavita che lattivita dell” ente pubblice & finalizzata al criterio di corretia
amministrativa. (CATTALANO, Luca. Possibilitd di ricorso all’ADR da parte della
PA ¢ responsabilita del Runzionario pubblico, in La Mediazione — Regole e teeniche,
Milano: Giultré Editore, 2011, pp, 21-22).
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pubblico specifico nel caso concreto. Non & permesso, infatti,
sindacare e valutare I’opportunita e la convenienza amministrativa
delle scelte effetuate e, quindi, delle ragioni per le quali la Pubblica
Autorita abbia proceduto ad una opzione piuttosto che ad un’altra
per il perseguimento dei propri fini istituzionali, essendo vietata
ogni ingerenza nell’attivita di ponderazione comparata degli
interessi ai soggetti che non siano dotati di particolari poteri."”

Em outras palavras, hd que se ter presente também que sdo
prerrogativas  exclusivas da  Administragio Publica a avaliagio de
oportunidade e conveniéncia dos atos e atividades que pratica, tendo por base
o interesse publico, que a motiva, Isso decorre diretamente da observancia
do principio da separagiio de poderes e da consequente funcdo tipica do
Executivo. Realidade que se aplica igualmente ao contexto brasileiro.

Amesma obraitaliana antes referida traz uma preocupagao adicional
no que tange ao funcionario que venha a participar de um procedimento
autocompositivo, como a mediacgdo, que chegue ao final com acordo, dentro
da esfera de competéncia admitida. Vejamos:

11 funzionario, perd, deve fare attenzione a che la transazione
stipulata non sia contestata soprattutto in sede erariale (Corte dei
Conti). che ha il potere/dovere di perseguire i pubblici funzionari
che abbiano con dolo o colpa grave arrecato un danno alla Pubblica
Amministrazione.

La transazione stipulata, infatti, non comporta alcuna preclusione
per il giudice contabile, relativamente all’accertamento delle
responsabilitd, ¢io in quanto Pistaurazione del giudizio contabile
ha come pressuposto non gia il fato-reato, ma la infedelta intesa
come violazione di specifici obblighi di servizio.'®

Tem-se, pois, que o funciondrio piblicoa participar de umamediagio
em nome da Administragdo Piblica deve estar capacitado. habilitado ¢ bem

17 CATTALANQ. Luca. Possibilitd di ricorso all’ ADR da parte della PA ¢ responsabilitd
del funzionario pubblico, in La Mediazione — Regole ¢ tecniche, Milano: Giuffre
Editore, 2011, p. 15.

18 CATTALANO, Luca, Possibilitd di ricorso all' ADR da parte della PA ¢ responsabilita
del Tunzipnaric pubblico, in La Mediazione — Regole ¢ fecniohe. Milapo: Glullre
lzditore, 2011, p. 15,
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ciente para participar de um procedimento de mediagdio. na medida em que
qualquer excesso em sua atuagio pode lhe resultar responsabilidade pessoal
e direta. Vale, nesse particular, pontuar que. enquanto nao houver um devido
resguardo do funcionario publico no que diz respeito aos seus limites de
atuacdo nessa esfera, dificil pensar no mais amplo desenvolvimento do
instituto na esfera publica. E nem poderia ser diferente, eis que o funcionério
publico ¢é profissional, de regra. avesso ao risco, eis que tutela interesse
que ndo € seu, mas de uma coletividade, por esse motivo, também, sempre
resguardado pela legalidade.

Mesmo diante de uma série de desafios que podem ser enfrentados
quando da participagdo da Administragdo Publica da mediagdo, ha que
se pensar que esse mecanismo pode ser uma forma muito atil de validar,
assim como compartilhar, as tomadas de decisdes dos entes publicos. Com
isso pode-se proporcionar nao apenas maior conhecimento e compreensao
da causa publica, mas de certa forma ‘horizontalizar® a relagdo com os
particulares. Partindo-se de tomada de decisdes partilhadas e consensuadas,
0 que ndo significa dizer renincia ou transagdo por parte da Administragdo,
mas. sobretudo, ‘dialogadas’, maiores as chances de ades@o dos envolvidos
no processo. ainda que os possiveis resultados alcancados sejam opostos
aos seus interesses. Isso porque, o objetivo do processo de mediagao ndo se
centra no bindmio um ganha/ outro perde, mas sim num processo dialégico
que estabelece novos termos para a relagio/interagio das partes.

As partes é fundamental terem presentes seus objetivos ao
recorrerem a um procedimento de mediagdo. Nesse contexto, a simples
passagem por um procedimento autocompositivo como a mediagdo, antes
de enfrentar um processo adversarial, seja ele judicial ou arbitral, porém, de
regra, mais agressivo que um processo em que as partes sdo protagonistas,
pode ser um fim em si mesmo, dentre tantos outros objetivos."

19 Trank E. A. Sander e Lukasz Rozdeiczer, ao tratarem da escolha dos mecanismos
adequados para a solugio de uma determinada disputa, destacam: The first question
reganding the choice of the most appropriate process rvelgtes to phjectives the parly
vienld like to achieve during, ova ( the end of, this process. In other words, this largely
Sitnre-vriented approach asks: What should happen as a vesult of the choice of the
particudar dispuie resolution pracess? As parties would usuwally have more than on
objective, they should also try to prioritize their various goals.

() some of these goals relate to a pracess mcome (sieh as privacy), and others are
relared toa substantive outeome (for example, o create new solutions, or fo nupimize
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O fato de terem antes se submetido a um processo dialogico pode
ter reflexos bastante positivos em eventual e futura disputa adversarial.
Como negar, desse modo, o aspecto positivo desse recurso? Impossivel.

Em assim sendo, a resisténcia & participacdo da Administragio
num procedimento de cardter mais paritario, horizontal e participativo ndo
pode ser descartada e deve ser mais estimulada.

3. A participa¢do da Administracdo Piblica na arbitragem

Ao lado da mediagdo, apresenta-se a arbitragem como mecanismo
adjudicatorio. Adjudicatério quanto ao seu resultado e sua parcela
jurisdicional. porém consensual em sua origem, na medida em que decorre
de acordo de vontade das partes.

Como bem destaca a doutrina, a arbitragem néo surge como um
remédio para todas as situagoes de conflito nas quais a Administragio se
veja envolvida, porém pode ser um instrumento (til em determinados casos.
sobretudo em matéria contratual, notadamente nas hipoteses em que se
pretenda atrair recursos privados para atividades do Estado, situagGes em
que a solugdo arbitral pode representar garantia de um resultado adequado
para eventuais disputas que possam surgir.”

Apos incansaveis debates sobre a possibilidade ou ndo de a
Administragdo Pablica se submeter @ arbitragem para a resolugdo de
determinados tipos de conflitos, compreendemos que esta questdo mais

or maximize recovery). The thivd possible sort of goals pertains to objectives that have
hoth substantitve and procedural impact (for example, (o minimize costs). (Seleeting
an Appropriate Dispute Resolution Procedure — Detailed Analysis and Simplified
Solution, in The Handbaok of Dispute Resolution. Michael L. Moffitt e Robert €.
Bordone (ed).. Jossey-Bass, San Francisco, 2005, p. 392).

20 SALLES, Carlos Alherto de. drbitvagem em Contratos Administrativos, Rio. de
Janeivo: Forense: SZo Paulo: Método, 2011, p. 148,
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trivial ja se encontra superada® A propria jurisprudéncia patria tem sido
quase que unanime nesse sentido.

Néo € de se afastar, porém, outras discussdes mais aprofundadas
que o tema comporta, tais como: (i) a possibilidade de a Administracio
Direta participar de procedimentos arbitrais, o que ¢ diferente de pensarmos
a Administragdo Pablica Indireta, atuando como agente econdmico: (ii) a
necessidade de um procedimento “sob medida’ quando o Estado figura como
parte, importando, dentre outros, na mitigacdo da confidencialidade que
marca a arbitragem; (iii) a defini¢fio do que € tido por matéria arbitravel;
(iv) restrigdes na escolha do direito aplicavel; (v) cuidados na elei¢io da
instituigdo arbitral e critérios e pardmetros a orientarem a indicacao dos
arbitros; (vi) especial cautela na redagio da convengdio de arbitragem quando
uma das partes envolvidas ¢ a Administragéio Piblica; ete.

Os temas em referéncia demandariam linhas e linhas sem que
necessariamente cheguemos a respostas conclusivas. E notorio, porém.
que ainda serdo objeto de extensas e infinddveis discussdes, assim como a
questdo a execugdo da sentenga arbitral e questiio dos precatorios, esséncia
do direito publico.

Para efeitos do presente artigo, concentraremos nossos estudos nos
cuidados particulares exigidos na confecgdo de cldusula arbitral no contexto
da Administragdo Publica, o que exploraremos no item seguinte.

3.1 Alguns cuidados particulares na redagiio da clausula
compromissoria

Por ser porta-voz de interesses especiais, os interesses da
coletividade, que nem sempre sdo equivalentes aos ditos interesses publicos.

21 Seguindo mesma linha de pensamenlo, as palavras de Cesar A, Guimardes Pereira
e BEduardo Talamini: (.. o direito brasileiro jd superou o momento inicial de mera
afirmagdo do cabimenio da arbitragem me litigios de que participam integrantes da
Adnministragdo Pablica. As questdes centrais agora Sdo ouiras: como se implementa
a solugdo arbitral nesses casos? Quais as peculiaridades envolvidas? Que limites
especificos  devem ser reconhecidos? Quaiy oy avangos  ainda  pecessarios?
(Arbitragem e Poder Pablico; © Esbogo de Um Consienso & Novos Desafios, in
Arbitragem ¢ Pader Piiblico, soh coord. dos mesmos autores, Sio Paulo: Saraiva,
2010, p. 7.

22 A respeito do tema, confira paradigmatico julgado: STJ, REsp 904.813/PR, Rel. Min,
Nancy Andrighi, DIE 28.02.2012.
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ndo hd como afastar determinadas particularidades quando estamos em
procedimento arbitral que envolve o Estado (considerado aqui como
Administra¢do Phblica Direta e Indireta).

A despeito do entendimento que hoje prevalece acerca da sujeicio
a arbitragem de conflitos envolvendo entes da Administracio Publica,® é
inconteste que os procedimentos arbitrais envolvendo o Poder Puablico
merecem uma aten¢ao especial. Como o objeto, em tltima anslise. ¢ o
interesse piblico.™ os procedimentos arbitrais dessa natureza podem impor
uma série de restricdes ou regras especiais, como, por exemplo, a miti gacdo
da confidencialidade que norteia, via de regra, as arbitragens. Em vista
disso, a fim de igualmente resguardar a eficacia da decisdo arbitral final. &
importante que a clausula compromissoria ja anteveja alguns desses pontos
sensiveis, notadamente as exigéncias estabelecidas na lei/direito que regulara
a arbitragem.”

]
%]

Alegislagdo brasileira (nova redagio dada pela Lei n® 11.196 de 2005 ao antigo texto da
Lei Geral de Concessdes— Lein“ 8.987/2005) pacificou a antes controversa guestdo da
possibilidade de submeter a arbitragem conflitos envolvendo entes da Administ ragio
Piblica, o que restou consolidado, também, pela mais recente Jurisprudéncia do
Superior Tribunal de Justiga, confirmando o paradigmatico precedente dos anos 70 do
Caso Lage.

24 Imperiosa a distingdo entre interesse piiblico primario e secundario, que nio € objeto
do presente estudo. Para aprofundamento, confira: LEMES. Selma. Arbitragem
na Administragio Piblica — Fundamentos juridicos e Eficiéncia econdmica. Sio
Paule: Quartier Latin, 2007; SALLES, Carlos Alberto de, Arbitragem em Contratos
Administrativos. Rio de Janeiro: Forense: Sao Pauls: Métoda, 2011,

25 Ao cuidar dos contratos que 1€m porpartes contratantes Estados (ente daAdministragiio
Piblica). a doutrina estrangeira pontua: There are aimmber af issues which arrise from
adispute resolution perspective when REgOLialing confracts with a state or its agencies,
First, the comercial parny wants to maximize the enforeeability of any arbitvation
award, and so should attempt to obtain effective waivers of state immniny. In addition,
the commercial parly should consider what (if any) treaty arrangements are in pluce

Jor the protection of its investment which may provide for th arbitration of disputes
divectly against the host state of the investment over and above private contractual
arrangements sweft as BIT5. (PAULSSON, Jan: RAWDING, Nigel: REED, Lucy. The
Freshfields Guide 1o Arbitration Clauses in International Contracts, Chapter 1:
Choosing the methoe, Third Edition, Kluwer Law International 2010, p- ¥3).

Confira, ainda; GABBAY, Danicla; MAZZONETTO, Nathalia: KOBAYASHI.
Patricia Shiguemi. Desafios ¢ cuidados 1a redagdo das clausulas de arbitragem,
drbitragem Comercial — Principios, Instituicoes ¢ Procedimentos — A pratica no
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A titulo de ilustragdo. vale aqui invocar as premissas fixadas pela
Lei Federal brasileira das Parcerias Plblico-Privadas (Lei n°® 11.196/2005).
segundo a qual: (1) o procedimento devera ser conduzido no idioma patrio
(portugués); (ii) a lei aplicavel serd a Lei n°® 9.307/96: (iii) a arbitragem
devera ter sede no Brasil (art. 23 A). %

Sem prejuizo do acima e de outras eventuais particularidades
que incidam pelo fato de figurar como uma das signatarias da convencéo
de arbitragem a Administragao Piblica (vale sempre verificar possiveis
pardmetros normativos norteadores do ente estatal envolvido). nio é demais
lembrar que toda a clausula completa deve ostentar os requisitos minimos
necessdrios para a instituicdo da arbitragem, quais sejam: modo como se
dard a institui¢do do procedimento e forma de indicagdo dos drbitros. Em
se tratando de clausulas-tipos de centros que administram procedimentos
arbitrais, a simples referéncia ao regulamento do centro e sua aplicacio ja
suprem essa necessidade.

E valido, ainda, avaliar a necessidade de regular questdes
especificas, tais como: a concessdo de tutelas de urgéncia; a combinacio
de mecanismos de solugdo de disputas, caso seja do interesse das partes
mesclar instrumentos: a matéria arbitravel. caso algum tema seja excluido
da via arbitral; etc.

E de se ter presente, porém, que no contexto do setor publico,
liberdade para a celebragdo de convengdo de arbitragem sofie limitagoes
legais aplicaveis a administragdo publica em fincdo da natureza dos
direitos e interesses por ela utilizados. A liberdade das partes, nesse cenario,
¢, portanto, limitada aos principios ¢ leis que regem a administragio publica.
conforme destaca Luis Fernando Guerrero.?’

Diante do acima, podemos concluir que néo sé recurso a arbitragem
deve ser estrategicamente pensado e escolhido pela Administragio Publica,

CAM-CCBC, org. Maristela Basso e Fabricio Bertini Pasquot Polido. 1% ed.. Sdo
Paulo: Marcial Pons, 2013, pp. 93-130.

26 E de que observar que a lei estadual mineira (Lei n® 19.477/2011), que regulou a
arbitragem naquele Estado foi ainda além e previu requisitos como a nacionalidade
brasileira do arbitro (art. 5%), porém o texto hormative em questao vem recebendo uma
série de criticas pelos arbitralistas e tem sua constitucionalidade contestads,

27 Canvengdo de arbitragem ¢ procesyo arbitral, Colegio de Arbitragem, sob coord,
Carlos Alberto Carmona, Sdo Paulo: Atlas, 2009, p. 117,
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quando adequado e conveniente, face a um estudo detalhado do caso, mas
também deve permear alguns cuidados especiais no que diz respeito a sua
tratativa na clausula contratual eletiva desse mecanismo de resolugio de
disputas.

4. Recentes movimentacdes legislativas

Dada a relevincia do tema e do necessario engajamento da
Administragdo Puiblica também no cenario dos ADRs, tem se acompanhado
que um dos pontos constantemente em pauta nas discussoes que circundaram
e continuam a orientar as propostas de tratativas e modificagdes legislativas
diz respeito & previsdio expressa de integragdo do Estado nos processos
arbitrais e de mediacdo. Nesse sentido, a reda¢do do Projeto de Lei n”
406/2013 (Senado), que altera a Lei n® 9.307/96:*

Art. 19 Os arts. 19, 2° 4°, 13, 19, 23, 30, 32, 33,35 ¢ 39 da Lei n°
9.307, de 23 de setembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte
redagdo:

§ 1° A Administracio Piblica direta e indireta podera utilizar-se da
arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais
disponiveis decorrentes de contratos por ela celebrados.

§ 2 A autoridade ou o 6rgdo competente da Administra¢do Pablica
direta para a celebragiio de convengio de arbitragem € a mesma
para a realizagdo de acordos ou transagdes.” (NR)

§ 3° As arbitragens que envolvem a Administragéio Publica serfio
sempre de direito e respeitarfio o principio da publicidade.” (NR)*

28 Confita: htp:/legiv senado leg. br/mateweb/arguivos/mate-pdf/1 3765 7.pdf. acesso
em nov/2013.
29 A seguir a justificagdo de fege ferendea para o recurso darbitragem pela Administragao

Piblica: Sempre com a devida cautela, trata da posstbilidade de utilizacdo da
arhitragen pare divimiv conflitos decorventes de contratos firmados por eopresas
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De outro lado, o Projeto de Lei n® 434/2013 (Senado),” que dispoe

sobre a mediagdo, assim disciplina a matéria:

Da Mediagdo Publica

Art. 33. Os orgios da Administragdo Puablica direta e indireta
da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
bem como o Ministério Pablico ¢ a Defensoria Piblica, poderio
submeter os conflitos em que sdo partes & mediagao publica.

Paragrafo tnico. Para o exercicio da mediagfio publica, poderio ser
instituidos Conselhos de Mediagiio no ambito de cada entidade ou
orgao pablico.

Art. 34. Poderd haver mediagio puiblica em conflitos envolvendo:
1 - entes do Poder Publico;

1T - entes do Poder Piblico e o particular;

11T - direitos difusos, coletivos ou individuais homogéneos.

Art, 35. A submissdao do conflito a mediagdo publica ocorrerd,
preferencialmente, antes da sua judicializacdo.

E razio que fundamentou a proposta acima transcrita o fato de a

mediagdo poder ser potencialmente aplicada, seja na soluciio de conflitos
entre entes da Administragdo Publica, como ja o faz a Advocacia-Geral da
Unido, por meio das Camaras de Conciliagio da Administragio Federal —
CCAF, seja na administragdo de conflitos coletivos, fiscais e previdenciarios.
constituindo a mediagdo uma forma de reduzir o volume de agdes judiciais
que o Estado ingressa todo ano, haja vista que, atualmente, cerca de 51% de
todos os processos judiciais tém como parte a Administraciio Piiblica.

com a Administragdo Pitblica, coma forma de transmitiv confianca ao. investidor
estrangeiro, notadamente quando se renr em mente grandes obras e evenfos de
nivel mundial. (PL n" 406/2013, hip:/legis.senado.deg. brimateweb/arquivos/mate-
pdf/ 137637 pdf, acesso em nov/2013).

Confira: Jp:/avwwisenado. gov br/atividade/materialgeiPDFEasp?t= 138798 & tp=1
acesso em nowvi201 3,
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5. A experiéncia na area de propriedade intelectual: os
conflitos mais comuns

A propriedade intelectual é género, do qual sdo espéeics: a
propriedade industrial e os direitos de autor. A propriedade industrial engloba
as patentes de invengdo, as patentes de modelo de utilidade, os desenhos
industriais. a topografia de circuitos integrados, as variedades vegetais
(cultivares), as marcas, as indicagdes geograficas, os nomes empresariais; ja
os direitos autorais compreendem o direito de autor, os direitos conexos ao
direito de autor e os programas de computador.

Em razdio das garantias e direitos assegurados nos principais
textos legislativos patrios que tratam da matéria,’ as disputas mais comuns
envolvendo o tema tém por objeto: (i) a infragdo de direitos de propriedade
intelectual por exploragio, a qualquer titulo que seja, desautorizada por
terceiros: (ii) a pratica de concorréncia desleal com o intuito de desvio ilicito
de clientela; (iii) a discussdo quanto a possibilidade ou nao de outorga de
um titulo de propriedade, haja vista direitos de terceiros anteriores; (iv) a
discussdo quanto a titularidade de uma criagdo; (v) a discussdo quanto as
condi¢des de licenca de uma determinada obra/um direito, seja quanto ao
modo de exploragdo do ativo imaterial, seja quanto ao territdrio e tempo
de exploracdo ou, acima de tudo, quanto aos limites e pardmetros de
remuneracgio/pagamento de royalties; dentre tantos outros temas.

Os litigios dessa natureza sdo altamente complexos e de alto
contetdo téenico. Nesse particular € importante que, no proprio cendrio
judicial brasileiro, essa realidade vem, mais e mais, constatada. N&o por
outro motivo que, em evento de inauguragdo do Centro de Mediagio do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em 2013.* representante
do Judiciario Federal do Rio de Janeiro-RJ pontuou que, nos altimos
tempos as disputas de propriedade intelectual deixaram de se concentrar no
dmbito da discussio de critérios formais de concessio (ou niio) de titulos
(outorga de direitos. tais como de patentes), de extensdo de protegdo a bens

31 Leis n" 9.279/96 — ~Lei da Propriedade Industrial — LP17: n® 9.610/98 -~ “Lei de
Direitos Autorais — LDA™; n” 9.609/98 —*“Lei do Soltware — LS”, dentre outras.

32 CrL. hetpeveww inpt govebr/images/stortesidavwaloadsipdffPrograma_Mediacao
FINAL 11 03 2012 pelf. acesso em nov. 2013,
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outrora ndo assegurados pelo legislador pétrio, como o caso das patentes de
medicamentos (as chamadas patentes pipeline), para ingressar na afericio de
inventividade. Em outras palavras, deixou-se de apreciar os anteriormente
frequentes litigios tendo por objeto a aferi¢io do requisito da novidade,
passando-se, cada vez mais, a verificagdo de inventividade.

Diante dessa realidade, pois, seguindo a experiéncia internacional,
que hd algum bom tempo faz uso de outros caminhos que néio apenas a via
judicial para a resolucio de conflitos de propriedade intelectual, o recurso
a mecanismos tais como a mediagdio e a arbitragem para a resolugdo de
conflitos de alto conteiido téenico, de natureza, na grande parte das vezes,
sigilosa, de cunho fortemente internacional, portanto, envolvendo culturas e
tratativas juridicas diversas, demandando respostas quase que em tempo real,
haja vista o risco de obsolescéncia da tecnologia/conhecimento envolvido,
mostrou-se de extrema pertinéncia e adequagfo.

Muito embora tenha sido nas principais institui¢es e cadmaras
de mediacdo e arbitragem privadas brasileiras, também com atuacio
internacional, em que eclodiram os primeiros procedimentos envolvendo
temas de propriedade intelectual, foi o Instituto Nacional da Propriedade
Intelectual (INPI), em parceria com a Organizagdo Mundial da Propriedade
[ntelectual (OMPI)," que maugurou, de modo pioneiro, o universo dos
centros especializados em propriedade intelectual, abrindo o caminho para
que outros, como o da Associagdo Brasileira da Propriedade Intelectual
(ABPI)* também viessem na sequéncia.

5.1 O papel e a integra¢do do INPI no cendrio dos mecanismos
consensuais de solucio de disputas — primeiros passos e desafios
a vista

Na qualidade de autarquia federal responsdvel pela outorga de
alguns dos direitos de propriedade industrial, dentre outras atividades, o
INPL num movimento de um designado proposito de amadurecimento da
sua missdo e expansao da cadeia de valor de suas atividades, assim como

CL hipewwwinpn. gov beiportal ‘aviigo/projete. piloto_de mediacao e hitp:/wwsw,
mpi.grov.hr/imagesidocsmon_inpi_ompi_portugues Opdf. acesso em nov. 2013,

[
L

34 CE hipedwwneesdeabpl.ore br/, acesso em jan, 2014,
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de promogio e protecao dos direitos de propriedade intelectual, buscando,
com iss0 n@o apenas gerar um uso estratégico do sistema de propriedade
intelectual, mas também combate a violagdo de direitos, houve por bem
ingressar no campo da defesa dos direitos da propriedade intelectual.™
Desse movimento resultou, portanto, parceria especifica com a OMPI para
a constituigdo do Centro de Detesa da Propriedade Intelectual — o CEDPI,
cujo objetivo central ¢ administrar procedimentos de mediagao e arbitragem
envolvendo disputas relacionadas aos direitos resguardados pela referida
Autarquia Federal (marcas, patentes, softwares, etc. ).

No ambito do INPI, apenas procedimentos de mediagdo, por ora

com foco para disputas de marcas, ji se encontram amplamente regulados
e operantes. A Resolugio n® 084/2013 do INPL. de 11.04.2013," institui o

Tt
I

A respeito do tema, vide palestra proferida por Pedro Burlandy, em nome do INPI, em
05.06,2013. em evento promovido pelo Grupo de Estudos de Propriedade Intelectual,
Arbitragem ¢ Mediagiio do Comité Brasileiro de Arbitragem (CBAr), sob o titulo
Contribuicdo do INPI para a Mediagdo e a Arbitragem em Disputas de PI, disponivel
em hup:Vehavorg brdsiteqpropriedade-intelectual-arbitragem-e-mediacao,  acesso
em jan, 2014,

36 Segundo a autarquia lederal, CEDPl ¢ OMPI estabéleceram uth procedimento

conjunto de resolugdo alternativa de disputas, cujo objetivo é faeilitar 4 mediagdo de
controversias relativas a direitos da propriedade intelectual, nas areas de atuagio do INPL
Para controvérsias que envolvem ambas as pories sediadas on residemtes no Brasil, o
Pedido de Medingio de Marcas e o Termo de Compromisso de Mediagio devem ser
transmitidos ao CEPPL, em conformidade com o Regulumento de Mediagio do INPI
¢ a Instrugiio Normativa para mediacdo em marcas (até hoje o sistema somente opera
para mediagdes envolvendo direitos marcdrios),
Para controvérsias que envolvem wna parte/ambas as partes com sede ou rexidéncia
Jfora do Brasil. o Pedido de Mediagio de Marcas deve ser transmitido ao Centro da
OMPI ¢ a0 CEDPL sendo que, nesse caso, a mediagdo observard o Regulamento
de Mediagio da OMPL (hupwawiinpd.govbriportal/artive/profeto_piloto de
mediacan, acesso em jan, 2014),

37 O servigo de mediagdo objeto do presente Regulamento destina-se a dirimir as
controversias em matéria de propriedade intelectual, na esfera de atuagio do INPI,
sendo que nigo competird ao INPI salueionar as controvérsias, cabendo-lhe a fungo de
tdo-somente administra-lus, quando submetidas so Regulamento, conforme previsdo
do artigo 6°.

O texto normativo emquestio trata da mediagio no dmbito do INPl em termos globais.
sem tratar de modo pormenorizado das dreas de aplicagiio, como, por exemplo.
patentes, marcas, identificagdes geograficas, vte., o que poade vir a ser disciplinado
em atos proprios, conforme estabelece o artigo 9°, pardgrafo 27, da Resolugin do
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Regulamento de Mediagdo do INPI. que disciplina o servi¢o de mediagdo no
ambito do Centro de Defesa da Propriedade Intelectual do INPI (CEDPI),
aplicavel a todas as dreas de atuagfio da autarquia, sendo que é a Instrugdo
Normativa n® 23/2013, de 09.07.2013, que dispde sobre o processamento
do pedido de mediagdo e seus efeitos junto aos procedimentos ¢ fases
processuais relacionados a obtengdo de direitos de marcas junto ao INPL

O modelo do INPL ainda em fase de operacionalizagao piloto, ndo
pressupde mediadores internos (a mesma légica se pretende adotar para a
arbitragem), o que € da maior importancia para a garantia da imparcialidade
e neutralidade do terceiro que exercerd a fungdo de facilitador. Por ora, a
atuac¢@o do INPI se concentra nos campos de sua atuagdo institucional, ndo
¢, atualmente, pois, todo o universo da propriedade intelectual que vira para
sua esfera de administragao.

Constituem, ainda, fundamentos do modelo do INPL: (i) a ndo-
participagdo do INPI no procedimento como parte; (ii) a integra¢io com 0s
processos administrativos em curso junto a autarquia, podendo haver a sua
suspensdo temporaria; e (iii) a possibilidade de recurso a chamada consulta
técnica preliminar sobre a viabilidade, junto ao INPI, dos acordos de mediagdo
que recaiam sobre direitos de propriedade intelectual, respeitando-se¢ a
independéncia inerente ao processo de exame promovido pela instituigio.™
Trata-se de uma integragio nio vinculante do INPL E esta a particularidade,

INPI n® 084/2013 (...82° Instrugdo Normuativa do Presidente do INPI dispord sobre
o processamento ¢ eyeniuais efeitos do pedido de mediagdo funto aos procedimentas
¢ fases processuais relacionados o obtengdo de diveitos de propriedade intelectual
Jubto ao INPL), o que jd foi feito em matéria de disputas marcaria, nos termos da
Instrugao Normativa n* 23/2013.

3R QCEDPI atuara no sentido de orientar ¢ apoiar a reclizagdo de um processo eficiente
¢ eficaz de mediagdo, oferecendo oy seguinies servicoy e infraesruitiva:
Pré-mediagdo, que emvolve a prestagdo de esclarecimentos sobre a mediagdo de
conflitos administrada pelo CEDPI, visando fornecer as partes subsidios para que
decidam sohre a adequacao ¢ a pertinéncia desie método de resolugdo para seu
conflito. Na fase de pré-mediagdo, Se necessdrio e sob demanda, o CEDP! poderd
comtribuiv na aproximagde das partes, medianie a comunicagdo ds demals sobre p
interesse de uma delas na mediagdo do Centro do INPI;
Administragdo de todo o processo de mediagdo, incluindo a recepgdo, a distribuigido.
¢ o controle da processamento dos pedidos de mediagio;
Sobrestamento, por até 180 dias, da instrugdo técnica dos processos administrativos
relucionados no pedida de mediagao,
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& primeira vista, mais atrativa ¢ também desafiadora do procedimento de
mediagdo administrado, extrajudicialmente, pelo CEDPL.

Hoje, presenteapenasnos procedimentosde mediagio administrados
tdo-somente pelo CEDPL a consulta técnica foi a solugdo encontrada pela
autarquia para tentar harmonizar direitos privados que esbarram também na
esfera de interesses piblicos resguardados pelo INPI e volta-se, sobretudo, a
polémica tematica dos chamados acordos de convivéncia de sinais iguais ou
semelhantes para assinalar produtos ou servigos de segmento concorrente ou
afim, sobre os quais, até o presente o INPI ainda ndo firmou entendimento
pacifico quanto a aceitar ou ndo quando entre partes independentes.®

Criagdo de “fila de mediagio™ exclusiva para exame dos processos administrativos
relacionados a pedidos de mediagdo em curso no INPL

Consuita téenica preliminar sobve a viahilidade, junto ao INPL dos acordoes de
mediagdo. que recatam sobre divetos de propriedade intelectial. O Pedido de
Consulta Téenica Preliminar deverd ser transmitido ao CEDPL ¢ serd submetido s
areay iécnicas comperentes do INPI; e

Scilas dle rewnido, nas instalagies do CEDPI no Rio de Janeivo. (CF. htip:/wwwinpi.
govhwiportaligriigo/projeto_piloto_de_mediacao, acesso em jan, 2014).

39 A respeito do tema, o entendimento da doutrina majoritdria mostra-se no seguinte
sentido, com o que partilhamos: (...} ¢ ndo aceitagdo de acordos de coexisténcia
nessa hipdtese, ie, entre partes independentes e sem vineuls econdmico nio encontra
ampener legal, Ao avaliar a registrabilidade de um sinal e, portanta, a incidéncia de
norma de direito inserita no incise XEX do artieo 124 de lei, o examinador deve ter
em conta todos os elementos faticos para a formagdo de sia convieedo, Um desses
elementos ¢ o comporfamento do mercado relevante. Ora, se o proprio titular da
anterioridade, principal inferessady na preservagao de seus diveitos, ndo vé conflito,
tem-se e diagnostico clarg dos reflexos, no mercedo, da presenca da nova marca
e indicagdo de que inexiste colisdo. Ao contrario do gue imaging o INPL a
aceitagdo de acordos de-coexisténcia ndo xignifica que “as paries” pussen o decidir,
invadindo a competéncia da autoridade priblica. As partes, pelo acordo de vontades,
e imais fazem do gne oferecer a visdo de mercade para o examinador: ¢le sim,
Jormar as conviegdn e permitic o convivio de Sinais no registro priblice.

Aivedes, o entendimento de que ja prejuizo de cardier piblico, pela presenca do
conswmidor na relagan, ¢ igualmente fulsa, no nosso entendinento, A protec@o s
narcas temeoma finalidade a garantia da concorréncia normad atedy de sinais que
distingan um conpetidor do outro. Sewm consumidor se vir prejudicady, confindindo
ds errcas, puniva os procduteres/comereiantes, pdo adguirindo mais os prodidos. lsso
nda alvuadea do INPE (sie). O qonsumidor néo participa dessa relagao a relacdo ¢
bifateral, concorrente ¢ concorreine, ndo se compondo umea ridde, raciocinio na
divegde contraria condluzivia & absurda conelusdo e que o consunsidor poderia,
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A respeito do tema, muito embora o INPI ainda ndo tenha adotado
posicionamento definitivo, o Judicidrio ja proferiu decisdo aceitando acordo
de coexisténcia para marcas idénticas em respeito 4 vontade das partes.*

E certo que a iniciativa de recorrer 4 mediagdo, assim como
a arbitragem, seja em centros como o CEDPI, seja em outras camaras de
resolugio extrajudicial de solugio de disputas, € rumo adequado e necessario,
porém, no ambito da propriedade intelectual, sobretudo no contexto brasileiro,
ela nos remete a uma reflexdo ainda maior, que diz respeito ao papel do
INPI e do Estado no sistema de prote¢do e uso estratégico da propriedade
intelectual.

Dado o conteido de ‘ordem publica™' nas disputas atinentes
4 propriedade intelectual e a politica interna adotada por cada pais, o
desenvolvimento dos ADRs pode ser maior ou mais restrito e, com isso,
a maior efetividade e recurso pelas partes ao sistema. Isso porque, tanto
a mediacdo quanto a arbitragem atribuem as partes também poderes de
administragdo da solucdo do impasse e, nesse particular, a mediagdo vai
além, na medida em que ¢ destituida de contetdo jurisdicional, dai que
seus possiveis resultados deverdo ser bem dimensionados a fim de evitar
investimentos pelas partes interessadas com a condugdo de um procedimento
de mediagdo que fique subordinado & manifestagdo decisoria externa. Deve
ser considerada a legitima expectativa do administrado. O INPI deve ter isso
em mente.

Nio obstante, hé que se ter presente que a negativa de uma possivel
composi¢io das partes ndo € uma opgdo do INPI, mas pode decorrer de lei
e, em outros casos, da interpretagdo que o INPI atribui & lei. E aqui que
recai 0 ponto chave. Administrado e gestor (INPI) devem ter clareza de

legalmente, interferiv na estruturagdo dos mareas dos agentes econdmicos. (1DS-
Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Juridicos e Téenicos, Comentdrios a lei
da propriedade industrial, 3 ed. rev. e atual., Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p, 332),

40 Apel. Civ. 2004.51.526955-6/87 — TRF 2" Regido.

41 O fato ¢ gue, a0 mesmoe tempo em gue os direitos assegurados pela Propriedade
[ntelectual sio de natureza privatistica, na medida em que conferem exclusividade
limitada no tempo a seu titular. possuem. igualmente, parcela que toca ao interesse
plblico ou, minimamente, resvalam em dreas de tal interesse, tais como antifruste,
cansumidor e questdes criminais. inclusive.
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possiveis limitagdes no contexto de um procedimento de mediagéo, sob pena
de faléncia absoluta do sistema. Nio ¢ demais sempre lembrar, como ja se
ressaltou acima, a solugdo consensual aqui tem & mesa um este especial: o
Estado.

Isso, inevitavelmente, resvala na condugfio politica da missdo do
INPI, em seus valores e entendimentos, que devem ser dimensionados e,
talvez, até reinventados, se ¢ o caso, para a concretizagio de um efetivo
processo decisorio e de resolugio de conflitos consensuado ou, minimamente,
dialégico. E certo que hd um nicleo duro, quando se trata de Poder Publico,
que ¢ intangivel. Uma mediagdo ou arbitragem com a Administragdo
Publica, como delineamos brevemente, tem vieses proprios, mas isso nao
importa necessariamente suprimir esse como um rumo, resta pensé-lo com
as particularidades que Ihe sdo inerentes.

Se pensarmos na arbitragem, os desafios e possiveis barreiras
sdo ainda mais marcantes quando se adentra o dmbito da arbitrabilidade
objetiva e as disputas envolvendo nulidade/invalidade de direitos. No Brasil
a discussdo ndo foi ainda sequer travada, comega agora a despertar interesse
com a prolifera¢do de demandas para além dos cercos da Justica estatal.

No direito internacional, o tema conta com vasta bibliografia e
repercussio, valendo dizer que aqueles doutrinadores e paises que adotaram
um posicionamento mais restritivo quanto & arbitrabilidade das disputas de
propriedade intelectual o sustentam em trés grandes pilares: @) a manutengdo
nas maos do Estado do controle exclusivo de tais direitos, seja para efeitos
de concessdo/constituigio, seja para efeitos de cancelamento); b) como
consequéncia de ‘a’, a atualizacdo constante e completa do cadastro de
registro de direitos de propriedade intelectual, assegurando aos Estados
autoridade na matéria; e ¢) o dever de o Estado possuir controle regulatério
sobre a atividade monopolista comercial.

Ora, néo €, assim. sem propdsito que a questdo dos acordos de
coexisténcia é a pedra de toque nas discussdes que se travaram sobre a
submissdo de uma disputa marcdria & mediagdo. Isso porque o INPI, ao
adotar posicionamento favoravel e incentivador da promogio da cultura dos
ADRs, tem, de modo inevitdvel, se obrigado a pensar na natureza juridica de
sua atuagdo, compartilhando com as partes algo que hoje compreende como
competéncia independente e exclusiva sua.
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A mesma discussdo que toca ao papel do INPI, que se trava e travard
ainda com maior intensidade no &mbito da arbitragem, ja foi bastante presente
no contexto das disputas judiciais, sobretudo naquelas de competéncia da
Justica Federal, em que o INPI é chamado a intervir no feito (art. 175, Lei n®
9.279/96). Também no cenario dos ADRs havera que se pensar como, e se,
se dard a integraciio do INPL

Fatoéqueaatividade do INPIndo possuicardterde atoadministrativo
de mero registro, a lei Ihe confere poderes ainda mais amplos. Nesse sentido,
a previsio dos arts. 2° 62, 140, 211, 240, da Lei da Propriedade Industrial.
Sdo, assim, atribui¢des do INPI a concessdo de direitos de uso exclusivo (de
marcas, patentes, desenhos industriais); a averbag@o de contratos, registros
e anotagdes de outros atos a fim de que produzam efeitos em relagio a
terceiros, atos esses que ndo se limitam a mero oficio registral. Ao contririo,
ingressa o INPI, até mesmo nas questdes de carater extremamente contratual
e disponivel. em certos casos, no mérito da discussdo.™

42 Segundo Priscila Kei Sato,a atividade do INPI ndo se resume a wm ato administrativo
de mero vegistro. O INPLé o drgdo administrativo, no Brasil, gue, eferivanente,
convede diveitos de uso exclusivo de marca, patente ou desenho fndustrial, em
decorvdneia de competéncia ontoreada pelo ordenamento furidico, O ato de
concessao exige publicidade para produziy efeitos perante terceiros, ¢ isso ve de por
meio do registro realizado pelo INPL may ndao se dever reduzir a participagao do
INPL no procedimento de concesséo de marca, patente on desenho industrial a este
dte de publicidade.

O INPI inmtegra a agdo de nulidade coma parte e ndo nlero asyistente. Em primeivo
lugar porgue a assisténeld ¢ fenémeno voluntario. A LPL expressamente, exige u
presenga do INPLnas agies de nulidade. Em segundo lugar, o INPI ndo tem interesse
no sucesso especifico de nenhuma das partes. No: caso de impugnagdo de wm ato
do proprio INPI, este defenderd interesse proprio, porgue em face desse drgdo serd
requerida a desconstitiipdo de ato administrativo de swa lavra. Caso seja proferida
decisdo ent acdo proposta somente contra o iegitimo titular do registro, essa sentenga
héo serd oponivel em face do INPL, pois este ndo participon da demande,

Ademais, o INPI rem artonomia para reconhiecer juridicamente o pedido do autor, o
que ¢ vedado ao assistente simples; pode recorver, mesmono caso de transagdae enfre
o autor da agio e o réu, tindar do vegisiro. Caso fosse mero assistente, o rectirso ndao
deveria ser conhecido por falta de interesse de agir,

Ji a respeito da agdo de adjudicago, esclareve a mesma autora: a fei & omisya no gue
se refere a presenga ou ndo do INPL O INPL imegrara a agio de adiudicagdo o
qualidade de parte; e ndo de teveeira interessado. Q0 INPE ndio tem nenlum interesse
o sicesso especifico de qualquer das partes, pois a sentenga de improcedéncia
oit procedéncia, reconhecerd wm direito de natireza patrimomial ao vendedor Ao
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Dai que a discussdo e a busca por solugdes criativas, também na
implementagdo dessa nova sistematica de resolugdo de conflitos no ambito
da propriedade intelectual, que vem para agregar e niio excluir o recurso a via
tradicional, esta apenas se iniciando.

Nao hd, porém, como ndo se pensar possiveis caminhos para tal
desafio on a case by case basis, levando em conta o direito nacional aplicavel
¢ 0 papel de tais entes governamentais nos respectivos Estados* E isso se
aplica ao Brasil e ao INPL, particularmente.

Em mais de uma oportunidade nos eventos de langamento do
CEDPI, representantes da autarquia acenaram para uma transi¢do do INPI
que aponta para trés caminhos: (i) como premissa, a Administragdo Piblica
n&do pode correr riscos. Este ndo ¢ o papel do Estado, sobretudo quando tutela
interesses que ndo sdo proprios e sim de uma coletividade. Ao ingressar
no universo de resolugdo de disputas, particularmente, da administragdo
de procedimentos, o INPI passa a adotar posicionamento inovador ¢ de
enfrentamento de riscos; (ii) o INPI permanecera sempre entre o fio da

vantrario, o INPLiem interesse proprio, ja que deverd defender a legalidade de ato
adminisirative de sua lavea ¢ serd atingido juridicamente pela decisao, pois em face
de mesmo sera requerida tutela jurisdicional consubstanciada em um dever de fuzer,
Entretanto, o INPI néo tem legitimidade ativa para a apdo de adjudicagdo, porgue
esta visa a atrtbuido de um diveito de nso exclusivo, o ue ¢ de fnteresse do legitino
titular de direito ao registro. (O Instituto Nacional da Propriedade Industrial nas
Agoes de Nulidade e de Adjudicagdo: Parte ou Assistente?, Aspectos polémicos ¢
atuais sobre os Tereeiros no Processo Civil e assuntos afins, coord. Fredie Didier Jr. E
Teresa Arruda Alvim Wambier, SaoPaulo: RT, 2004, pp. 811-812).

43 A corroborar, as ligties da doutrina estrangeira ao tratar da arbitrabilidade de
controvérsias que 1ém por objeto discussio matérias de propriedade intelectual: /i
conclusion, one may say that, as a rule, the majority of IP disputes are capable of
being referred o arbitration. On the other hand, the variewy of IP rights together
with the great diversity of national legal systems with regard to arbitrabiling of
disputes are factors which require the partios extrene coution in drafting arhitration
clanses mvolving 1P issues. This is especially so regarding IP titles, such as patents
and trademarks, that require the involvement of the state. Depending on the extent
of the State Awthority's involvement and control, the lmits af arbitrability nay be
narrowed accordingly, Procedural issues arising from arbitral and non-arbitral
elaims submitted before the same tribunal, shall be most likely decided on a case-hy-
caye basis. (MANTAKOU, Anna P. Arbitrability and Intellectual Property Disputes
(Chapter 13), Arbitrability Infernational & Comparative Perspectives, edited by
Laukas A. Mistelis & Stavros L. Brekoulakis, Holanda: Wolters Kluwer, 2000, p. 271
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navalha — interesse publico vs. interesse privado, tensao sempre presente no
mundo da propriedade intelectual; (iii) a par da inevitavel subjetividade das
analises e exames técnicos a que procede, o INPI tem trabalhado para reduzir
os custos da incerteza, a exemplo do que outros paises, tais como Australia,
Portugal e Inglaterra, fazem com procedimentos tais como a avaliagio de
registrabilidade pré-depdsito. E em procedimentos como o de mediagdo e
de arbitragem, o espirito a presidir ¢ justamente este, dar maior seguranga e
previsibilidade.

Todo o cuidado, assim, ¢ pouco a fim de assegurar a efetividade
de um procedimento de mediagdo ou da sentenga arbitral ao final de uma
arbitragem, evitando investimentos, sobretudo dos administrados, a fundo
perdido e qualquer tentativa de nulidade em prejuizo de um processo arbitral
inteiro.

Resta acompanhar, agora, como se dard essa implementag¢do.
Os desafios ndo siio poucos, sobretudo porque o INPT passa a abrigar a
administracio de procedimentos/conflitos que os envolve diretamente, como
6rgdo outorgante de alguns direitos de propriedade intelectual que ¢, porém,
com a premissa de ndo ser parte, 0 que nio deixa de ser alvo de criticas por
especialistas da area.

A iniciativa, porém, ndo deixa de ser absolutamente prestigiada e
necessaria, dada a tendéncia de recurso ao sistema multiportas de solugdo
de conflitos, que acabard por resultar na aceleragdo da solugio das disputas
administrativas junto ao INPI, assim como na redugdo da judicializagdo de tais
demandas. sem deixar de lado a importancia da sinergia de lais mecanismos
com o processo de exame e concessdo de direitos. Esse movimento ¢
fundamental porque tem dado causa a repensar, inclusive, o papel politico
do INPI e a sua integragio no sistema de propriedade intelectual, visando
ao fortalecimento, melhor exploragiio estratégica e protegdo dos direitos em
questio no Brasil, que, mais e mais, tem sido receptor de aportes de capital e
investimentos estrangeiros.

Consideracdes finais

Como visto, ao perpassarmos brevemente a evolugdo do direito
administrativo com enfoque no prestigio do consenso, outras vias se
apresentam & Administragdo Piblica para a resolugdo dos conflitos que a
envolve, tio adequadas quanto a via judicial,
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Esse paradigma tem sido construido, sobretudo, considerando as
mais novas vestes garantistas e dialdgicas do Estado Democrético de Direito.

Riscos e perigos nesse percurso ndo podem, de modo algum, ser
negligenciados. Nada, porém, que nfio se supere. como Jja tem se verificado,
com as devidas cautelas que o recurso a tais mecanismos consensuais por parte
da Administragdo Piiblica e a sua participagdo em tal cendrio demandam, de
modo prévio (ex. cuidados na redagdo da clausula de resolucio de disputas),
durante (ex. eventuais especificidades do procedimento, como a publicidade
de determinados atos: indisponibilidade de direitos: matérias de ordem
publica e sujeitas a restrigdes) e apos, quando da implementagdo/execucgio
do alcangado, como brevemente destacamos.

Nesse movimento, digna de nota ¢ a mobilizagao do INPI, que.
assim como outros centros especializados em propriedade intelectual,
tem integrado o sistema de ADRs, pensando formas de melhor direcionar
demandas e administrar a resoluciio de conflitos de natureza altamente
téenica e complexa, que dependem de uma resposta tio efémera quanto a
tecnologia que pretende assegurar.

Os desafios em matéria que mescla de modo tao acentuado a tensio
entre o piblico e o privado ndo serdo poucos, a comegar pela propria integragao
da autarquia federal. a depender da exata dimensdo da natureza juridica do
seu papel, mas nao mitigam os passos ja dados pela Administracio Piiblica
na adog@o de mecanismos adequados de resolucio de conflitos também na
esfera da propriedade intelectual.
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