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I. Auséncia ‘et &bices legais & publicagdo do
regulamento de mediag&io na RPL.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. O .Chefe .do Centro de Defesa da Proprledade Industrial, por intermédio do

Memorando n° 02/2013 CEDPI/PR-INPI, submete a minu

ta de Regulamento de Mediagéo

(doravante, regulamento) a apreciagdo da Procuradoria Federa& Especializada do INPL

I. RELATORIO

2. O tema f01 objeto de exame pela Procurador

i1a na nota técnica n° 0360-2012-

AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI -LBC-2.16, a qual teceu ponderagdes sobre os seguintes aspectos:
a) parte residente no exterior; b) nomeagio de mediadores; c) direito aplicavel na mediagéo; d)

renuncia a agéo por dlfamagao e) objeto e partes da mediagdo.

I.1 PARTE RESIDENTE NO EXTERIOR

3. A versdo ora em exame retirou a expressdo “p

parte residente no exterior.

overd” no dispositivo dedicado a

vers#io anterior

| versdo atual

2) O Centro de - Arbitragem e Medlagao da
Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual
(Centro da OMPI) provera, servigos de solugdo de
controvérsias quando a disputa envolver uma parte
com sede ou residéncia fora do Brasil. (grifo

Artigo 3° l
Quando o acordo de mediagdo previr a mediagéo

com uma partelsediada ou residente fora do Brasil,
o Regulamento de Mediagdo do Centro da OMPI
se considerara toaxte desse acordo. A menos que as




nosso) partes acoﬁdem o contririo, o0 presente
Regulamento, s€ aplicara tal como vigente na data
de inicio da mediagéo.

4, A expressdo “proverd” constante da versdo an\re"rior sugeria a obrigatoriedade do

Centro de Arbitragem ¢ Mediagdo da OMPIL. Na verséo atuLI, a atuagdo do Centro da OMPI
ocorre mediante previsdo no acordo de mediagdo celebrado peia partes.

5. O INPI n5j.0 se torna responsével ou participa da mediagfo no dmbito da OMPI. A

redagfo dirimiu a divida apontada.

1.2 NOMEACAO DE MEDIADORES

6. A versio anterior ndo esclareceu a possibilidade de nomeagéio de mediadores ndo
cadastrados. Cumpre observar no quadro abaixo a diferenga de redagéo dos dispositivos.

versio ariterior

| versdo atual

Artigo 7 _

a) A menos que as partes tenham chegado a um
acordo sobre a pessca que atuard como
mediador ou outro método de nomeagio, o
Centro nomear4 o mediador depois de consultar as
partes. (sem grifo no original)

b) Considerar-se-4 que, ao aceitar sua nomeagio, o
futuro mediador se compromete a dedicar o tempo
suficiente para permitir que a media¢do se realize
com rapidez e eficécia.

Nomeagdo do Mediador

Artigo 7° 7

Salvo acordo entre as partes quanto a identidade do
mediador, ou outro método desejado de nomeagio
do mediador, cgta ocorrera de acordo com o
procedimento a seguir:

I O Centro transmitiré a cada uma das partes a
Lista de Mediadores da OMPI para controvérsias
relativas a direitos da propriedade intelectual
perante o INPL lA lista estard acompanhada da
indicagdo do enderego eletrdnico para verificagdo
das qualificagdes dos candidatos.

II- As partes deverdo informar ao Centro, no prazo
méximo de trinta (30) dias apés a data do
recebimento da Lista de Mediadores da OMPI para
controvérsias relativas a direitos da propriedade
intelectual pepanté o INPI, a indicagdo do
mediador. \L

§1° O Centro nomeard o mediador, quando as
partes, de livre eslcolha, tenham chegado a um

acordo sobre a ﬁess#a que atuard como mediador.

'§2° Caso as partes nio cheguem a um acordo sobre

a escolha do mediado o Centro comunicara que
ndo efetuard a xﬁediéqﬁo.

§3° Considerar-se-4 que, ao aceitar sua
nomeagdo, o futuro mediador se compromete a
dedicar o tempo suficiente para permitir que a
mediag8o se realize jom rapidez e eficécia.




7. A nomeagio de mediadores constitui um dos temas mais delicados do trabalho de
elaboragdo do regulamento conduzido pelo CEDPI. Breves cons1deragoes sobre esse tema sdo

necessarias. e

8. A versdo atual aperfeigoou o procedimento de escolha e nomeagdo de mediadores.
Na versdo anterior, nfo -havia clareza se as partes poderiam escolher livremente um mediador,
néo cadastrado no INPI, para atuar na solugdo da controvérsia no ambito do Centro de Mediagio

do INPI. g {

9. O art. 7 esclareceu que a escolha e a nomeagdo dos mediadores € de livre escolha
das partes, cabendo o procedimento previsto no regulamento como subsididrio. Na hipdtese das
partes nfo alcangarem um consenso quanto ao nome do mediador, adotar-se-4 o procedimento

previsto no art. 7°.

10. Essa compreenso do tema depreende-se da segulnte expressdo, inscrita no art. 7%
“Salvo acordo entre as partes quanto & identidade do medlador ou outro metodo desejado de
nomeagdo do mediador, esta ocorrerd de acordo com o procedlmento a seguir.” '

11. Pela nova redagdo do art. 11, percebe-se que se as partes ndo alcangarem um
consenso quanto a escolha da mediag8o, esta ndo ocorrera. P\arece adequada essa solugéo, pois
néo se pode impor um mediador, mas sim sugerir a lista de profissionais habilitados.

12. A lista de profissionais habilitados ¢ fornecida pela OMPI. Isso ndo quer dizer que
0 INPI ndo pode ter uma outra lista de profissionais habilitadci),s, a qual pode ser compartilhada
com a OMPI haja vista a cooperag8o técnica existente entre as duas institui¢des.

1.3 DIREITO APLICAVEL NA MEDIACAO

13. Anteriormente, a Procuradoria observou a auséncia de previsdo sobre o direito
aplicavel na media¢do. Na versdo em exame, encontra-se o art. 26, o qual supre essa lacuna.

Do Direito Aplicavel na Mediagéo

Art. 26.

O direito aplicavel na medlag:ao serd o brasileiro, observando-se o
estabelecido na Lei da Propriedade| Industrial — Lei 9.279/96 e nas
normas vigentes do INPL '

I.4 RENUNCIA A ACAO POR DIFAMACAO

14. A versdo anterior do regulamento previu a renuncia da agfo por difamagdo. A
Procuradoria observou a inocuidade dessa previsdo, em virtude das restricdes impostas no
ordenamento juridico patrio ao principio da autonomia de vontade.




Art. 25. As partes e 0 mediador concordam que nenhuma declaragdo ou
comentario, seja oral ou por escrito; formulado ou utilizado por eles ou
por seus representantes durante os preparativos a mediag8o ou durante a
mesma, serdo utilizados para fundamentar ou manter agdes por
difamacio oral ou escrita ou outro tipo de demanda similar. O
presente artigo podera se invocado nos tribunais para impugnar
tais a¢des. (sem grifo no original)

15. Essa previsdo foi excluida da presente versdo, o que constitui uma op¢io

adequada.

- L5 OBJETO E PARTES DA MEDIACAO

16. A Procuradoria observou uma indefini¢do na versfio anterior sobre o objeto da
mediacdo e a possibilidade ou nfo de o INPI figurar como parte da mediag3o.

17. A impossibilidade de o INPI figurar como parte da medi_agéo encontra-se expressa
na parte final do art. 2 da versdo atual do regulamento, abaixo transcrito:

Ambito de Aplicagio do Regulamento

Artigo 2

Quando o acordo de mediagdo previr a mediagdo entre as partes
sediadas ou residentes no Brasil, o Il:)resente Regulamento se considerara
parte desse acordo. A menos quel as partes acordem o contrario, o
presente Regulamento se aplicara tal como vigente na data de inicio da
mediagdo. A administragdo da controvérsia competira a0 CEDPI. Fica
depreendido que, sob nenhuma hipétese, o INPI sera parte da
controvérsia, (sem grifo no original)
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18. Pela ultima frase do art. 2, percebe-se a impossibilidade de o INPI participar de
uma controvérsia como parte no d&mbito do CEDPI. A solugdo adotada no regulamento é a mais
acertada, posto que os atos administrativos praticados pelo INPI nfo se sujeitam a uma transagéo

de natureza de direito privado.

19. Como o INPI nfo pode figurar como parte no procedimento de mediaggo, por
conseqiiéncia, os seus atos administrativos ndo constituem:objeto dos conflitos levados a
mediago. O item V da referida nota técnica da Procuradoria éuéeriu um esclarecimento sobre
esses aspectos. A parte final do art. 2, em negrito, esclareceu suficiéntemente esses aspectos.

20. Provavelmente, havera interesse dos usudrios do INPI de questionar os seus atos
administrativos mediante-o procedimento de mediag8o, ainda que de forma indireta. Desde j4, a
Procuradoria fixa o seu entendimento sobre a matéria: os atos administrativos do INPI n#o se




sujeitam ao procedimento de mediagdio, posto que a autarquia ndo figura com parte da
controvérsia no ambito do CEDPL

1.6 IMPARCIALIDADE DO MEDIADOR

essaltou a introdugdo de um
r, cuja transcri¢do se impde, no

21. O Memorando n° 02/2013-CEDPI/PR-INPI
dispositivo no regulamento sobre a imparcialidade do mediad
presente momento:

|

Artigo 8°

O mediador sera neutro, imparcial e independente.

Parégrafo Gnico E defeso ao mediador possuir vinculo contratual de
qualquer natureza com a empresa, esl:ritéric» de advocacia ou agente da
propriedade intelectual representante das partes.

22. Embora a solugdo do conflito seja consensual, |reconhece-se a capacidade do
mediador de influencia-la. Inclusive, o mediador atua oferecendo sugestdes aptas a conduzir um
consenso entre as partes. Um mediador parcial pde em risco o prdprio trabalho e a instituigéo.

23. Nio existe davida quanto a imprescindibilidade ;dL mediador ser um profissional
neutro e imparcial. A davida reside nos critérios para ser aferir ?alneutralidade do mediador. Néo
é razoavel que um mediador possua vinculo contratual de qualquer natureza com uma das partes
do conflito. Assim, parece acertada essa previsdo no regulamento.!

24. Por quanto tempo presume-se a parcialidade do profissional para com seu cliente
ap6s a extingdo do vinculo contratual? Essa pergunta nfo possui [resposta, pois a quantidade de
varidveis é imensa, haja vista os diferentes vinculos contratuais existentes nas relagSes

empresariais.

25. Nio se pode dizer que um profissional cujo vinculo profissional extinguiu-se hé
dez anos seja necessariamente imparcial. Do mesmo modo, parece temerario afirmar que um
profissional seja comprometido com o seu ex-cliente, pelo fato da extingdo de seu vinculo

contratual compreender apenas dois anos.

26. O mediador é escolhido pelas partes. Portanto] as partes cabe avaliar se
determinado mediador é imparcial. O importante é que o mediador\finforme ao INPI e as partes o
tempo de extingfio e a natureza do vinculo contratual, e todas as informagdes pertinentes para se

aferir a imparcialidade do profissional.

217. A omisso desses dados pelo mediador enseja conseqiiéncias, como a exclusédo de
seu nome da lista indicada pelo INPI. No entanto, nfio parece cabivel um procedimento
disciplinar perante o INPI, ainda que o profissional seja um agente de propriedade industrial.




28. As seguintes assertivas resumem o entendimento da Procuradoria sobre o art. 8%
a) n#o ha necessidade, a priori, de se fixar no regulamento um prazo de extingéo
- do vinculo contratual de uma parte com um profissional para que este exerga a
~ fungfo de mediador;
b) na hipétese da Administragfo entender que esse prazo é necessario, a previsio
pode encontrar-se em ato normativo diverso do regulamento;
¢) o prazo de trés anos parece razoavel para presungdo iuris tantum da
imparcialidade do mediador com uma das partes. Essa sugestdo decorre da
leitura do art. 95, pardgrafo unico, V da Constituigdo Federal, o qual dispde a
" conhecida quarenta dos magistrados e membros do Ministério Piblico."

I. 7 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO INPI

29. O art. 11 do regulamento prevé a suspensdo do processo administrativo, nos
termos de resolugdo a ser editada pela Presidéncia do INPI. O dispositivo refere-se a situagGes
como a exemplificada a seguir: no curso do processo administrativo de oposigdo, regulado nos
arts. 158 e 159 da Lei n°® 9.279/96, as partes manifestam interesse em compor uma solugéo ao

- conflito por meio da mediagéo.

Artigo 11° - A partir do recebimento da comunica¢do das partes ao
INPI em se submeterem ao processo de mediagdo, o procedimento
administrativo objeto da mediagéoc seguira nos termos do §2° do Artigo
4°, :

30. As implica¢Ges da suspensdo do processo administrativo consubstanciam um
conjunto de situa¢des peculiares, cujo regramento cabe melhor em um ato normativo diverso do
regulamento. Portanto, parece adequada a remissgo feita do art. 11 a resolugéo da Presidéncia da

autarquia.

31. Além da suspensdo em comento, a mediagio no|dmbito do INPI possui outras
repercussdes nos processos administrativos. Uma vez alcangada a solugéio consensual entre as
partes por meio da mediagio como o examinador de marcas adotard as providéncias pertinentes?
Essa é uma questdo nuclear da mediagfo, porquanto ela diz respeito a eficicia da solugdo

acordada entre as partes.’

32. O art. 4°, §2° do regulamento transfere esse assunto a um ato normativo no dmbito
da Presidéncia. Essa previsdo estd de acordo com o entendimento da Procuradoria, segundo o

L Art. 95. [...] Parégfafo Gnico. Aos juizes é vedado: [...] V exercer a advocacia no juizo ou tribunal do qual se

afastou, antes de decorridos trés anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneragéo.
2 A eficacia da solugio foi abordada na nota técnica n° 0360-2012-AGU/PGF/INPI/COOPI-LBC-2.16. Esta

fenciona que o éxito do regulamento esta relacionado a aptiddo da autarquia de conferir seguranga juridica as
solugdes alcangadas por meio da mediagdo.




;. v “ ~ o
qual é desnecessaria uma previsdo detalhada de todos|os aspectos sobre mediagfio no

regulamento, sendo cabivel outros atos normativos sobre o assunto.

Art. 4° [...] § 2° Resolugdo do|Presidente do INPI dispord sobre o
processamento e eventuais efeitos da solicitagdo de mediagdo junto aos

procedimentos e fases processuais
de propriedade intelectual junto ao

relacionados a obtengdo de direitos
INPL

33. O art. 21 §1° do regulamento confirma a necessidade de outro ato normativo para

dispor como a autarquia adotar4 a solugéo acordada na mediagéo.
1

Art. 21 [...] §1° Caso a solugdo |da controvérsia implique acordo que
recaia sobre direitos de propriedade intelectual junto ao INPI, o
mediador ou as partes envolvidas deverdio comunicar seu teor ao setor

correspondente a fim de que o m

esmo seja examinado, na forma da

Resolugdo que o Presidente do INPI dispora sobre a matéria.

34. O §2° do art. 21 pode suscitar dividas, se for interpretado como uma obrigagio da
autarquia de cumprir osi termos da solugfio mediada. Essa gbrigacdo nfio existe. A autarquia

adotara a solugfo mediada, nos limites do ordenamento juridico

Art. 21 [...] §2° O setor competente

paétrio.

recepcionaré o acordo firmado entre

as partes, dard prosseguimento 20 processo administrativo, como

subsidio & decisfo a ser proferida.

35. A preocupac¢io da Procuradoria sobre a eficidcia da mediag&o tem sua razdo de

existir. A solugfo acordada entre as partes pode ferir direitos

de terceiros nfo participantes da

mediagdo. Isso pode acontecer, inclusive, sem que haja qualquer intengfo de ofender os direitos

de terceiros. Por isso, a Procuradoria entende o termo “subsid
contribui¢do ou auxilio, sendo possivel afasta-la quando o
impuser. ‘ '

II. O INPI E A MEDIACAO

.y
L)

jo” do §2° do art. 21 como uma
ordenamento juridico assim o

36. Apds o e)iéme das clausulas regulamentares elaboradas pelo CEPDI, cabe trazer

algumas ponderagGes sobre a iniciativa de mediagédo do INPL

37. O fortalecimento do instituto da mediagfo constitui uma das politicas do Estado

brasileiro no tocante & solugdo de conflitos. Essa assertiva pq
Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justi¢a mais A
em 13 de abril de 2009. O Pacto instituiu um compromisso d
adotar iniciativas referentes a mediag#o nestes termos:

ssui fundamento no texto do II
cessivel, Agil e Efetivo, firmado
os trés Poderes da Federagdo de




“[...] fortalecer a mediago e a conciliagdo, estimulando a resolugio de
conflitos por meios autocompositivos, voltados a maior pacificagdo
social e menor judicializag¢8o;”

o

38. No Poder Legislativo, o instituto da mediag:élo £ objeto dos Projetos de Lei n
517/2011 e n® 94/2002. Os arts. 144 a 153 do Projeto do novo Codigo de Processo Civil (Projeto
de Lei n° 166/2010) tratam da conciliagdo e mediagdo judicial. O art. 153 do Projeto reconhece a

conciliagdo extrajudicial como método de autocomposigéo de conflito.

Art. 153. As disposi¢bes desta Segdo ndo excluem outras formas de
conciliagio e media¢io extrajudiciais vinculadas a érgdos institucionais
ou realizadas por intermédio de prorssionais independentes.

39. No' 4mbito do Poder Judiciario, verifica-se uma série de agdes dedicadas a
promogdo de métodos autocompositivos de resolug@o de conflitos, notadamente o “Movimento

pela Conciliagdo™.

40. A pratica da conciliagfo na esfera do Poder Executivo encontra-se na Camara de
Conciliagdo e Arbitragem da Administragdo Federal (CCAF), \institul’da pelo Ato Regimental n°
5, de 27 de setembro de 2007 e com estrutura definida no Decreto n° 7.392, de 13 de dezembro

de 2010.

41. Nesse contexto, a iniciativa do INPI coadunaz-se com a Politica do Estado
brasileiro quando promove a mediagdo como uma altemativamt\};ara evitar a judicializagdo dos
conflitos envolvendo o direito marcario. Ressalte-se que o INPI nfo se propde a efetuar a
mediago, mas sim a facilita-la.

Industrial. Nem haveria scntido restringir as atribui¢des do INPl mediante a invocagdo da Lei n°
9.279/96, posto que as a¢des do INPI decorrem da Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970.

42. As atividades do INPI nfo se resumem aquelas \iindicadas na Lei de Propriedade

Art. 2° O INPI tem por finalidade priJ\cipal executar, no &mbito nacional,
as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua
fungdo social, econdmica, juridica ¢|técnica, bem como pronunciar-se
quanto & conveniéncia de assinatura, ratificagdo e dentncia de
convengdes, tratados, convénios e acordos sabre propriedade industrial.

43, A execugdo das normas de propriedade industri_aﬂ abrange atividades de difuséo,
de educagiio, bem como de facilitag8o de meios alternativos de sTugéo de conflitos.

44. Observa-se, ainda que o regulamento insere-se em um programa piloto de
promogio de conciliagdo de conflitos envolvendo o direito marcario. Como um projeto piloto,
alteraces serfio feitas no regulamento para fins de aperfeigoé-lo.




45. O regulamiento ndo esgota o procedimento de mediagdo a ser instituido no INPI.
Um regulamento de mediag@io tampouco possui essa proposta. A sua finalidade € atingida com o
delineamento das questdes principais do método autocompositivo de solugdo de conflito, as
quais foram tratadas no documento examinado.

46. Outros atos normativos serdo necessarios para respaldar a pratica da mediagéo, os
quais serdo elaborados em outro momento.

47. - A publicagio do regulamento na RPI tal como ele foi apresentado a Procuradoria
talvez suscite davidas entre os usuarios, porquanto nfo ha mengdo quanto ao objeto dos conflitos
a serem admitidos no CEDPI, isto &, aqueles envolvendo direito marcério. Pelo que foi possivel
entender, conflitos envolvendo patentes, desenhos industriais Ju indica¢Bes geograficas néo se
sujeitam ao regulamento examinado. Recomenda-se a elaboragio de um dispositivo com a
delimitagio da matéria objeto do regulamento, se houver interesse em circunscrever

materialmente a atuagdo do CEDPI ao direito marcario.

48. Por certo, determinados dispositivos merecem uma nova redagdo para fins de
adequagio da técnica legislativa. Recomenda-se uma linguagem mais direta que a existente na
versdo atual. Aperfeicoamentos dessa ordem podem ser feitos em seu momento oportuno, 0 que
ndo inviabiliza a publica¢io do texto tal como apresentado.

III. CONCLUSAOQO

49. Em face do exposto, a Procuradoria ndo identifica, salvo melhor juizo, 6bice legal
4 publicacdio do regulamento na RPI.

A considerag8o superior.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador
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PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22° andar - Centro - Rio de Janeiro -|Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037:3206

Despacho N° 0121/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3
REFERENCIA: Processo N°. 52400.062839/2012-74

1. Estou de acordo com 0 PARECER N° 0006/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-
LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta

Procuradoria.

2. Registro o entendimento de que a fixagdo dos limites do objeto € da atuagdo do
CDPI apresenta-se como medida absolutamente necessdria nesse momento, de forma que
tenhamos estabelecido, com a maior clareza possivel, quais sdo as questdes que poderdo ser
submetidas a atuaggio facilitadora de mediag&o no dmbito da autarquia.

3. Ao CDPIL
Rio de Janeiro, 5 de margo de 2013.

~

) ' \
ya Mauid Sodré Maia

Procurador-Chefe
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