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RESUMO

SCHMIDT, Ingrid Jensen. Mediacdo de Conflitos de Marcas na Esfera
Administrativa. Rio de Janeiro, 2014. Dissertacdo (Mestrado Profissional em
Propriedade Intelectual e Inovacdo) - Academia de Propriedade Intelectual, Inovacédo e
Desenvolvimento, Coordenagdo de Programas de Pds-Graduagdo e Pesquisa, Instituto
Nacional da Propriedade Industrial — INPI, Rio de Janeiro, 2014.

O objetivo do presente trabalho é mostrar como a mediacao se apresenta no campo das
marcas em a&mbito administrativo e analisar a eficacia da implantacdo de um servico de
mediacdo em marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI do Brasil,
ressaltando as possiveis vantagens e desvantagens para 0s usuarios do sistema a partir
de uma perspectiva comparada com trés modelos europeus existentes de mediacdo em
marcas em ambito administrativo: Reino Unido (Intellectual Property Office — IPO),
Unido Europeia (Oficina de Armonizacion del Mercado Interior — OAMI) e Portugal
(Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI). Primeiramente foi contextualizada
a mediacdo e sua utilizacdo na propriedade intelectual, destacando-se as vantagens e
desvantagens da mediacdo em marcas. Discutiu-se como seria vislumbrada uma
mediacdo de conflitos marcarios na esfera administrativa, com énfase no “acordo de
convivéncia” por ser este um dos desfechos mais comuns da mediagdo em marcas.
Analisou-se o projeto-piloto de mediacdo em marcas implantado no INPI brasileiro,
salientando-se os facilitadores que contribuiram para a implantacdo da mediacdo em
marcas nos trés casos em estudo. Também foram apontados os fatores criticos do
modelo INPIl. Embora a tendéncia mundial caminhe para a adesdo ao uso dos
instrumentos alternativos de resolucdo de conflitos na propriedade intelectual,
constatou-se que, no Brasil, em sede administrativa, h4& um pequeno campo para a
mediac&o. Os motivos que impulsionaram esses trés Orgdos concedentes de registros de
marcas a implantar um servico de mediagdo ndo coincidem com 0 panorama que se
apresenta no INPI do Brasil.

Palavras-chaves: mediagdo; conflitos; marcas; administracdo publica.



ABSTRACT

SCHMIDT, Ingrid Jensen. Mediation in Trademarks Conflicts under Public
Administration. Rio de Janeiro, 2014. Dissertation (Professional Master on Intellectual
Property and Innovation) - Academy of Intellectual Property, Innovation and
Development, National Institute of Industrial Property, Rio de Janeiro, 2014.

The aim of this dissertation is to show how mediation is presented in the field of
trademarks at the administrative level and study the effectiveness of the implementation
of a mediation service in trademarks in the National Institute of Industrial Property -
INPI in Brazil, highlighting the advantages and disadvantages to users of the system
from a comparative perspective with the three existing European models of mediation in
trademarks at the administrative level : United Kingdom (Intellectual Property Office -
IPO), European Union (Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM ) and
Portugal (National Institute of Industrial Property - INPI). First of all it was
contextualized the mediation and its use in the intellectual property area, which were
highlighted the advantages and disadvantages of mediation in trademarks. It was
discussed how it would be glimpsed the mediation in trademarks conflicts in the
administrative level, which gained prominence the “coexistence agreement” because
this is one of the most common outcomes achieved by mediation in trademarks. It was
analyzed the pilot-project on mediation in trademarks disputes set up in the Brazilian
INPI, where facilitators who contributed to the implementation of mediation in
trademarks in the three cases under study were highlighted. The critical factors of the
Brazilian model were also pointed out. Although the global trend indicates for the use of
alternative means of dispute resolution in the intellectual property area, it was found
that, in Brazil, there is a small field for mediation in trademarks under Public
Administration. The reasons that drove these three Grantors Bodies of trademark
registrations to deploy a mediation service does not match the Brazilian INPI scenario.

Key-words: mediation; conflicts; trademarks; Public Administration.
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Introducio

A abertura de mercados gerou mudangas na economia mundial desencadeando
diferentes tipos de negdcios internacionais que influenciaram o campo da propriedade
intelectual e, consequentemente, provocaram um aumento das infragdes a esses direitos.
Para solucionar e também prevenir esses conflitos, em sua grande maioria
multijurisdicionais, os Mecanismos Alternativos de Solucdo de Controvérsias —
MASCs, sobretudo a mediacao, passaram a ser vistos como uma maneira mais eficiente
de tornar seguras as relagbes comerciais internacionais.

Em alguns paises como o Reino Unido da Gra-Bretanha e Irlanda do Norte
(Reino Unido), os Estados Unidos da América, a Argentina e a Itlia, os préprios
tribunais judiciais incentivam o uso da mediacdo para a solucdo de controvérsias que
versam sobre direitos disponiveis como, em regra, sdo os direitos de marcas.

No Brasil, 0 movimento de incentivo a mediacdo ganhou forca a partir de 2006
com a criacdo da Semana Nacional de Conciliacdo com periodicidade anual, promovida
pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ que até novembro de 2012, contabilizou 1,9
milh&o de audiéncias realizadas, com 916 mil acordos nos ultimos sete anos nas trés
esferas da justica (BRASIL, 2013). Também foram lancados diversos programas tais
como a Justica Itinerante e a Democratiza¢do do Acesso a Cidadania, da Secretaria de
Reforma do Judiciario — SRJ do Ministério da Justica, em 2007, e a Politica Nacional de
Conciliacdo, do CNJ, em 2010, que criou a Escola Nacional de Mediacdo e Conciliacdo
— ENAM (OAB, 2012) com o propésito de dar efetividade aos direitos e garantias
constitucionais expressos no artigo 5° da Constituicdo Federal.

Essa tendéncia no pais e no exterior também afetou a rotina de trabalho de

muitos Orgéos publicos concedentes de direitos de marcas que modificaram suas leis e
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implantaram procedimentos para que os litigios marcérios relativos a interesses
privados fossem decididos pelas prdprias partes em conflito.

Neste contexto surge a mediacdo em marcas na esfera administrativa,
mecanismo que passou a ser uma alternativa aos elevados custos de um litigio judicial, a
lentiddo na resolucéo de um processo de marcas, a necessidade de confidencialidade e a
caréncia de expertise do assunto. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI
encampou a ideia praticada na Unido Europeia e decidiu implantar um projeto-piloto de
mediagcdo em marcas em sede administrativa.

Assim, a finalidade principal desta pesquisa é analisar a eficacia da implantagéo
de um servi¢o de mediacdo em marcas no INPI, ressaltando as possiveis vantagens e
desvantagens para 0s usuarios do sistema a partir de uma perspectiva comparada com
alguns modelos europeus existentes de mediagdo em marcas em ambito administrativo.

O estudo mostra-se relevante porque se a mediagdo em marcas, e na propriedade
intelectual em geral, € um tema ainda pouco explorado, a mediagdo em marcas que
inclui um novo ator nesse processo — a Administragdo Publica — é inédito na literatura
cientifica brasileira até o presente momento. O que se verifica é que os estudos e as
discussbes que permeiam 0s campos da mediacdo e das marcas sdo comumente
realizados de forma isolada. Desse modo, essa pesquisa ampliara a incipiente discussao
conjunta que existe sobre o tema no Brasil e no exterior.

Para analisar o recém-implantado modelo de mediacdo em marcas do INPI,
utilizou-se como parametro uma analise comparativa com base em trés experiéncias
europeias implantadas em Orgaos publicos concedentes de registros de marcas. A opgao
pelo estudo desses modelos ndo foi aleatoria. Deveu-se em razdo de uma pesquisa
exploratéria prévia por meio de fontes eletrdnicas e legislacbes onde foram

identificados alguns casos que ofereciam servicos de solucdo alternativa de
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controvérsias em marcas que muito poderiam contribuir para o desenvolvimento do
estudo da construgdo do modelo brasileiro.

Assim, adotou-se como modelo comparativo o Intellectual Property Office —
IPO, Orgdo concedente de direitos de propriedade intelectual do Reino Unido, por ser
um pais cujo sistema juridico é o da common law e que tradicionalmente adota a
mediacdo e a arbitragem como meios de solucdo de conflitos; a Oficina de
Armonizacion del Mercado Interior — OAMI, Orgéo concedente de direitos de marcas,
desenhos e modelos comunitarios da Unido Europeia pela peculiaridade de tratar
direitos supranacionais; e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI de
Portugal, Instituto concedente de direitos de propriedade industrial de Portugal, por ser
um pais de tradicdo romano-germanica e pela originalidade em ter descentralizado para
um tribunal arbitral institucional as solucGes de controvérsias de marcas decorrentes das
decisdes administrativas como uma opg¢édo para 0 Usuario.

Em raz&o da escassa literatura a respeito do tema media¢do em marcas, utilizou-
se uma metodologia de pesquisa conjugada. Primeiramente foi realizada uma reviséo
bibliogréafica da literatura nacional e internacional de dois blocos tematicos: a mediacéo
e o direito de marcas. Depois, procedeu-se, em dezembro de 2012, uma pesquisa
empirica nesses trés Institutos, onde foram realizadas entrevistas ndo estruturadas com
os dirigentes dos servi¢os de mediacdo em marcas e 0 acompanhamento da construgédo
do projeto-piloto de mediagdo em marcas do INPI em sua fase inicial.

A pesquisa foi complementada com a participagcdo da autora em congressos

sobre o tema realizados no Brasil !, na Franca ? e na Espanha *, além de workshops com

! Congresso de Mediagdo Empresarial do Instituto CPR (International Institute for Conflict Prevention &
Resolution) no Brasil, realizado em 29 abr.2013, na FGV, no Rio de Janeiro; Encontro “Consulta a
especialistas sobre arbitragem em marcas e patentes”, em colaboragdo com a OMPI, realizado no Rio de
Janeiro, em 14 de jun. 2013; Seminario “Desafios e Perspectivas da Resolugdo de Conflitos em
Propriedade Intelectual: uma Visdo Comparada Brasil — Unido Europeia”, organizado pelo INPI, sob a
coordenagdo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo (MP) e da Delegacdo da Unido
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especialistas da Organizagdo da Propriedade Intelectual — OMPI * sobre mediacéo de
conflitos em PI; andlise das legislagdes marcérias dos paises em estudo e da Unido
Europeia; artigos sobre mediacdo em marcas e em propriedade intelectual de autores
estrangeiros extraidos de fontes eletronicas; artigos de periddicos e revistas
especializadas em Propriedade Intelectual — Pl e em Mediagdo de Conflitos; e por fim,
entrevistas semiestruturadas realizadas com magistrados das turmas especializadas em
Pl do TRF 22 Regido que abordaram a visdo do Poder Judiciario sobre a questdo e
advogados de Pl inseridos na area académica.

Para que se alcance o objetivo proposto, o trabalho sera apresentado em quatro
capitulos. No primeiro, serd contextualizada a mediacdo, bem como 0s meios
alternativos de solucéo de controvérsias, e sua utilizacdo na propriedade intelectual com
énfase nas marcas. Pretende-se, neste capitulo, destacar as vantagens e desvantagens da
media¢do em marcas.

No segundo capitulo serdo abordados alguns conflitos que surgem do direito de
marcas e como seria vislumbrada uma mediacdo dessas controvérsias na esfera
administrativa. Com o fim de explorar os possiveis resultados de uma mediacédo, sera
abordado com maior destaque o “acordo de convivéncia” em decorréncia de ser este um

dos desfechos mais comuns produzidos pela mediagdo em marcas.

Europeia no Brasil, em parceria com a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro — EMERJ, em
19 de jun. 2013.

2 Conferéncia “Marques et Noms de Domaine des Entreprises sur Internet — approche comparée franco
allemande” — promovido pelo Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle — IRPI, da Chambre de
Commerce et d”Industrie de Paris - CCIP, realizado em 24 maio 2012 na CCIP, em Paris, Franca.

¥ IV Congresso Internacional da UAIPIT — University of Alicante Intellectual Property & Information
Technology “Las TICS y la Propiedad Intelectual em um mundo interconectado”, realizado em 30 nov.
2012 em Alicante, Espanha.

* Workshop “O recurso a mediagio no procedimento de oposicio de marcas perante o INPI*, em
colaborago com a OMPI, realizado no INPI, Brasil, em 24 a 26 de jul. 2012; Workshop “O recurso a
mediacdo em matéria de marcas: aspectos praticos®, realizado no INPI, Brasil em 27 e 28 de nov. 2012;
Workshop “Mediagdo perante o INPI e langamento do Centro do INP1”, em colaboragéo com a OMPI, na
Escola da Magistratura Regional Federal - EMARF, Rio de Janeiro, em 12 e 13 de mar. 2013.



16

No terceiro capitulo, serdo relatadas essas trés experiéncias europeias de
mediacdo em marcas em ambito administrativo levando-se em consideragdo 0s
seguintes pardmetros comparativos: os motivos pelos quais os Orgaos concedentes de
registros marcarios implantaram tal servigo, a previsdo em lei, as caracteristicas dos
respectivos procedimentos como a mediabilidade objetiva e a subjetiva, 0s mediadores e
0s resultados apresentados até a conclusao dessa pesquisa.

No quarto e ultimo capitulo, com base nos critérios empregados no estudo
comparativo de casos e no referencial tedrico adotado, sera analisado o projeto piloto de
mediacdo em marcas implantado no INPI, onde serdo elencados os facilitadores que
contribuiram para a implantagdo da mediacdo em marcas nos casos em estudo em
contraponto com os fatores criticos identificados no modelo INPI.

Depois de todo esse percurso, a partir dos dados tabulados, pretende-se avaliar a
extensdo do campo da mediagcdo em marcas e comprovar se 0 Uso desse mecanismo sera
util para os usuarios e adequado, conveniente e valido para uma Autarquia Federal

como é o caso do INPI.
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1 A utilizagdo dos mecanismos alternativos de solugdo de conflitos em
propriedade intelectual, em especial marcas.

Os Meios Alternativos de Solucdo de Conflitos — MASCs, igualmente
denominados MESCs — Meios Extrajudiciais de Solugdo de Conflitos podem ser
definidos como formas mais céleres, especializadas e econémicas de promover a
resolucéo de controvérsias sem a necessidade de se recorrer ao Poder Judiciério.

Carmona (2009, p.32), ao invés de denominar meios “alternativos”, passou a
adotar a expressdao métodos “adequados” de solucdo de litigios, pois, pela l6gica, as
partes deveriam, primeiramente, buscar uma solucdo direta, através de meios
autocompositivos; em caso de insucesso, partiriam para 0s métodos heterocompositivos,
onde se inserem 0 processo estatal e o arbitral. Assim, “alternativos” seriam os meios
heterocompositivos de solucdo de conflitos.

Ap0s o surgimento da globalizacdo, os MASCs passaram a ser vistos como uma
maneira mais eficaz de tornar seguras as relagbes comerciais internacionais, pois a
abertura de mercados desencadeou diferentes tipos de negdcios como projetos de
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) transnacionais, provocando, consequentemente,
inimeros conflitos envolvendo direitos de propriedade intelectual.

No entanto, no final dos anos 80, 0 uso desses meios era ainda muito pequeno
nesta area devido a problemas relativos a soberania e a ordem publica e ao principio da
territorialidade. O direito de propriedade intelectual era visto como um meio de excluir
ou limitar terceiros de utilizar o bem protegido e para efetivar esse direito, recorria-se
frequentemente aos tribunais (YEEND e RINCON, 1996, p.1).

Nos Estados Unidos, até 1982, por razbes de ordem publica, o uso dos
mecanismos alternativos de conflitos — MASCs em disputas de propriedade intelectual

era inviavel. No entanto, mudou-se o entendimento apds a aprovacao, pelo Congresso,
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do uso desses mecanismos em disputas envolvendo patentes quando, a partir dos anos
90, o Civil Justice Reform Act of 1990 comecou a encorajar 0 uso dos MASCs em casos
de menor valor. No mesmo ano, o Administrative Dispute Resolution Act of 1990
requereu as agéncias federais o uso dos MASCs, contribuindo para a disseminagdo
desses mecanismos que ganharam aceitacdo das associagfes internacionais como a
Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI e a American Intellectual
Property Law Association — AIPLA. Tais organismos passaram a incentivar e criar
programas educacionais voltados para a matéria (YEEND e RINCON, 1996).

Atualmente esse conceito de “exclusdo” ha pouco mencionado vem mudando. A
propriedade intelectual passou a ser considerada como um importante ativo intangivel
de agregacdo de valor ao negdcio, sendo explorada sob diversas formas como licengas,
acordos de colaboragdo, de P&D e transferéncia de tecnologia. Assim, na busca da
prevencdo de conflitos, os titulares de direitos de propriedade intelectual passaram a
mostrar interesse pelos mecanismos alternativos de solugdo de disputas para, entre
outros motivos, preservar suas relacbes comerciais.

Como nao havia um 6rgdo especializado para a analise dos casos especificos da
propriedade intelectual, as solugdes alternativas ficavam a cargo das camaras de
comércio de cada pais que tratavam (e ainda tratam) das questdes comerciais que
envolvem, inclusive, a matéria PI. Apenas em 1994 ¢ criado o primeiro centro
especializado em propriedade intelectual: o Centro de Arbitragem e Media¢do da
Organizagdao Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI que passou a oferecer servigos
de mediagdo, arbitragem, arbitragem acelerada e decisdo de expertos para disputas
envolvendo direitos de propriedade intelectual e questdes comerciais em geral, além de

resolucao de controvérsias em matéria de nomes de dominio.
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Atualmente, existem mais de quinze tipos de processos de Resolucdo Alternativa
de Disputas — RAD em uso pelo menos nos Estados Unidos da América, sendo a
maioria deles aplicavel a propriedade intelectual. Neste pais, varias cortes locais tém
programas de incentivo > ao uso da mediac&o em conflitos regidos sob a Lei Federal de
Marcas — Lanham Act. ®

Muitos desses mecanismos tém sido desenvolvidos como meios hibridos
decorrentes de trés modelos basicos: procedimentos envolvendo somente as partes em
conflito, como a negociagédo, processos onde um terceiro neutro profere uma decisdo
vinculante, como a arbitragem ou apenas facilita a comunicagéo entre as partes, como a
mediagéo, tema desta pesquisa (CPR, 2014).
1.1 A mediagéo

A mediacdo € um metodo voluntério, consensual, autocompositivo e centrado
nos interesses. Trata-se de um instrumento ndo adversarial de solucdo de controveérsias
em que um terceiro neutro ajuda as partes envolvidas a alcangar uma solugéo para seus
conflitos. E flexivel, célere e ndo esta adstrita a formalidades. E a chamada “justica
doce”, expressao cunhada pela Ministra Nancy Andrighi (ANDRIGHI e FOLEY, 2008).

O termo mediagdo é derivado do latim e significa “meio”, “medium”. Este
instrumento pacificador trabalha o elemento subjetivo que levou as partes a divergéncia
e tem como objetivo estimular o didlogo entre elas para que possam resolver o foco
causador do conflito e preservar relagdes que pretendem ser duradouras.

No Brasil ainda ndo ha uma lei dispondo sobre a mediacdo em geral e muito

menos sobre mediacdo em propriedade intelectual. De regulamentacdo, ha apenas um

> Nos trés primeiros anos do programa (1997-1999) foram levados & mediacdo 7,75% de casos sob o
Lanham Act e a taxa de resolucdo desses conflitos foi acima de 60%. (MANDELL e ASH). A pesquisa
encontra-se disponivel em <http://courtadr.org/files/MediatingLanhamActCases.pdf> Acesso em 27 ago.
2013.

® O Lanham Act (Trademark Act), entrou em vigor em 6 de julho de 1946 e encontra-se codificado do
artigo 15 U.S.C § 1051 e subsequentes. Foi a primeira lei federal de marcas dos Estados Unidos e visa
proibir, sobretudo, a violacéo do direito de marcas, a diluicdo de marcas e a propaganda enganosa.


http://courtadr.org/files/MediatingLanhamActCases.pdf
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Codigo de Etica elaborado pelo Conselho Nacional das Instituicdes de Mediagdo e
Arbitragem — CONIMA.

O primeiro projeto de lei que dispunha sobre a mediagdo, o PL 4827 de 1998,
conceituava em seu artigo 1° o mecanismo como “a atividade técnica exercida por
terceira pessoa, que escolhida ou aceita pelas partes interessadas, as escuta e orienta
com o proposito de lhes permitir que, de modo consensual previnam ou solucionem
conflitos” (BRASIL, 1998).

O atual PL n° 517 de 2011 (FERRACO, 2011) ’ repete o conceito reforgando a
imparcialidade e a neutralidade do mediador, dispondo que a mediacdo € “a atividade
técnica exercida por terceiro imparcial e sem poder decisorio, que, escolhido ou aceito
pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver solugdes consensuais
para a controvérsia” (grifo nosso).

Almeida (2013) assim define a mediagéo:

Tendo como principio fundamental a autonomia da vontade, a mediagdo é
recurso para ser eleito por quem esta disponivel para atuar com boa fé e a rever
as posicdes anteriormente adotadas nas tentativas de resolucdo do desacordo;
por quem preferir participar diretamente da solucdo a ser eleita e dela ser autor;
por quem n&o identificar instrumento outro de resolu¢do que melhor atenda sua
demanda; por quem pretender celeridade e sigilo e quiser ter controle sobre o
processo negocial e seus procedimentos; e por quem prezar a relacdo pessoal
ou de convivéncia com aquele que litiga ou dela ndo puder prescindir
(ALMEIDA, 2013).

De acordo com as regras do Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI:

a mediagdo € um processo ndo vinculativo em que um intermediario neutro, o
mediador, escolhido pelas partes, facilita a comunicacdo ajudando-as a atingir
uma resolucdo do conflito. Isto significa que, embora as partes tenham
concordado em submeter o conflito & mediacdo, elas ndo sdo obrigadas a
continuar com o processo de mediacdo depois da primeira reunido. A natureza
ndo obrigatéria da mediagdo significa também que uma solucdo ndo seréd
imposta as partes (OMPI, 2012).

" Trata-se do artigo 1° §1° do atual Projeto de Lei n° 517 de 2011 que em 04 de fev.2014 encontrava-se na
Subsecretaria da Coordenacdo Legislativa do Senado aguardando interposicdo de recurso. Fonte:
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101791> Acesso em 10 fev.
2014.


http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101791
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Para o Conselho Nacional das Instituicbes de Mediagdo e Arbitragem —
CONIMA,

a atividade da mediacdo nada mais é do que um procedimento ndo adversarial
por exceléncia, totalmente voluntario, no qual um terceiro facilitador da
comunicacgdo entre as partes as auxilia a identificar seus reais interesses em
uma negociacao cooperativa, o que lhes permite atingir solu¢cbes mutuamente
aceitaveis e criativas. Constitui-se num esforco estruturado de discussdo sobre
a conveniéncia harmdnica e pacifica a futuro, dentro de um ambiente de
respeito mutuo, onde o sigilo é preservado como um atributo imprescindivel ao
procedimento (CONIMA, 2000).

Existem varias classificacdes para a mediacdo e as mais comuns sao a mediacéo
institucional ou ad-hoc, a extraprocessual ou processual, a facultativa ou obrigatoria. A
mediacdo é ad-hoc quando um mediador é designado especialmente para realizar
determinada tarefa. E institucional quando administrada por uma instituicio credenciada
como acontece, por exemplo, no Centro de Arbitragem da Organizacdo da Propriedade
Intelectual — OMPI ou na International Trademark Association — INTA, entre outros
(BRAGA e ALECRIM (2008); MENEZES e VILAS-BOAS (2008); WEBER e
GALVAO FILHO (2008); GOUVEIA (2012); AMARAL (2009)).

A mediacdo é extraprocessual quando é voluntaria, sendo realizada sem o
envolvimento do Poder Judiciario. A mediacdo € processual quando conduzida por um
juiz togado ou alguém por ele designado e subdivide-se em endoprocessual e
paraprocessual. A primeira é semelhante a conciliacdo, quando o processo ja se encontra
em curso. A mediacdo paraprocessual divide-se, segundo o0 momento de sua
instauracdo, em mediacdo prévia e incidental. A prévia é facultativa; a incidental ocorre
apos o ajuizamento da demanda e é obrigatoria para grande parte das acdes (BRAGA e
ALECRIM (2008); MENEZES e VILAS-BOAS (2008); WEBER e GALVAO FILHO

(2008): GOUVEIA (2012); AMARAL (2009)).
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Em regra, a mediacdo € facultativa, pois depende da vontade das partes em
realizé-la. No entanto, em alguns paises, como na Argentina e na Italia ®, a mediaco
privada é voluntéria, mas a oficial, dentro de um processo judicial, é obrigatdria, sendo
anterior ao ajuizamento da demanda e constituindo um pressuposto processual, uma
condicdo de admissibilidade da ac&o® (ITALIA, 2010; ARGENTINA, 2010).

Atualmente a doutrina americana consagra trés principais estilos de mediagdo. A
“media¢do facilitadora” (facilitative mediation), desenvolvida nas décadas de 60 e 70,
onde o mediador apenas facilita o didlogo entre as partes; a “media¢do avaliativa”
(evaluative mediation), da década de 80, que pressupde uma atitude mais ativa do
mediador no sentido de opinar, inclusive, sobre como podera ser o desfecho da questdo
se esta for levada ao tribunal (ZUMETA, 2000); ¢ a “mediacdo transformadora”
(transformative mediation), um estilo mais moderno que mantém a estrutura da
mediacdo facilitadora, mas seu objetivo é transformar a relacdo entre as partes durante a
mediacdo através da capacitacdo e do reconhecimento dos respectivos pontos de vista
entre ambas (BUSH e FOLGER, 2005).

Para grande parte dos autores americanos, a mediacdo € uma negociacao
facilitada, onde um terceiro neutro, que é o mediador, cria um ambiente propicio e
produtivo para a negociacdo. Isto porque frequentemente as partes, que nao saberiam
alcancar sozinhas uma resolucdo, com a ajuda de um mediador ndo envolvido
emocionalmente com a questdo, conseguem limpar os obstdculos emocionais que as

atingem até chegarem a um acordo. A skilled mediator knows how to promote

® Na Itdlia, 0o Decreto-lei n° 28/2010 estipula que eventuais controvérsias relativas a direitos de
propriedade industrial, qualificados como direitos reais, s&o necessariamente atraidos para a mediacdo
obrigatdria. Disponivel em< http://www.osservatoriomediazione.it/ReinvioPassword.aspx> Acesso em:
07 de outubro de 2013.

% COSTA E SILVA (2009) apud GOUVEIA (2012) critica a mediagdo obrigatéria usando como
argumento o fato de que uma mediacdo em que as partes ndo estejam no centro da discussdo e da
iniciativa ndo sera verdadeira, além de ser um obstaculo para o acesso a Justica.


http://www.osservatoriomediazione.it/ReinvioPassword.aspx
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communication and break impasse. Unlike a conciliator, who is not necessarily neutral,
a mediator must always remain impartial *° (YEEND e RINCON, 1996).

Assim, o mediador age como um catalisador, restabelecendo a conversa entre as
partes e ajudando-as a compreender melhor como os interesses podem se harmonizar
(AMADEDO, 2013). Sua intervencdo pode modificar de forma significativa a dinamica
da negociacado, ajudando as partes a compreender seus pontos de vista e avaliar solugoes
realistas.

O mediador deve ser neutro, opinando somente quando solicitado, pois o
consenso deve ser buscado pelas proprias partes. A principal funcdo do mediador é
conduzir as partes ao seu apoderamento, induzindo-as ao reconhecimento da posi¢éo do
outro, para que seja ele respeitado em suas posi¢des e proposi¢coes (CAHALI, 2011,
p.39). Sua decisdo ndo é vinculante, razdo pela qual, ndo havendo obrigatoriedade de
cumprimento, muitas vezes o que foi acordado na mediacdo ndo tem eficacia
(BRAGA e ALECRIM (2008); MENEZES e VILAS-BOAS (2008); WEBER e
GALVAO FILHO (2008); GOUVEIA (2012); AMARAL (2009)).

A mediacdo ndo precisa ser presencial, podendo ser realizada por telefone, on-
line ou por videoconferéncia, o que facilita 0 uso do mecanismo quando as partes se
encontram em locais distantes. Perde-se, no entanto, a linguagem corporal e arrisca-se a
efetividade da comunicacéo por problemas com equipamentos eletronicos.

Segundo Braga Neto e Sampaio (apud Cahali, 2011, p.58-60), sdo norteadores

da mediacdo os seguintes principios: imparcialidade, autonomia da vontade das partes,

1 Um mediador habilidoso sabe como promover uma comunicagdo e quebrar um impasse.
Diferentemente de um conciliador, que ndo é necessariamente neutro, o mediador deve sempre
permanecer imparcial [traducdo nossa].

1 No entanto, em alguns paises a mediacio pode ter eficacia executiva. Em Portugal, a primeira Lei de
Mediacdo, que entrou em vigor em abril de 2013, inovou no artigo 9° criando o Principio da
Executoriedade que estabelece forca executiva aos acordos de mediacdo, dispensando a homologagéo
judicial em acordos celebrados por pessoas capazes, em que a lei ndo exija homologacéo judicial, e cujo
conteddo néo viole a ordem publica. Para maiores informacdes ver
<https://dre.pt/pdflsdip/2013/04/07700/0227802284.pdf>. Acesso em 27 dez 2013.


https://dre.pt/pdf1sdip/2013/04/07700/0227802284.pdf
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credibilidade, competéncia, confidencialidade, diligéncia, acolhimento das emocdes dos
mediados e independéncia. Outros autores também enumeram 0s principios da
voluntariedade, ndo adversariedade, neutralidade no mérito, dispositivo ou autoridade
das partes, flexibilidade do processo, informalidade, privacidade, consensualidade, boa-
fé e lealdade (VILAS-BOAS, 2008, p.12).

Outro principio da mediacdo, citado com frequéncia pela doutrina portuguesa, é
o0 pleno dominio do processo pelas partes chamado de empowerment (GOUVEIA, 2012,
p.27). Sdo as partes que dizem como, quando e onde acontecerd a mediacdo,
permitindo-se trabalhar o lado subjetivo do conflito que estaria descartado em um
processo no tribunal. Nao se busca quem esté certo ou errado, mas o que é viavel para
ambas as partes, razdo pela qual a mediagao ¢ conhecida como um processo “ganha-
ganha” (BRAGA e ALECRIM (2008); MENEZES e VILAS-BOAS (2008); WEBER e
GALVAO FILHO (2008); GOUVEIA (2012); AMARAL(2009)).

Ademais, como o fim do instituto ndo é o acordo e sim a pacificagdo social,
depois de uma mediacdo, muitas vezes a relagdo que era conflitante tende a ser
colaborativa. A dispute is a problem to be solved, rather than a contest to be won. ADR,
especially mediation, may be the best way to accomplish this goal (ARNOLD e
SCHUURMAN, 1991, p.437/443 apud YEEND e RINCON, 1996). *?

Para Gabriela Asmar (2013),

sdo caracteristicas distintivas da mediacdo de conflitos: a neutralidade, a
confidencialidade, a visdo de futuro e o foco no negécio. A neutralidade é
relativamente facil para um terceiro, ndo envolvido na questdo, como é o caso
do mediador. A confidencialidade ¢ clausula pétrea da mediagdo, podendo ser
guebrada somente com o consentimento das partes e, quando envolver o setor
publico, em nome da transparéncia (ASMAR, 2013).

A mediacdo apresenta diferencas em relagdo a outros mecanismos de solucéo de

controvérsias como a arbitragem e a conciliagdo. A mediacdo € um procedimento

20 conflito é mais um problema a ser solucionado do que um concurso a ser vencido. E a RAD
(Resolucdo Alternativa de Disputas), em especial a mediacdo, pode ser a melhor maneira de se atingir
esse objetivo [tradugdo nossa].
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“ganha-ganha”. J4 a arbitragem, tal como o processo judicial, ¢ o procedimento “ganha-
perde”. O foco na mediacao € o conflito e ndo a solu¢do. Na arbitragem, o objetivo ¢ a
solucdo do litigio, pois o arbitro necessariamente profere uma decisdo (BRAGA e
ALECRIM (2008); MENEZES e VILAS-BOAS (2008); WEBER e GALVAO FILHO
(2008); GOUVEIA (2012); AMARAL (2009)).

Na arbitragem, ao contréario da mediac&o, o arbitro é limitado por uma defini¢éo
formal das questdes a resolver como o direito positivo aplicavel, o direito arbitral, o
regulamento de arbitragem, as provas e peritos. Na mediagdo, é permitido levar outras
questdes durante o procedimento, pois o pedido pode ser modificado, 0 que néo ocorre
na arbitragem e na esfera judicial, tendo em vista a proibicdo de o magistrado julgar
ultra, citra ou extra-petita. ** Ainda que n3o haja acordo, a mediacdo pode ser usada
para definir problemas a serem solucionados. A area da mediacdo é mais ampla do que a
da arbitragem, uma vez que pode abranger questdes de familia e comunitérias (BRAGA
e ALECRIM (2008); MENEZES e VILAS-BOAS (2008); WEBER e GALVAO
FILHO (2008); GOUVEIA (2012); AMARAL (2009)).

No que diz respeito as diferencas entre a mediagdo e a conciliagdo, esta tltima ¢
o instrumento mais adequado aos conflitos objetivos, onde ndo ha intengdo das partes
em continuar uma relagdo. A conciliacdo ndo adentra o aspecto profundo causador do
conflito. J4 a mediagdo cuida, sobretudo, dos aspectos subjetivos. Assim, a mediagao €
o instrumento mais adequado quando se pretende trabalhar o lado emocional da questao
como a falta de comunicagdo entre as partes. Neste sentido, Roberto Portugal Bacelar,
citado por Menezes e Vilas-Boas (2008, p.13),

a diferenca entre a mediagdo e a conciliagdo ¢ a quantidade de
vinculos existentes, sendo a conciliagdo mais adequada para situagdes
circunstanciais como uma batida de carro, por exemplo, quando as

3 Um dos principios do processo é o Principio da Congruéncia ou da Adstricdo que se refere a
necessidade de o juiz decidir dentro dos limites do pedido do autor, ndo podendo proferir sentenca ultra
petita (além do pedido), extra petita (fora do pedido) ou citra petita (aquém do pedido).
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partes ndo continuardo se relacionando. J4 a mediagdo é mais indicada
quando as partes tém um vinculo, seja ele empresarial, familiar ou
trabalhista (MENEZES e VILAS-BOAS, p.13).

Portanto, a mediagdo ndo se presta a conflitos “descartaveis”. Sua razdo de ser
estd nos conflitos surgidos a partir de relacbes duradouras, que preexistem a lide e que
continuardo a existir, independente da solucdo dada ao respectivo caso.

Para Amaral (2009, p.74), na conciliacdo objetiva-se chegar a um acordo
mediante concessdoes mutuas, enquanto na mediacao o acordo ¢ mera consequéncia,
uma vez que visa a possibilitar o didlogo entre as partes para que encontrem solugdes
proprias para o conflito.

Camara (1997) apud Carmona (2009, p.31) distingue os dois métodos pela
forma de atuagdo do terceiro. Na mediagdo, a atuagao do profissional ¢ mais branda e na
conciliagdo, o papel do terceiro ¢ ativo, cabendo ao mesmo sugerir alternativas de
acordo entre as partes em conflito. Para Camara (1997) apud Carmona (2009, p.32), “o
mediador € um harmonizador das partes em conflito, enquanto o conciliador funciona
como uma verdadeira usina de ideias”.

1.2 A mediacdo na propriedade intelectual

O uso da mediacdo em disputas sobre direitos de propriedade intelectual é
defendido por alguns autores norte-americanos e aleméaes por diversas razes. Para
Burchell (2004), a mediacdo adequa-se perfeitamente a natureza da propriedade
intelectual, pois as questfes que surgem nesta area mostram-se, na maioria das vezes,
ambiguas e a necessidade de respostas rapidas € da esséncia desse tipo de disputa.

Para Christophersen (2002) apud Witteborg (2010),

Les cycles des innovations, surtout dans le domaine de la technologie,
sont assez courts et forcent parfois les entreprises a des coopérations.
S’il y a des conflits qui surgissent ils ont un intérét essentiel de
résoudre le conflit sur le court terme. Sinon la résolution du conflit
sera dépassée par I'évolution réelle des innovations. C'est pour cela
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que les entreprises doivent toujours tenir compte des effets
économiques du conflit (CHRISTOPHERSEN apud WITTEBORG).*

Blackman (1998) aponta como maior problema a dificuldade em se achar um

juiz que seja experto na tecnologia a ser analisada:

Intellectual property cases often challenge the legal system with their
complicated, technical nature. Frequently, the legal issues require an
arbiter to develop an understanding of the underlying technology
involved. Parties may feel more comfortable with the ability to choose
at least one arbiter whose background and knowledge will allow him
or her to understand fully the technology involved. A judge or a jury,
without a scientific or technical background, may have trouble, for
example, understanding the distinction between sophisticated software
programs or the nuances of plant and animal cloning. Parties to such a
dispute may prefer to use — and perhaps, more importantly, to assist in
the selection of — a qualified mediator or arbitrator. Parties can also
create their own trial with an expert judge and even a panel of experts
jurors. When faced with a technology-intensive dispute, hiring such a
‘court’ can provide distinct advantages (BLACKMANN e MC
NEILL, 1998, p.1716). °

Na area de direito de autor e copyright o conflito ndo é técnico. Geralmente
ocorre violacdo de lei especifica, quando uma parte copia a obra de um terceiro ou
deriva essa obra protegida por copyright. Raramente requer extensao de provas, pois a
similaridade entre obras € percebida por um observador ordinario.

No entanto, nestes tipos de conflitos, a mediacdo ¢é altamente atraente, pois,

muitas vezes, estdo em jogo direitos indisponiveis, como € o caso dos direitos morais de

14 Os ciclos das inovagdes, sobretudo no campo da tecnologia, s80 muito curtos e forcam, muitas vezes,
as empresas a firmarem acordos de cooperacdo. Se surgem conflitos, é essencial resolvé-los em um curto
periodo de tempo. Caso contrério, a resolugdo dos conflitos sera ultrapassada pela evolucdo real das
inovagdes. E por esta razdo que as empresas devem sempre considerar os efeitos econdmicos do conflito
[traducdo nossa].

15 Casos de propriedade intelectual muitas vezes desafiam o sistema legal com suas complicadas questdes
de natureza técnica. Frequentemente as questOes juridicas requerem um arbitro para compreender a
tecnologia subjacente envolvida. Assim, as partes podem sentir-se mais confortaveis com a possibilidade
de escolher pelo menos um &rbitro cuja formacdo e conhecimento Ihe permitird entender a tecnologia
envolvida. Um juiz ou jdri, sem conhecimento técnico ou cientifico pode ter problemas, como por
exemplo, entender a distingdo entre sofisticados programas de software ou as nuances de uma clonagem
de plantas e animais. As partes em uma disputa como esta podem preferir usar ou, o que é mais
importante, ajudar na escolha de um mediador ou arbitro qualificado. As partes também podem criar seu
préprio julgamento com um juiz especialista ou um painel de jurados especialistas. Quando confrontados
com uma intensa disputa que envolve muitas questdes tecnologicas, contratar esse tipo de “tribunal” pode
proporcionar significativas vantagens [tradugdo nossa].
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autor que podem ser negociados, caso haja um consenso.'® Em se tratando de uma
solucdo adjudicada, na esfera judicial ou arbitral, jamais se adentraria na discussao
sobre os direitos morais de autor, considerados direitos indisponiveis e irrenunciaveis. *’

E também cabivel 0 uso da mediacdo em conflitos envolvendo segredos de
indUstria (trade secrets), quando ocorre, por exemplo, uma quebra da clausula de
confidencialidade e uma apropriacdo ilicita de informagfes comerciais ou conflitos na
area de programa de computador, que requerem um conhecimento especializado.
Entretanto, é na area contratual, decorrente de licencas de direitos de Pl em troca de
pagamentos de royalties ou transferéncia de tecnologia que é comum e mais
recomendavel o uso da mediacdo, frequentemente inserida em clausulas contratuais em
caso de futuros conflitos.

Na area do direito marcério, a mediacdo pode ser uma ferramenta Gtil em razédo
de uma série de fatores que serdo abordados com mais profundidade ao final desse

capitulo, tendo em vista que o tema desta pesquisa foca-se na mediacdo em marcas.

16 £ preciso esclarecer que existem dois sistemas diferentes. O direito de autor, de tradico civilista e o copyright, de
tradicdo consuetudinaria. Segundo a OMPI (2007), a tradi¢do do direito consuetudindrio ou do copyright
salienta a exploracdo econdmica da obra e, por isso, as vezes se considera que favorece o0s
empreendedores, tais como os editores, os produtores de filmes, etc. Inclui também, frequentemente, os
produtores de fonogramas e os organismos de radiodifusdo na protecdo do direito de autor. Chega a esse
resultado mediante presungdes juridicas a favor dos empreendedores e, as vezes, concedendo aos autores
uma série relativamente modesta de direitos morais. A tradigdo do direito civil (do "droit d'auteur" )
salienta a recompensa do esforco intelectual do autor. Esta é também a razdo pela qual designa o
copyright como "direito do autor". Considera o direito de autor como um direito da pessoa, um direito
baseado nos direitos humanos. Entre outras coisas, prevé frequentemente uma série mais vasta de direitos
morais do autor (OMPI, 2007).

17 «Qg direitos morais asseguram a autoria da criagdo ao autor da obra intelectual no caso de obras
protegidas por direito de autor. Ja os direitos patrimoniais sdo aqueles que se referem principalmente a
utilizagdo econémica da obra intelectual. E direito exclusivo do autor utilizar sua obra criativa da maneira
que quiser, bem como permitir que terceiros a utilizem, total ou parcialmente. Ao contrario dos direitos
morais, que sdo intransferiveis e irrenuncidveis, os direitos patrimoniais podem ser transferidos ou
cedidos a outras pessoas, as quais 0 autor concede direito de representacdo ou mesmo de utilizagcdo de
suas criagdes. Caso a obra intelectual seja utilizada sem prévia autorizagdo, o responsavel pelo uso
desautorizado estara violando normas de direito autoral, e sua conduta podera gerar um processo judicial.

A obra intelectual ndo necessita estar registrada para ter seus direitos protegidos. O registro, no entanto,
serve como inicio de prova da autoria e, em alguns casos, para demonstrar quem a declarou primeiro
publicamente”. (fonte: ECAD. Disponivel em:< http://www.ecad.org.br/pt/direito-autoral/o-que-e-direito-
autoral/Paginas/default.aspx> Acesso em 27 dez. 2013).


http://www.ecad.org.br/pt/direito-autoral/o-que-e-direito-autoral/Paginas/default.aspx
http://www.ecad.org.br/pt/direito-autoral/o-que-e-direito-autoral/Paginas/default.aspx
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A mediacdo, assim como a arbitragem em propriedade intelectual, é especifica,
pois requer o conhecimento simultaneo em trés diferentes areas. Segundo Yeend e
Rincon (1996), “Mediation is appropriate for most intellectual property cases;
especially those where benefits for maintaining ongoing business relationships are
important, such as in most licensing situations™®.

Como h& poucos mediadores com habilidades nas técnicas de mediacdo,
simultaneamente experientes em areas tecnologicas especificas e com entendimento na
interpretacdo das leis de propriedade intelectual aplicaveis, muitos autores defendem o
uso de um modelo de co-mediacdo. Dessa forma, a co-mediacdo permite a juncdo de
mediadores capacitados e experientes na arte de mediar e informar as partes sobre o que
é um processo de mediacdo, profissionais da &rea tecnoldgica em questdo, da area
juridica e da propriedade intelectual (YEEND e RINCON, 1996).

Além dos mecanismos ja citados, existem outros meios derivados da mediacéo e
comumente utilizados na area da propriedade intelectual em paises anglo-saxdes e,
consequentemente, conhecidos por suas denominagdes na lingua original, inglesa, como
0 Mediation-Arbitration (“Med-Arb”), Minitrial, Summary Jury Trial, Fact Finding,
Early Neutral Evaluation, Settlement Conference, Early Neutral Evaluation, Expert

Determination e Facilitation.

One of the unique benefits of ADR is that parties can manipulate it to
create a process that works towards everyone’s best interest. This
allows for combinations of the different types of ADR mentioned
above such as Med-Arb or Co-Med-Arb. One other possibility is the
mini-trial. In such proceedings, management figures from both parties
present complete evidence, not including live testimony, to a judge,
jury or neutral. After this stage, the parties will meet to try and reach a
settlement with the help of a facilitator who can issue a binding or
non-binding decision (...) Some scholars have suggested that a

8 A mediacdo é apropriada para a maioria dos casos que envolvem a propriedade intelectual;
especialmente para aqueles em que os beneficios de manter relagdes comerciais continuas sao
importantes, como nos casos de licencas [tradugdo nossa].
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combination of early neutral evaluation and mediation works well in
trademark disputes (BERNSTEIN, 2006).*

Trata-se de meios hibridos, entre jurisdicdo e mediagdo, entre mediacdo e
arbitragem, entre formas adjudicatérias e consensuais de resolucdo de litigios, cujas
diferencas entre um e outro meio sdo extremamente sutis. A exce¢cdo do método
Facilitation, a diferenca entre todos eles e a mediacéo € que nesta 0 mediador ndo emite
opinido, enquanto que em todos esses procedimentos ha participacdo ativa dos neutros.
Pode-se dizer que tais mecanismos sdo ‘“customizados” para cada especificidade de
conflito de propriedade intelectual.

Esse “leque de opgdes sob medida” foi criado em 1976, nos Estados Unidos da
América, pelo professor Frank Sander, da Universidade de Harvard, durante uma
conferéncia sobre administracdo da justica e ganhou o nome de Multidoor System 2°
(ALMEIDA, ALMEIDA e CRESPO, 2012, p.14). No Brasil, ficou conhecido como
Sistema Multiportas e pode ser definido como uma espécie de diagnostico que analisa o
conflito com o objetivo de sugerir o0 método ou a estratégia de prevengdo mais adequada
a situacdo, como qualquer um dos mecanismos previamente citados. O objetivo do
Tribunal Multiportas é ser um instrumento capaz de contribuir para a ampliacdo do
acesso a Justica (ALMEIDA, 2013).

Das formas derivadas da mediacdo, previamente citadas, o procedimento mais
conhecido é o Mediation-Arbitration ou Med-Arb, que combina a mediacdo com a

arbitragem. Primeiramente o mediador tenta aproximar as partes para que tentem chegar

¥ Um dos beneficios exclusivos da RAD — Resolugdo Alternativa de Disputas é que as partes podem
manipula-los para criar um processo que trabalhe em prol do interesse de todos. Isso permite
combinacbes de diferentes tipos de RAD como a Med-Arb ou a Co-Med-Arb. Outra possibilidade é o
mini-trial. Em tais procedimentos, 0s representantes de ambas as partes apresentam provas completas,
ndo incluindo testemunho ao vivo para um juiz, jari ou neutro. Depois dessa etapa, as partes tentardo
alcancar um acordo com a ajuda de um facilitador responsavel por emitir uma decisdo vinculante ou nao
vinculante (...) Alguns estudiosos tém sugerido que a combinagdo de uma avaliagdo neutral prévia e uma
mediacdo funciona muito bem em disputas de marcas [traducdo nossa].

% No Multidor System, as partes preenchem um formulério informando o tipo de disputa e o valor da
causa com o objetivo de escolher o procedimento mais adequado ao conflito.
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a um acordo. Em caso de insucesso, passa-se para a realizacdo da arbitragem, conduzida
pelo mesmo terceiro neutro ou por um arbitro diferente que ira proferir uma deciséo
vinculante (OMPI, 2012).

Para a International Trademark Association — INTA, “med-arb is a combination
process in which an impartial person is first employed as a mediator, then, if the
mediation fails, as an arbitrator. Other combinations of binding and nonbinding
processes are possible as well ” % (INTA, 2013).

O Minitrial (“mini julgamento” ou “mini juizo”) foi um procedimento criado em
1976 durante um litigio que envolvia patentes e marcas. E adequado para questdes
complexas, onde se misturam matérias faticas e juridicas. Trata-se de um painel
composto por pessoas neutras que ouvem as alegacOes das partes e seus advogados para
definir questdes julgadas importantes. Ap6s as apresentacdes dos argumentos das
partes, da-se inicio as negociacOes diretas entre 0s executivos de cada empresa com
poder direto de negociacdo na tentativa de alcancar um acordo. Caso ndo ocorra, 0S
terceiros neutros podem ser chamados a emitir uma opinido sobre como podera ser a
deciséo judicial do caso apresentado. Em funcdo dessa opinido, as partes reiniciam a
negociagdo para um novo acordo. Trata-se de uma das formas mais consensuais de
solucdo de controvérsias ao lado da mediacdo (ESTADOS UNIDOS, 2013).

Ressalte-se que o minitrial € uma mediacdo derivada e ndo um verdadeiro
julgamento. Na mediacdo, o neutro apenas facilita a comunicacdo e a deciséo fica a
cargo das partes, enquanto que no minitrial os neutros, agindo como agentes e

advogados, buscam eles proprios a construirem um acordo.

2! Med-arb é um processo combinado no qual um terceiro imparcial exerce primeiramente o papel de
mediador; se a mediagdo fracassa, atua como &rbitro. Outras combinagdes de processos vinculantes e ndo
vinculantes também séo possiveis. [traducdo nossa].
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O Summary Jury Trial - SJT (“juizo por jurados abreviado” ou “julgamento por
jari sumario”) apresenta diferengas sutis com o minitrial. Trata-se de uma espécie de
jari simulado, proporcionando as partes a testar o caso antes do julgamento em uma
versdo abreviada diante de um grupo de jurados que delibera e emite uma opinido sobre
os pontos fortes e fracos do caso, o que pode facilitar a solucdo do litigio e evitar
atrasos, despesas e desgastes com o julgamento (BATEMANN, 2010).

Outro mecanismo utilizado com frequéncia é o Fact Finding (“avaliagdo de
terceiro”) que ¢ um processo no qual um especialista imparcial € escolhido pelas partes
ou por uma autoridade para determinar os fatos de uma disputa. Este avaliador,
imparcial, investiga uma disputa examinando questdes e fatos com vistas a oferecer um
parecer ndo vinculante ou recomendar um acordo. Este método pode ser de auxilio a
negociacao, a mediacdo ou a resolucdo judicial, indicando previamente a tendéncia de
resultados, ou ampliando o espectro de alternativas possiveis (ALMEIDA, 2013).

O Settlement Conference (“conferéncia de liquidagdo™) € um forum para
avaliacdes e negociagOes mais realistas para a solugdo de um conflito, onde as partes,
com seus advogados, apresentam suas posi¢Oes diante de um painel de terceiros neutros
que podem emitir um parecer consultivo ndo vinculante sobre as responsabilidades de
cada litigante (TEXAS, 2008).

Outro mecanismo frequentemente citado nas instituicdes que oferecem servicos
de Resolucdo Alternativa de Disputas € o Early Neutral Evaluation — ENE (“avaliagdo
neutral prévia” ou “avaliagdo preliminar neutra”). Trata-se de uma modalidade
desenvolvida desde 1985 pelos tribunais federais da California como forma pré-judicial
de resolucdo de litigios. Situa-se entre a mediacdo e a arbitragem. Em uma sesséo
confidencial, as partes e seus advogados apresentam 0 caso perante um terceiro com

experiéncia na matéria que avalia os pontos fracos e fortes das suas posic¢des, iniciando-
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se em seguida a negociagdo do caso. E também utilizada na fase inicial da arbitragem
com o fim de organizar o caso. O sucesso dessa técnica depende da confianca das partes
nesse terceiro neutro e a vontade de se comprometer com o caso (ESTADOS UNIDOS,
2013).

O Expert Determination (“decisdo de expertos”) € um procedimento no qual
uma disputa é submetida consensualmente pelas partes a um ou mais expertos que
decidem uma questéo, sendo, em regra, vinculante, a menos que as partes acordem de
outra forma. Trata-se de um procedimento comumente utilizado em disputas de
propriedade industrial, pois envolve questdes complexas como, por exemplo, a
avaliacdo técnica e cientifica, definicbes de valores de ativos intangiveis e extensao de
direitos de uma licenga (OMPI, 2013).

Por fim, h& também o instrumento denominado Facilitation (“facilitagdo™) que é
um processo que envolve o uso de técnicas que melhoram o fluxo de informagdes em
uma reunido com as partes. O termo “facilitador” ¢ comumente usado como sindénimo
de mediador. No entanto, o facilitador ndo se envolve em questfes substantivas como o
mediador. Seu foco é resolver o problema, concentrando-se nas questdes processuais e
permanecendo imparcial quanto as questdes de mérito (ESTADOS UNIDOS, 2013).

Enfim, a mediacdo e suas variaces acima citadas séo apropriadas para dirimir
conflitos de propriedade intelectual em decorréncia de varios fatores que se encontram
intrinsecamente ligados. Tais fatores, que serdo abaixo relacionados, consideraram
especificamente o direito de marcas, que € o tema desta pesquisa, embora também
sejam aplicaveis aos demais conflitos de propriedade intelectual.

1.3 A mediacdo em marcas: principais vantagens
O primeiro fator a ser considerado na escolha da mediag&o é o baixo custo dos

procedimentos alternativos em relagdo ao custo médio de um litigio. Nos Estados
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Unidos da América, por exemplo, o custo inicial de um litigio perante o Lanham Act %
pode desdobrar-se em gastos com o chamado Discovery %, taxas de diferentes tipos e
graus de recursos, produgdo de provas, pesquisas, analises econdmicas, consultorias
técnicas, requisicdo de expertos e honorérios advocaticios que podem exceder a um
milhdo de dolares. Nas questbes que envolvem marcas, cada pesquisa junto aos
consumidores sobre o risco de confusdo é muito dispendiosa com valores em torno de
40 mil délares (BERNSTEIN, 2006).

Assim, as despesas com um litigio em um tribunal judicial sdo, muitas vezes,
maiores em relacdo ao montante final concedido e até superiores ao préprio valor da
marca, sendo, portanto, a mediacdo adequada quando a importancia ou o objeto do
litigio ndo justificam um julgamento. Uma vez que se limita, se simplifica e se
racionaliza o Discovery, consequentemente, reduzem-se 0S gastos.

Neste sentido, Burchell (2004) afirma:

Litigation expenses may be disproportionately large compared to the
value of the trademark, and entering a mediation process concentrates
the parties ‘minds on reaching a solution within a set time frame.(...)
Mediation is often described as providing a win-win situation for both
parties, a goal which is very desirable in itself 2 (BURCHELL, 2004).

As estatisticas da American Intellectual Property Lawyers Association — AIPLA

revelam que o custo médio de um litigio em marcas cresce a cada ano, chegando em

22 As regras processuais nos Estados Unidos da América provavelmente tornam este pafs a jurisdicio
mais cara para litigar. Essas regras incluem um extenso periodo de producdo de provas, inquiricdo de
testemunhas e interrogatérios, além do tempo do julgamento. Um custo médio de disputas entre marcas
varia entre US 1 a 10 milhdes de ddlares. Para maiores informagGes ver:
<http://www.kattenlaw.com/files/50146_2013-LM-1P.pdf> Acesso em 28 dez. 2013.

%% Discovery. N. pl. 3.Law: The compulsory disclosure of pertinent facts or documents to the opposing
party in a civil action, usually before a trial begins. (The American Heritage Dictionary of the English
Language, Fourth Edition copyright 2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in 2009. Published
by Houghton Mifflin Company). Disponivel em: < http://www.thefreedictionary.com/discovery> Acesso
em 28 dez. 2013. Em tradugdo nossa e em outros termos, trata-se de um processo de conhecimento, da
instrucdo processual como a obrigacdo de produzir provas e fatos relevantes durante uma acéo civil, antes
do julgamento.

2 As despesas de um litigio judicial podem ser desproporcionais se comparadas ao valor de determinada
marca, e a op¢éo pelo procedimento de mediacdo faz com que as partes se concentrem para alcancar uma
solugdo dentro de um prazo definido. (...) A mediacdo €, muitas vezes, descrita como um procedimento
ganha-ganha para ambas as partes, uma meta que € por si s6 desejavel [traducdo nossa].


http://www.kattenlaw.com/files/50146_2013-LM-IP.pdf
http://www.eref-trade.hmco.com/
http://www.thefreedictionary.com/discovery
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média a 500 mil dolares, podendo exceder a um milhdo. Nos Estados Unidos, 0s custos
de uma mediacdo representam uma fracdo do litigio judicial, pois envolvem apenas
honorérios do mediador, despesas para salas de reunido e honorarios de um advogado
para preparar os documentos, comparecer a sessdo ou sessdes de mediacdo e esbocar um
acordo ?° (AIPLA, 2013).

Embora seja cabivel a qualquer tempo, ainda que em sede judicial, a mediacédo €
recomendada para o inicio do conflito quando ainda ndo se despenderam muitos
recursos financeiros ou caso as partes tenham relacdo comercial, para ser inserida em

clausulas contratuais como o primeiro estagio antes de recorrerem aos tribunais.

Since mediation is intended to facilitate a settlement, it may be used at
any time, but is best used early, before the parties and the issues have
hardened and before significant personal and economic resources are
expended” (MANDELL e ASH, 2007). %

O segundo atrativo para o0 uso da mediacédo é a celeridade do procedimento que
esta intimamente ligado & diminuicdo dos custos.?” A vida Gtil do ciclo do produto é
incompativel com o tempo do processo judicial (MC CONNAUGHAY, 2002). A
demora causada pelo processo deve-se a especulacdo na avaliacdo de prejuizos, onde ha
uma extensa margem para a discricionariedade do julgador. Assim, quanto mais
prolongado o julgamento, mais gastos sdo despendidos, o que prejudica inclusive o
vencedor da disputa, pois, em certos casos, 0 custo total do processo pode ultrapassar o

valor da marca em litigio (BURCHELL, 2004).

%> Para maiores informacdes ver: <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/adrcosts2012.pdf>
Acesso em 28 dez. 2013.

% Uma vez que a mediacdo se destina a facilitar um acordo, ela pode ser usada em qualquer momento,
mas é melhor se usada cedo, antes que a relacdo entre as partes e as questdes conflitantes tenham se
cristalizado e antes que tenham sido empregados significativos recursos econdmicos [traducdo nossa].

2T A celeridade é uma das mais importantes questfes a serem consideradas na area de propriedade
intelectual. Um processo de patentes dura em média 7,5 anos, tempo mais do que necessario para tornar
uma nova tecnologia obsoleta. (Fonte: LIM, Marion M. Adr of patent disputes: a customized prescription
not an over the counter remedy. 2005). Disponivel em: <http://cardozojcr.com/vol6nol/CAC104.pdf>
Acesso em 28 dez. 2013.


http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/adrcosts2012.pdf
http://cardozojcr.com/vol6no1/CAC104.pdf
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Tal situacdo ndo acontece em um procedimento de mediagdo de marcas. Ao
contrério das cortes judiciais que devem obedecer a uma ordem cronolégica de
processos, a mediacdo comeca imediatamente, ap6s as partes decidirem o mediador.
Como ndo hé outros casos simultaneamente submetidos ao mediador, a exemplo dos
tribunais, tem ele o tempo necessario para se dedicar exclusivamente a solucdo do
conflito das partes.

A disputa em marcas ndo envolve questdes técnicas como o0s outros direitos de
propriedade intelectual, nem apresenta maiores complexidades, pois um caso de
infracdo de marcas ¢ construido sobre a base do fator “risco de confusdo” ou “risco de
associagdo”. The survey evidence usually presented in trademark disputes has to do
with the degree of consumer confusion resulting from the infringing mark
(BLACKMAN e Mc NEILL, 1998 apud BERNSTEIN, 2006). ® A questdo principal
dessas pesquisas é saber se os consumidores ficardo confusos quanto a origem dos

produtos das marcas em quest&o:

The parties to such a dispute may prefer to have a legal trademark
expert involved in resolving the dispute. For example, one or both
parties may wish to submit issues such as the use, reliability and
interpretation of consumers survey to a neutral arbiter experienced
with the use of surveys in trademark disputes (BLACKMAN e MC
NEILL, 1998).

Em regra, as leis de marcas de varios paises® analisam a perspectiva do
“consumidor comum” (ordinary observer) e ndo a de um especialista, podendo a

questdo, em principio, ser julgada por um jdri composto por pessoas comuns. **

%8 As pesquisas apresentadas como provas em disputas de marcas referem-se ao grau de confusdo do
consumidor em rela¢do a marca infringida [traduc&o nossa].

% As partes podem preferir ter um jurista especialista em marcas envolvido na resolucdo da disputa. Por
exemplo, uma ou ambas as partes podem desejar submeter questdes como uso, confiabilidade e
interpretacdo de pesquisas de consumidores para um arbitro neutro experiente no uso de pesquisas em
disputas de marcas [traducdo nossa].

%0 Estados Unidos da América, Franga, Portugal, Espanha, entre outros.
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No entanto, a avaliacdo de prejuizos causados a bens intangiveis, como o valor
de uma marca, requer quase sempre prova pericial, 0 que torna o processo mais lento e
dispendioso. Para provar a possibilidade de confusdo ou associagéo, a parte demandante
submete pesquisas analisando o comportamento do consumidor. Depois, utiliza-se de
um experto para interpretar tais pesquisas de opinido publica que envolvem questdes
sobre o0 uso e a confianca na marca infringida. Por outro lado, a outra parte, o
demandado, ir4d submeter outras pesquisas com novas abordagens e diferentes
percepcdes do publico.

Sob esta Gtica, embora o mediador em geral ndo precise entender da questdo,
encarregando-se apenas de facilitar a comunicagdo entre as partes, no caso da mediacgéo
em marcas, um mediador bem preparado e a0 mesmo tempo experto na area terd mais
habilidade em retirar as partes de um possivel impasse. Um processo de mediacdo
efetivo na area de marcas repousa na qualidade do mediador e sua experiéncia em
mediacdo, bem como do conhecimento da matéria.

A confidencialidade, terceiro atrativo para o uso da mediacdo, é essencial para
evitar a publicidade negativa das marcas em litigio. Em regra, o valor de uma marca
registrada é medida pelo reconhecimento do consumidor sobre determinado sinal usado
como identificador de um produto ou servico e seu valor agregado (MC
CONNAUGHAY (2002); BURCHELL (2004); BERNSTEIN (2006); MANDELL e
ASH (2007); FRIEDMAN e GROSSMAN (2013)).

A opcdo pela mediacdo diminui ou até elimina as chances do titular prejudicar a
imagem e a reputacdo de sua marca, pois a perda de um litigio no tribunal € muitas
vezes difundida pela imprensa e pode comprometer a integridade da marca. Evita-se,

ainda, que a parte perdedora se submeta as ordens do tribunal de recolher produtos e

31 Nos EUA um caso de litigio de marcas pode ser julgado por um corpo de jurados, presidido por um
juiz.
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abster-se ao uso da marca similar até a decisdo final do processo, quando poderia ser
viavel um acordo de convivéncia (MC CONNAUGHAY (2002); BURCHELL (2004);
BERNSTEIN (2006); MANDELL e ASH (2007); FRIEDMAN e GROSSMAN
(2013)).

Outro aspecto da confidencialidade é que as questdes discutidas durante a
mediagdo ndo podem ser reveladas sem o consentimento de todas as partes, bem como
quaisquer provas produzidas durante as sessbes ndo podem ser usadas em demais
processos judiciais ou arbitrais subsequentes envolvendo as mesmas partes, exceto as
provas que poderiam ser produzidas independentemente do processo de mediagéo.

Segundo Friedman e Grossman (2013), a mediacdo permite as partes
esconderem a existéncia do litigio, bem como seu desfecho, pois se trata de um meio
privado e confidencial, ao contrario de um processo na justica que é publico e obedece
ao principio da transparéncia e da publicidade em qualquer jurisdi¢do. Ressalte-se que o
direito de marcas nao se insere no rol dos processos “em segredo de justi¢a” e um titular
de uma marca ndo desejaria arriscar a perder no tribunal e criar um mal precedente.

A mediacdo permite uma solucgéo criativa que pode ser vantajosa para ambas as
partes, 0 que ndo seria obtido nas cortes judiciais, pois 0 juiz esta limitado ao escopo do
pedido. Segundo Mandell e Ash (2007), “Mediation is generally faster, more affordable
and less risky than litigation because it facilitates creativity in negotiating a mutually
beneficial resolution”. %

Segundo Friedman e Grossman (2013), a mediacdo possibilita as partes a
trabalhar por uma win-win decision, onde todos ganham. Tanto a mediacdo como o
minitrial deixam as consequéncias a cargo das partes, 0 que permite uma maior

liberdade e flexibilidade em criar solu¢bes que satisfacam seus respectivos interesses

32 A mediagdo é geralmente mais rapida e econdmica e menos arriscada do que um litigio em um tribunal
judicial, pois facilita a criatividade ao se negociar uma solugdo mutualmente benéfica [traducéo nossa].
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sem a necessidade de ter que usar solugdes pré-definidas em lei (YEEND e RINCON,
1996). A mediacdo estreita a complexidade dos conflitos identificando e concentrando-

se nas necessidades e nos interesses econdmicos das partes (BERNSTEIN, 2006).

Often, a reasonable resolution may involve modification of the
existing license form one party to the other, or the creation of an
additional agreement. In such situations, there is a substantial benefit
to avoiding outright litigation not only in terms of time and expense
saved, but also in being able to formulate the solution that best meets
the needs of the parties and the situation (BLACKMAN e Mc NEILL
apud BERNSTEIN, 2006). **

De acordo com Burchell (2004), qualquer proposta, oferta ou consentimento
visando um acordo ndo tera consequéncias negativas fora dos termos da mediacdo, ou
seja, a solucdo encontrada em uma mediagdo, ainda que ndo resulte em acordo, nédo
prejudicara as partes, pois as mesmas podem sair de uma sessdo com questdes

problematicas definidas e, inclusive, recomecar a mediacdo em um momento futuro.

Mediation saves time and money, reduces the risks and uncertainty of
litigation and conserves judicial resources. Moreover, the process is
rarely damaging to parties that fail to mediate a dispute successfully,
because mediators cannot be called to testify in court about what was
said during mediation (MANDELL e ASH, 2007).%

Portanto, em alguns paises como os Estados Unidos da América, a mediacdo
limita o escopo do procedimento, pois ainda que haja um futuro processo judicial, pula-
se a etapa do Discovey e mesmo que as partes ainda pretendam entrar em um litigio, os
problemas que elas terdo que resolver serdo menores.

While the Discovery process of certain IP disputes is expensive and
extensive for both parties, the parties who agree to attempt through
ADR may also agree to limit the scope of discovery. They would be in
a position to set their own limitations to minimize the financial costs

% Muitas vezes, a solucdo razoavel pode ser a modificacdo de uma licenca ou a criacdo de um acordo
adicional. Nessas situagdes, ha um grande beneficio em se evitar processos judiciais, ndo somente em
termos de tempo e despesas envolvidas, mas também em se formular uma solugdo que melhor atenda as
necessidades das partes [traducdo nossa].

3 A mediagdo economiza tempo e dinheiro, reduz os riscos e a incerteza do litigio e conserva gastos com
os tribunais. Ademais, 0 processo raramente oferece riscos para as partes que ndo alcancam sucesso em
um acordo, pois mediadores ndo podem ser chamados para depor nos tribunais sobre o que foi dito na
mediacdo [traducdo nossa].
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of discovery or a neutral third party can set limits for them
(POKOTILOW, p. 450 apud CHI, 1997). *

Por outro lado, uma decisdo judicial terd sempre como consequéncia o fato de

ser desfavoravel a uma das partes, o que pode implicar em risco para 0 negdcio ou para

36
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a integridade, o valor, o goodwill *> e a imagem de uma marca, pois tais processos séo

publicos e podem ser usados contra o perdedor da agdo, 0 que ndo acontece com a
mediagé&o.

A mediacdo pode ajudar as partes a trazer para a discusséo ndo somente direitos
de PI, mas outras questdes de interesse comercial objetivando o futuro da relagéo
comercial entre as partes. Assim, quando as partes resolvem consensualmente o
conflito, evita-se o fendmeno da “litigiosidade contida”, expresséo cunhada por Kazuo

Watanabe com relacdo a incapacidade do Estado para a resolugédo de todos os conflitos.

Dentro da normalidade os conflitos de interesse sdo solucionados sem
a necessidade da intervencdo estatal, através de negociacédo direta das
partes interessadas ou por intermédio de terceiros (tais como parentes,
vizinhos, amigos, lideres comunitarios, advogados). Mas nas
comunidades mais populosas, as relacdes pessoais sdo formais e
impessoais, circunstancias que neutralizam a eficiéncia dos
mecanismos extrajudiciais de resolucdo de conflitos de interesse. E ao
lado daqueles cuja solugdo é buscada junto ao Judiciario, remanescem
outros, sem solugdo, muitas vezes com a rendncia total do direito pelo
prejudicado, ensejando o surgimento do fendmeno da litigiosidade
contida, extremamente perigoso para a estabilidade social, na medida
em que, a par de representar um ingrediente a mais para a “panela de
pressdo” social, também por vezes acabam impondo solugdes
inadequadas, eventualmente & margem da ordem juridica estabelecida
(WATANABE (1985, p.2) apud MARCATO (2002)).

Observa-se que ndo € raro que a parte vencedora saia insatisfeita apds uma

decisédo judicial. Isto porque muitas vezes os custos do litigio foram maiores do que o

% Enquanto o processo de conhecimento em certas disputas de Pl é caro e extenso, se ambas as partes
concordam em aderir aos mecanismos alternativos de disputas podem também concordar em limitar o
escopo do processo. Assim, elas estariam em posicéo de definir suas prdprias limitagdes para minimizar
custos financeiros com o processo ou deixar que um terceiro neutro fixe os limites para elas [tradugdo
nossaj.

% Goodwill é uma expressdo cunhada pelo direito ango-sax&o e pode ser traduzido na versao latina como
“clientela” (BARBOSA). Em sua traducéo para o portugués goodwill quer dizer aviamento; fundo de
comércio. Fonte: Dicionario Michaelis on line. Disponivel em:
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/index.php?lingua=ingles-portugues&palavra=goodwill>.
Acesso em 24 fev.2014.


http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/index.php?lingua=ingles-portugues&palavra=goodwill
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previsto, a solucdo desejada ndo foi alcancada ou a relacdo empresarial, necessaria para
futuros negdcios, foi rompida. Assim, mais importante do que o lucro imediato da parte
vencedora é a preservacdo das relagdes comerciais continuas e de longo prazo e a
criacdo de novas relagdes empresariais futuras. Por esta razdo, a mediacdo ¢é focada na

intencéo das partes em resolver a disputa e ndo no ato de declarar um vencedor.

Mediation with its non-adjudicative, constructive methods will help
commercial entities create new opportunities to co-exist and grow
their respective business, leaving an open universe of possibilities for
the future without disabling one or both parties indefinitely
(BERNSTEIN, 2006). *

A mediacdo é apropriada, por exemplo, para resolver conflitos resultantes de
expansdo de marcas e linhas de produtos, quando o titular de uma marca anterior visa

expandir seus negocios e esbarra com outros direitos anteriores.

As companies which previously offered limited products or services
look to break into new categories with brand or line extensions, there
is a definite likelihood of increased conflicts. In some cases,
companies are willing to compromise, which allows both parties to
continue to use the brand in separate product or service areas. This
compromise, also known as a consent to use agreement is the optimal
solution, and one which more companies should consider as the
problem of expanding brands continues. Despite these agreements,
there may still be some obstacles in the relationship as a result of
violations of the agreement, thus, increasing the threat of litigation
(BERNSTEIN, 2006). *

Na mediacdo, as partes controlam o processo, tendo autonomia ndo somente
sobre 0 merito do acordo, mas sobre todo o procedimento, sem a consequéncia de
estarem adstritas a prazos e formalidades e sem a necessidade de a questdo vir a ser

decidida por limites objetivos. Segundo Friedman e Grossman (2013), as partes podem

7 A mediacéo, com seus métodos construtivos e ndo adjudicativos pode ajudar as entidades comerciais a
criar novas oportunidades para coexistir e fazer crescer os respectivos negocios, deixando um universo
aberto de possibilidades para o futuro por prazo indeterminado sem romper as relacGes entre as partes
[traduco nossa].

% Tao logo as empresas que anteriormente ofereciam apenas determinados produtos e servigos
procuraram invadir novas categorias por meio de uma extensdo de marcas ou de linhas de produtos,
houve um aumento da probabilidade de conflitos. Em alguns casos as empresas estdo dispostas a ceder, o
que permite ambas as partes a continuar a usar a marca em areas de produtos ou servicos separados. Esse
compromisso, também conhecido como acordo de consentimento de uso € a solucdo ideal e uma das
razBes pelas quais as empresas devem considerar como problema de expansdo de marcas. Apesar desses
acordos ainda podem ocorrer mais obstaculos na relagdo entre as partes resultantes da violagdo desses
compromissos, aumentando, assim, a ameaga de um litigio [tradugdo nossa].
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controlar o tempo da resolucdo da disputa, ao invés de estarem sujeitas ao calendario do
tribunal, o que é imprescindivel nesta matéria.

Em decorréncia dessa liberdade, as partes tém a opcgdo de escolher os proprios
mediadores com 0s necessarios conhecimentos técnicos, o que pode ser um motivo de
um desfecho mais rapido e uma solucdo mais justa.

Por sua flexibilidade, a mediacdo ndo pressupde regras rigidas, podendo ser
fundida ou customizada para adequar-se as necessidades das partes. Esta alternativa
permite que advogados possam inserir em clausulas contratuais o procedimento
adequado caso surja um conflito ao longo do cumprimento do contrato (YEEND e
RINCON, 1996). Ademais, a mediacdo permite a suspensdo do processo judicial ou
arbitral até a finalizacdo do procedimento ou pode correr em paralelo a eles.

Para Witteborg (2010), a mediacdo é o mecanismo ideal para a resolucdo de

conflitos multijurisdicionais.

Pour la médiation il reste entre outre un champ d'application bien
important en matiére de protection de la propriété intellectuelle: ce
sont les litiges transfrontaliers. Comme les droits de protection se
limitent aux frontiéres nationales, avec comme exception pour
certaines plaintes les droits européens, comme la marque
communautaire, et comme il n'existe pas un tribunal européen ou
international pour ces litiges, la partie qui, par exemple, se plaint d'une
violation de son droit de protection doit porter plainte devant tous les
tribunaux des différents pays concernés. Si il faut de plus agir en
justice contre la validité du droit protégé ou autre, cela mene a faire
intervenir encore d’autres juridictions nationales dans la résolution du
conflit. Cela provoque a sa charge des frais de tribunaux et d'avocats
importants et n’oublions pas la perte de temps. Au surplus les parties
sont soumises a une insécurité non seulement pendant le proces, a
cause des différentes réglementations dans les différents pays, mais
aussi a l'issue du procés bien qu'il s'agisse du méme droit protégé.
Dans des litiges internationaux en matiére de propriété intellectuelle il
peut se faire qu’il faille porter plainte dans 10, 15 ou 20 différents
pays. Puis dans chaque pays, différents tribunaux peuvent étre
compétent. Donc il y aura un bon nombre de cas pendants
(WITTEBORG, 2010). *

%A mediacdo encontra também um campo de aplicacdo muito importante em matéria de protecdo da
propriedade intelectual: os casos de litigios transfronteirigos. Como os direitos de protecdo se limitam as
fronteiras nacionais, tendo algumas excecfes como os direitos europeus, cOmo a marca comunitaria, e
como ndo existe um tribunal europeu ou internacional para esses litigios, a parte que, por exemplo, se
insurge contra uma violacdo de seu direito deve reclamar diante de cada um dos tribunais de diferentes
paises. Ademais, se houver necessidade de se recorrer a justica contra a validade do direito protegido,
deve-se recorrer igualmente a outras jurisdi¢des nacionais para a resolu¢do do conflito. Isso provoca
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Como o direito de marcas, assim como os demais direitos de PI, é regido pelo
principio da territorialidade, cada jurisdigdo podera trazer solugdes contraditorias. Neste

40 com um Unico

caso, optando pela mediagdo, as partes terdo a certeza do férum
procedimento para resolver multiplos problemas que surgem de diferentes jurisdigdes.
Evita-se, assim, a demora do processo, uma vez que cada pais tem seu tempo de
tramitacéo, além da dificuldade de se trabalhar com diferentes idiomas ** e os custos de
se interpor uma acgao em cada pais.

Com esta neutralidade, a mediacdo pode dirimir problemas culturais,
acomodando diferencas legais e praticas comerciais significantes entre paises de
tradi¢des totalmente distintas (Mc CONNAUGHAY, 2002).

Segundo Yeend e Rincon (1996), a mediacdo oferece maiores chances de
adimplemento uma vez que a solugdo encontrada é baseada nos interesses e ndo apenas

nos aspectos legais e, estando ambas as partes em busca de um acordo satisfatorio,

supde-se que as mesmas se empenhardo ao maximo para atingir tal fim.

Parties who enjoy the freedom of creating a settlement which meets
their interests are more likely to honor those agreements. When people
are told what to do, such as by a judge or arbitrator, they are often
dissatisfied with the outcome, and either do not honor it, or try to get
the award changed by using either the appeal process or by filing for a
new trial (YEEND e RINCON, 1996).

encargos financeiros com tribunais e advogados, sem contar com a perda de tempo. Além disso, as partes
ficam a mercé de uma inseguranga ndo somente durante o processo em razdo das diferentes
regulamentacdes dos diferentes paises, mas também em relagdo ao resultado do processo ainda que se
trate do mesmo direito protegido. Nos litigios internacionais em matéria de propriedade intelectual pode
acontecer que se faga necessario recorrer a dez, quinze ou vinte paises diferentes. Depois, em cada pais,
diferentes tribunais podem ser competentes para o julgamento. Assim, havera um nimero significativo de
casos pendentes [traducdo nossa].

“0 Caso haja um contrato pré-existente, as partes podem optar por inserir clausulas contratuais de eleicdo
de forum em casos de eventuais conflitos.

* Na mediacdo, as partes estdo livres para escolher um mediador que pode ser bilingue, satisfazendo
ambas as partes.

*2 As partes que apreciam a liberdade de criar um acordo que atende seus interesses sd0 mais propensas a
honrar esses compromissos. Quando as pessoas sdo obrigadas a fazer algo, seja a mando de um juiz ou
arbitro, elas tendem a ficar insatisfeitas com o resultado. Ou ndo honram com o compromisso ou ainda
tentam mudar a decisdo por meio de uma apelacdo ou de um novo julgamento [tradugdo nossa].
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H& que se concluir também que a mediagdo nem sempre é a melhor solugéo para
todos os conflitos envolvendo marcas. Ela pode encontrar obstaculos na ordem publica
no plano do direito material de determinado pais, quando h4, por exemplo, confronto
com o direito do consumidor, e na propria forca executiva do acordo de mediacao,
necessitando de homologacéo pelo tribunal competente para surtir efeitos erga omnes.

Para Burchell (2004), a mediacdo ndo é cabivel em casos de manifesta ma-fé,
fraude ou contrafacdo. Em conflitos entre marcas e nomes de dominio também se
encontra, regularmente, o componente da ma-fé.

A mediacdo ndo é adequada quando uma das partes encontra-se nitidamente em
situacdo de forca em relacdo a outra, pois se arrisca a imposi¢do de uma decisdo em
detrimento da outra parte que, por muitas das vezes, ndo concordard em se submeter ao
procedimento. A mediagdo pressupde o consentimento entre as partes envolvidas, seja
antes da disputa, em clausulas contratuais, ou depois do surgimento da controveérsia.

Outra desvantagem da mediacdo é que a mesma ndo oferece a opcao de recursos.
Se uma das partes restou insatisfeita, devera recorrer aos tribunais judiciais para rever
seus direitos. Por esta razdo, a mediacgdo deve estar sempre alicercada no consentimento
e na boa-fé das partes.

Segundo Mc Connaughay (2002), ainda que existam relacfes comerciais entre as
partes, hd motivos para a opcao pelo processo judicial em detrimento da mediacdo
apesar dos pontos positivos apontados. O primeiro deles é a necessidade de medidas
emergenciais como medidas provisionais, cautelares ou liminares com vistas a uma
abstencdo de uso de marca ou uma proibicdo, ainda que temporariamente, de revelacéo
de informagdes confidenciais. Tais medidas sdo facilmente obtidas por meio de uma
decisdo judicial, mas ndo por mediadores. E em muitas jurisdicdes até mesmo a

expedicdo de liminares por arbitros € vista com receio.
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O segundo motivo é quando uma das partes, sabendo claramente seus direitos,
deseja apenas obter uma decis@o judicial ou estabelecer um precedente judicial para
evitar novas infracfes e dar publicidade a decisdo. Ressalte-se que ha casos em que nao
somente o proprietario de um direito de marca, mas igualmente o suposto infrator deseja
uma decisdo definitiva para a confirmacdo de seus direitos ou a publicidade da defesa
dos mesmos. Quando, por exemplo, a decisdo é favoravel ao suposto infrator, elimina-
se por completo as ddvidas dos consumidores sobre a marca do produto em questao, o
que ndo seria alcancado com a caracteristica de confidencialidade da mediacdo (MC
CONNAUGHAY, 2002).

Em suma, apds a conceituacdo dos MASCs, em geral, com foco na mediagdo e
suas formas derivadas, verifica-se que o uso da mediacdo em marcas, COmo em outros
direitos de PI, encontra adesdo em diversos paises, sobretudo nos anglo-saxdes, em
razdo da adequacdo do mecanismo a natureza dos direitos de Pl que traz inUmeras
vantagens sendo as principais delas o baixo custo, a celeridade, a especializacdo e a
preservacdo das relacbes comerciais, 0 que nem sempre reflete a realidade brasileira,

assunto que seré debatido ao longo desta pesquisa.
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2 A natureza dos conflitos de marcas mediados administrativamente

Ap0s a abordagem dos mecanismos alternativos de solucdo de controvérsias,
com énfase na mediacdo, é preciso discorrer sobre o universo das marcas, que sera
objeto da mediagdo, tendo em vista que o tema desta pesquisa é a mediacdo em marcas
na esfera administrativa. Portanto, serdo tratados os principais topicos sobre o direito de
marcas. Em seguida, serdo estudados os conflitos marcérios que seriam mediaveis, ou
seja, como seria vislumbrada uma mediacdo envolvendo marcas na esfera
administrativa.
2.1 As Marcas

A marca *® faz parte do sistema de propriedade industrial, que por sua vez,
insere-se no sistema de propriedade intelectual. E um dos sinais distintivos do
comércio®, ao lado dos nomes empresariais, titulos de estabelecimentos e indicagdes
geogréficas. Para fins desta pesquisa, sera empregado o termo “sinal” ao invés de
“signo” quando se fizer referéncia a uma “marca”. O motivo da escolha deve-se ao
referencial tedrico adotado e por ser o vocabulo utilizado pela Lei 9.279 de 14 de maio
de 1996, Lei da Propriedade Industrial — LPI.

A LPI ndo define o que é marca, mas aponta 0 que pode ser registrado como
marca, como se depreende do artigo 122 da lei que dispde que ‘“‘sdo suscetiveis de

registro como marca 0s sinais visualmente perceptiveis ndo compreendidos nas

3 De acordo com o artigo 123 da Lei 9.279/96, a marca pode ser de produto, de servico, de certificacdo
ou coletiva. J& a Resolugdo PR/INPI n° 28/2013 que instituiu as Diretrizes de Andlise de Marcas, em sua
versdo mais recente, detalha que a marca pode ser, quanto a sua natureza, de produto, de servico, de
certificagdo ou coletiva e, quanto a sua apresentagdo, nominativa (ou verbal), figurativa (ou emblematica),
mista (ou composta), ou tridimensional (INPI, 2013).

* Na concep¢io de Olavo (2005, p.71), “a marca é o sinal que serve para diferenciar a origem
empresarial do produto ou servi¢o proposto ao consumidor, e por isso se integra nos sinais distintivos do
comércio. Constitui, alias, o primeiro e mais importante dos sinais distintivos do comércio”.
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proibicdes legais”. “°Assim, limita o que pode ser registrado — apenas sinais distintivos
que sejam visualmente perceptiveis e que ndo firam o principio da liceidade —
enumerando taxativamente, de acordo com o artigo 124, os sinais que ndo podem ser
registrados como marca.

Segundo a Resolugdo PR/INPI n° 28/2013 que institui as Diretrizes de Analise
de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, “marca ¢é todo sinal
visualmente perceptivel que identifica e distingue produtos e servigos de outros
anélogos, de procedéncia diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com
determinadas normas ou especificagdes técnicas” (INPI, 2012). Tal definicdo se mostra
imprecisa, pois conduz o leitor a pensar que toda marca “distingue ¢ certifica”, o que
ndo é verdade, pois somente as marcas de certificacdo € que desempenham a funcéo de
certificar, conforme reza o artigo 123, inciso |1, da Lei 9.279/96.

De acordo com a definicdo classica de Cerqueira (2010, p.253), “marca é todo
sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das industrias em geral
para identifica-los e diferencid-los de outros idénticos e semelhantes de origem diversa”.

A partir desta conceituacdo, extrai-se que a principal funcéo juridica da marca é
distinguir produtos e servigos no comércio, embora possua outras fun¢@es subordinadas
a funcdo distintiva, consideradas secundérias, como as de cunho econémico. Entre estas,
encontram-se as funcGes de identificacdo de origem de bens e servicos, de garantia de
qualidade, publicitaria, informativa e competitiva.

Ascensdo (2002) reconhece como funcéo juridica da marca apenas a distintiva.

“So isto. A funcdo distintiva a tanto se resume. Os efeitos que o publico possa retirar da

** Apesar de nao definir o que seja marca de forma geral, a LPI define os tipos de marcas especificas que
podem ser registradas através do artigo 123 onde sdo encontradas as defini¢des para marcas de produto,
marcas de servico, marcas de certificagdo e marcas coletivas.
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marca e 0s estimulos que lhe provoca sdo extrajuridicos. O direito apenas assegura 0
exclusivo dum sinal distintivo, regulando-o0”.

O direito francés contemporaneo, por influéncia de Roubier *® consagra que a
marca é um meio de instrumento da concorréncia para fidelizar a clientela e ndo um
instrumento de protecdo do consumidor. La marque y est congue non comme un
instrument de proteccion du consommateur mais comme un moyen pour les industriels
et les commercants d attirer et de fidéliser une clientele. C’est donc sans conteste un
instrument de concurrence (AZEMA e GALLOUX, 2012, p.801) *’.

Neste sentido, Barbosa (2003, p.801), citando a justificativa classica do sistema

de marcas, esclarece que:

a protecdo juridica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o
investimento do empresario; em segundo lugar, garantir ao consumidor a
capacidade de discernir o bom do mau produto. O exercicio equilibrado e
compativel com a fungdo social desta propriedade levaria a que o investimento
em qualidade seria reconhecido (BARBOSA, 2003, p.801).

O direito de marcas no Brasil é normatizado pela Lei 9.279 de 14 de maio de
1996 que regula direitos e obrigacdes relativas a propriedade industrial, e pelos tratados

aos quais o pafs aderiu como a Convencdo Uni&o de Paris — CUP “®, criada em 1883

*® Paul Roubier, defensor da teoria trialista, concebe um terceiro ramo ao lado do Direito Pdblico e
Direito Privado. Seria o Direito Misto ou Direito Social, composto por normas de interesse publico e
privado. Para Roubier “la protection contre la concurrence déloyale ne correspond pas a la défense d"un
droit antérieurement recherché et établi, mais (...) est seulement une réaction accordée par |"ordre
juridique contre une conduite critiquable d"un concurrent” (Roubier apud PASSA, 2009, p.3). Ou seja, a
prote¢do contra a concorréncia desleal ndo corresponde a defesa de um direito anteriormente estabelecido,
mas (...) é somente uma resposta concedida pela ordem juridica contra uma conduta criticavel de um
concorrente [tradugdo nossa].

*" A marca é concebida ndo como um instrumento de protecdo do consumidor, mas como um meio para
que industriais e comerciantes atraiam e fidelizem uma clientela. E, portanto, sem ddvida, um instrumento
da concorréncia [traducdo nossa].

A CUP é administrada pela Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI e possui
essencialmente trés principios informadores: principio do tratamento nacional, no qual cada Estado
contratante deve conceder aos nacionais de outros Estados contratantes a mesma protecdo concedida aos
seus nacionais. O principio da prioridade, que significa que com base no depo6sito regular em um dos
Estados contratantes, o requerente tera prioridade de depdsito em outro Estado contratante se for efetuado
em um determinado periodo. No caso das marcas esse periodo que concede o direito de prioridade
unionista € de seis meses. Por fim, o terceiro principio € o da territorialidade, no qual a protecéo conferida
pelo registro abrange apenas os limites territoriais do pais que a concede. A CUP também prevé alguns
tratamentos especificos que devem ser observados durante o registro das marcas. Séo eles a protecdo da
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como a primeira legislacdo a tratar da propriedade industrial, o Acordo ADPIC —
Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o
Comeércio *°, criado em 1994 no &mbito da OMC e o Tratado o Tratado de Nairdbi, de
1981%°,

H& também outros tratados especificos sobre marcas como o Sistema de Madri,
que abrange o Acordo de Madri, de 1891°! e o Protocolo de Madri, de 1995 2, o

Acordo de Nice, de 1957 >%; o Acordo de Viena, de 1973 > o TLT - Trademark Law

marca telle-quelle, que garante a protecdo da marca em qualquer outro pais da Unido tal como foi
registrada em seu pais de origem, a possibilidade de registro de marcas de servigos e coletivas e a
protecdo especial para as marcas notoriamente conhecidas (OMPI, 2012).

* Também conhecido por sua sigla em inglés, o Acordo TRIPS — Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights, € administrado pela Organizagdo Mundial de Comércio — OMC e ndo é uma lei
uniforme, mas um documento gerador de obrigagdes internacionais que estabelece as bases minimas de
protecdo a propriedade intelectual que devem ser observadas pelos paises contratantes. Ressalte-se que o
acordo amplia sua protecdo para a propriedade intelectual, onde se incluem ndo apenas os direitos de
propriedade industrial, mas os direitos de autor e direitos conexos (OMC, 2012).

%0 Os signatarios do Tratado de Nairobi tém a obrigacéo de proteger o simbolo olimpico como os cinco
anéis entrelacados contra o uso para fins comerciais em marcas ou qualquer tipo de publicidade, sem
autorizagdo do Comité Olimpico Internacional- COl. Um importante efeito deste tratado é que se o COI
autorizar o uso do simbolo olimpico para um Estado contratante tera direito a uma parte da receita obtida
com a sua exploracdo econémica (OMPI, 2012).

. 0 Acordo de Madri, assinado em 1891, faz parte do Sistema de Madri, relativo ao Registro
Internacional de Marcas, que torna possivel a protecdo da marca em um grande ndmero de paises através
de uma Inscrigdo Internacional valida em cada um dos membros designados. O Brasil foi signatario desse
acordo, aprovado pelo decreto n® 5.685, de 1929. No entanto, o mesmo foi denunciado pelo pais e
revogado pelo decreto n® 196, de 1934, tendo como fundamento reiterados apelos das classes produtoras
do pais. Tal denancia foi considerada patridtica, eis que foi resultado de uma campanha sustentada pelas
associacbes comerciais das principais capitais do pais que alegavam prejuizo aos comerciantes e
industriais. Eles sustentavam que o servi¢o oferecido era precério, dispendioso e motivo de constantes
reclamacdes por parte dos empresarios brasileiros (BARBOSA, 2003, p.185).

520 Protocolo de Madri tem como finalidade tornar o Sistema de Madrid mais flexivel e compativel com
as legislagbes domésticas de determinados paises e organizagdes intergovernamentais que ndo poderiam
ser partes contratantes do Acordo de Madri. E administrado pelo Bureau Internacional da OMPI,
responsdvel pelas inscri¢des internacionais e pela publicacdo dos pedidos na Wipo Gazzette of
International Marks. O Protocolo é uma forma alternativa de solicitar registros de marcas em qualquer
um dos paises ou organizacdes membros do tratado, seguindo um Unico conjunto de procedimentos
formais, em um s6 idioma, podendo o usuério optar por qualquer uma das trés linguas oficiais da OMPI
(inglés, francés ou espanhol) e pagando taxas de uma Unica vez (OMPI, 2012).

53 0 acordo de Nice estabelece uma classificacdo internacional de produtos e servigos para fins de
registros de marcas. A classificagdo consiste em uma lista de 45 classes, sendo 34 para produtos e onze
para servicos, além de uma lista alfabética de produtos e servigos contendo mais de onze mil itens. Ambas
as listas séo alteradas e complementadas periodicamente (OMPI, 2012).
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Treaty, de 1994 > e o Tratado de Cingapura, de 2007 °°, dos quais o Brasil ndo é
signatario.

O direito de propriedade da marca no Brasil é também constitucionalmente
garantido por meio do artigo 5°, da CRFB/88, inciso XXIX °’. Como assevera Barbosa

(2003, p.133),

a clausula constitucional finalistica vincula a propriedade da marca ao
seu uso social, 0 que representa um compromisso necessario com a
utilidade (uso do direito), com a veracidade e licitude, sem falar de
seus pressupostos de aquisicdo: a distinguibilidade e a chamada
novidade relativa (BARBOSA, 2003, p.133).

O direito de marca € adquirido a partir do registro validamente expedido pelo
Orgdo competente, que, no Brasil, é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial —
INPI°®, conforme a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996.

O registro proporciona seguranca juridica ao titular da marca que se submeteu a
um procedimento administrativo, no qual a autoridade publica e demais interessados

exerceram uma fiscalizacdo prévia a conformidade legal do pedido. O INPI com um

> 0 acordo de Viena, concluido em 1973 e revisado em 1985, estabelece a classificacdo internacional
para elementos figurativos de marcas. Assim como o Acordo de Nice, uma comissdo de peritos revisa
periodicamente a classificacdo que contém 29 categorias, 144 divisbes e 1.667 se¢des nas quais 0s
elementos figurativos das marcas so classificados (OMPI, 2012).

> Conhecido por sua sigla em inglés, o TLT, Trademark Law Treaty foi criado em 1994 com o objetivo
de simplificar, padronizar e agilizar os procedimentos administrativos referentes aos pedidos nacionais e
regionais de marcas. A maioria das disposic¢des do tratado refere-se a procedimentos perante 0s escritorios
de marcas (OMPI, 2012).

% O Tratado de Cingapura tem como base o Trademark Law Treaty — TLT. Ele incorpora novas
normativas e introduz alguns aprimoramentos visando harmonizar o procedimento de registro de marcas
de forma a torna-lo mais dindmico e moderno. Representa uma evolugdo no campo das tecnologias de
comunicagdo, uma vez que as partes contratantes sdo livres para escolher a forma mais adequada de
comunicagdo, como por exemplo, 0 meio eletrénico (OMPI, 2012).

> Art.5°, XXIX, CRFB/88. “A lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario
para sua utilizacdo, bem como protecdo as criages industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e 0 desenvolvimento tecnolégico
econdmico do Pais” (grifo nosso).

%8 O INPI Brasil é o 6rgéo responsavel pelo registro de marcas, registro e concesso de outros direitos
expressos no artigo 2, incisos | ao V da Lei 9.279/96, bem como averbagfes de contratos de licenca,
cessOes, transferéncias, entre outros.
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exame oficial e os interessados por meio de um procedimento de oposi¢do ou nulidade
de marca.

O registro confere ao seu titular o direito de propriedade e de uso exclusivo da
marca para 0s produtos ou servigos requeridos (principio da especialidade) quando do
depdsito do sinal marcéario nos limites do territério onde foi efetuado (principio da
territorialidade). Segundo Olavo (2005, p.39), enquanto direitos de exclusivo, 0s
direitos de marca introduzem na concorréncia um determinado monopdlio, devendo,
portanto, ser limitados pelo principio da tipicidade que conjuga o interesse individual do
empresario com os interesses gerais da economia e dos consumidores. Nas palavras de
Olavo (2005, p.39), “ndo ¢ juridicamente possivel criar outras situacdes de monopdlio
para além das previstas por lei”.

Para Ascensdo apud Olavo (2005, p.39), a tipicidade é uma imposicdo da
natureza,

Teréa que ser a norma que delimite, figura por figura, quais os produtos
do intelecto que podem ser juridicamente tutelados, através da
atribuicdo de um direito privativo. Nesses sectores, deixou de haver
liberdade. (...) Os nicleos de exclusivo tém sido sucessivamente
alargados; mas enquanto ndo surge a lei, por mais justificada que a
tutela pareca, o direito ndo existe (ASCENSAO apud OLAVO (2005,

p.39)).

Por fim, aproveitando a clareza da definicdo do Coddigo da Propriedade
Industrial portugués *°, o registro da marca confere ao titular o direito de impedir que
terceiros, sem o seu consentimento, utilizem em opera¢cdes comerciais sinais idénticos
ou similares para bens ou servi¢os que sejam idénticos ou similares aqueles para 0s
quais a marca esta registrada, quando esse uso possa resultar em confusdo, tema este
que sera explorado mais adiante. Na visdo de Fernandez-Ndévoa (2004), trata-se da
dupla dimensédo do direito exclusivo, uma positiva e outra negativa, sendo esta ultima

mais ampla:

% Artigo 258°, CPI/PT.
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El derecho exclusivo sobre la marca tiene dos dimensiones: una positiva y otra
negativa (...) El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a
utilizarla en el trafico econémico. (...) El nicleo del derecho sobre la marca es,
sin duda alguna, su dimension negativa: la facultad de prohibir a terceros el uso
de un signo idéntico o confundible con la marca. La diménsion negativa del
derecho sobre la marca es mas amplia que la dimensién positiva porque se
extiende no solo a los signos idénticos, sino también a los signos semejantes
utilizados con respecto a produtos idénticos o similares (FERNANDEZ-
NOVOA, 2004). ©

Dentro dessa dupla dimensdo, o titular da marca tem, assim, faculdades tais
como aplicar a marca aos produtos e impedir que terceiros fixem marca idéntica ou
semelhante em produtos idénticos ou similares sempre que possa causar um risco de
confusdo; por no mercado os produtos e servigos diferenciados pela marca; utilizar a
marca na publicidade; usar a marca em redes sociais € como nomes de dominio e
reprimir atos de violagdo indireta da marca (FERNANDEZ-NOVOA, 2004).

E importante que se frise que essa protecdo ao uso exclusivo é apenas na esfera
da atividade econdmica, ou melhor, no mundo dos negécios, onde o infrator retira
proveito financeiro quando atinge a funcao essencial da marca, a distintiva.

A Lei 9.279/96 estabelece limites aos direitos do titular ao uso exclusivo no rol
do artigo 132. Assim, além das margens impostas pelos principios da territorialidade
(com excecéo da marca notoriamente conhecida)® e da especialidade (com excecéo das

marcas de alto renome)®, a lei brasileira alerta que o titular da marca ndo podera

%0 O direito exclusivo sobre a marca tem duas dimensées: uma positiva e outra negativa. (...) O registro da
marca confere a seu titular o direito exclusivo de utiliza-la na vida comercial. (...) O ntcleo do direito
sobre a marca €, sem divida alguma, sua dimensdo negativa: a faculdade de proibir terceiros quanto ao
uso de um signo idéntico ou confundivel com a marca. A dimensdo negativa do direito sobre a marca é
mais ampla do que a dimensao positiva porque se estende ndo somente aos signos idénticos, mas também
a signos semelhantes utilizados em relagdo a produtos idénticos ou similares [traducdo nossa].

61 Segundo as conclusées alcangadas nos trabalhos da IV Comissdo Executiva da AIPPI- 1990, “marca
notoriamente conhecida é aquela entendida como a marca conhecida de uma grande parte do publico
consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou servi¢o”.
(GONGALVES, 2012, p.252). Como ndo se trata de matéria especifica deste trabalho, para maiores
informacdes consultar MORGADO (2013), MORO (2003); SOARES (2010), DOMINGUES (2010).

%2 Sobre marca de alto renome afirma Morgado (2013, p.34): “Trata-se de uma marca dotada de grande
valor, seja simbdlico, seja econdmico, capaz de atrair o publico, ainda que utilizada (como marca) em
circunstancia distinta da a que este se encontra habituado”. Como ndo se trata de matéria especifica deste
trabalho, para maiores informagfes consultar MORGADO (2013), além dos autores ja citados na nota
anterior.



53

impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes sdo
proprios, juntamente com a marca do produto, na sua promog¢do e comercializag&o;
impedir que fabricantes de acessorios utilizem a marca para indicar a destinacdo do
produto, desde que obedecidas as praticas leais de concorréncia e impedir a livre
circulacdo do produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu
consentimento®. Fora da atividade econdmica, o titular também n#&o podera impedir a
citacdo da marca em discurso, obra cientifica e literdria ou qualquer outra publicacéo,
desde que sem conotag&o comercial e sem prejuizo para seu carater distintivo ®.

Ao titular da marca ou ao depositante é também assegurado o direito de licenciar
0 uso da mesma, zelar pela sua integridade material ou reputagdo, usar a marca em
papéis, impressos, propaganda e documentos relativos a atividade do titular ou de ceder
seu registro ou pedido de registro, desde que o cessionario atenda aos requisitos legais
para requerer tal registro. %

Enfim, o registro da marca serve ndo apenas para trazer seguranca juridica ao
seu titular, mas para que 0 mesmo possa obter vantagens com sua exploragéo econdmica
por meio de licengas, franchising, acordo ou cessdao de marca e, sobretudo, para exercer
o direito de defesa da marca, incluindo a prevencdo de conflitos e a repressao a
contrafacdo, pois com o crescimento do comércio global torna-se ainda mais importante
a protecdo da mesma.

As marcas sd0 consideradas bens patrimoniais®, incorpéreos®’ e moéveis®.

Como se trata de um bem incorpdreo é, pois, insuscetivel de apropriagdo individual,

% Artigo 132, 11, da Lei 9.279/96.
* Artigo 132, IV, da Lei 9.279/96.
% Artigos 134 e 135 da Lei 9.279/96.

% A marca é um patrimdnio imaterial e pode ser avaliada e explorada economicamente.
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podendo ser utilizado simultaneamente por um namero ilimitado de pessoas sem que
com isso perca o valor ou a utilidade. Trata-se da ubiquidade dos bens intelectuais,

conceito precisamente definido por Grau-Kuntz:

Jd que em razdo da ubiquidade é impossivel a apropriacdo da
informacdo nos moldes da apropriacdo do lapis (...), o legislador
interfere juridicamente (i.e. artificialmente) na natureza das
informacdes criando um direito de propriedade em relacdo a elas,
quando expressadas de formas determinadas (na forma de uma obra
intelectual, de uma invencdo, etc.) para que, assim, a elas seja
incorporado um valor econémico. Em outras palavras, o que o
legislador faz ao criar um direito patrimonial exclusivo sobre as
informacdes € transformar aquilo que circulava livremente e, portanto,
aquilo que néo tinha valor econdmico algum em mercadoria (GRAU-
KUNTZ).

Dessa forma, enquanto as coisas corporeas ficam sob o dominio de seu
proprietario, as incorpdreas necessitam de que a ordem juridica garanta ao seu
proprietario o uso e gozo exclusivo do bem por meio de proibi¢des de exploracdo do
mesmo, assim como a sua repressdo em caso de violagdo dessas normas. Enquanto as
coisas corpdreas situam-se em um Unico lugar, os bens imateriais ndo tém
necessariamente uma localizagéo espacial singular, situando-se onde quer que lhes seja
conferida protecdo e podendo ser infringidos ao mesmo tempo em multiplos lugares em
razdo da sua ubiquidade.

A marca segue também o principio da territorialidade. Cada pais tem
competéncia soberana para tipificar seus direitos exclusivos de marca, pois o que pode
constituir um direito protegivel em um determinado pais, regido por uma legislacao

especifica, pode ndo encontrar guarida em outro. Segundo Vicente (2008, p.16),

Cada Estado deve, por isso, ter a prerrogativa de definir em que
termos tais exclusivos se constituem, exercem e extinguem no
territorio sobre o qual detém poderes de soberania, assim como de
determinar o seu conteldo, objeto e limites e as san¢des aplicaveis as
respectivas violagdes. O dmbito espacial da eficacia desses exclusivos

%7 Bens incorporeos sdo aqueles que ndo tém existéncia materializével, sendo abstratos, de visualizagio
ideal. (FARIAS, Cristiano Chaves. Direito Civil — Teoria Geral. 22 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2005).

% Segundo o artigo 5°, da Lei 9.279/96 “Consideram-se bens moveis, para os efeitos legais, os direitos de
propriedade industrial”.
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é, pois, em principio, confinado ao territdrio do Estado que os concede
(...). Esta é uma das razBes por que se afirma correntemente que os
direitos de propriedade intelectual tém carater territorial e devem ser
regidos pela lei do pais para cujo territorio se reclama a respectiva
protecdo: a lex loci proteccionis (VICENTE, 2008, p.16).

Como se percebe, ndo existe um direito universal sobre a criagdo intelectual,
sendo o tribunal de cada pais o 6rgdo competente para apreciar a validade e a violagédo
de um direito de propriedade intelectual. Ocorre que a globalizacdo dos mercados
mudou este cendrio. Constata-se, assim, que a exploracdo econémica dos direitos de
propriedade intelectual — Pl se processa simultaneamente em varios paises, fazendo
surgir igualmente a necessidade de internacionalizacdo de regras para que a protecao
dos direitos privativos ultrapasse os limites geograficos de um determinado pais e, com
isso, assegurar-se uma tutela internacional eficaz. Essa internacionalizacdo pode ser
traduzida em duas modalidades: a uniformizacdo ou a harmonizacdo dos regimes
(OLAVO, 2005, p. 57-58).

A uniformizacdo de regimes traduz-se no reconhecimento mutuo, por meio de
tratados, da eficacia de um direito constituido no pais de origem, como, no caso das
marcas, o direito de prioridade unionista, a prote¢cdo da marca notoriamente conhecida e
ndo registrada e a unificacdo de formalidades como o Sistema de Madrid, ja
mencionados nesta pesquisa.

A segunda modalidade refere-se a harmonizacdo de regimes, que € a criacdo de
direitos privativos supranacionais, como é o caso da marca comunitaria no ambito da

Unido Europeia, normatizada pelo Regulamento (CE) n° 207/2009 ®° e da Diretiva

% A marca comunitaria é um titulo Gnico e unitario supranacional concedido pela Oficina de
Armonizacion del Mercado Interior — OAMI (nomenclatura em espanhol), com sede em Alicante, na
Espanha, com validade em toda a Unido Européia. Para maiores informagdes ver:
<https://oami.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-basics> Acesso em 14 jan. 2014.


https://oami.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-basics
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2008/95/CE " que aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de
marcas.

Em suma, ainda que sejam direitos territoriais, no plano da tutela internacional
da propriedade intelectual, nota-se uma comunhdo de problemas entre os paises quando
estdo em jogo infracBes simultdneas em diversas jurisdigdes, sobretudo, quanto as
questBes do direito aplicavel e do tribunal competente em razdo da citada natureza
incorpérea e da ubiquidade desses bens (VICENTE, 2008, p.12). Dai a emergéncia da
criacdo de mecanismos alternativos que auxiliem ou até mesmo resolvam o problema da
tutela desses direitos.

2.2 Conflitos de marcas

Os conflitos envolvendo o direito de marcas em geral surgem de diversas fontes.
O primeiro deles e mais conhecido é a contrafagdo ‘. Em sendo crime, insere-se na
esfera penal. Também se tornaram comuns os conflitos envolvendo marcas e nomes de
dominio, acdo cometida de mé-fé por cybersquatters ' quando um terceiro consegue o
registro do nome de dominio de marca famosa pertencente a titular distinto desse
terceiro. Tais casos ndo sdo de competéncia do INPI e, portanto, ndo serdo estudados
nesta pesquisa.

Outra fonte de conflitos € a violagdo contratual de marcas, que pode ocorrer no

curso de uma relacdo comercial continua, como o descumprimento ou mau

" A Diretiva Europeia CE 2008/95 de 22 de outubro de 2008 deve ser observada por todos os Estados-
membros da Unido Europeia - UE. Ou seja, o direito nacional de marcas de cada pais da UE deve ser
interpretado a luz dessa Diretiva, que tem como objetivo aproximar as legislagdes desses paises em
matéria de marcas, minimizando as disparidades que possam impedir a livre circulagdo de mercadorias e
a livre prestacéo de servigos e dificultar as distor¢des de concorréncia entre os operadores da Comunidade
Europeia (PASSA, 2009, p.71-73).

"t Artigo 189, da Lei 9.279/96.

72 Cybersquatters s&o individuos que, sem ter o direito, registram ou utilizam de ma-fé marca de terceiros
como nomes de dominio, com o intuito de tirar proveito econdmico dessas marcas que geralmente gozam
de uma grande reputacdo. A OMPI define Cybersquatting, crime cometido pelos cybersquatters, como:
“abusive registration of trademarks as domain names” (registro abusivo de marcas como nomes de
dominio). Disponivel em: <http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0002.html> Acesso
em 15 jan. 2014.


http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0002.html
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cumprimento de um contrato envolvendo licenciador e licenciado, cedente e cessionario
ou franqueador e franqueado. Tais conflitos também n&o serdo abordados uma vez que
se inserem na esfera privada, ndo cabendo ao INPI julgar o mérito de uma violacao de
acordo relativo a contratos.

H& também os conflitos decorrentes das violagdes da marca que envolvem
direitos concedidos pelo INPI, estes sim serdo abordados neste trabalho, eis que o
procedimento de mediacéo ao qual se investigara insere-se no &mbito da Administragdo
Publica.

Ressalte-se que paralelamente a violacdo de um direito decorrente de um registro
marcério podem ocorrer atos de concorréncia desleal, tema que ndo sera abordado em
razdo da especificidade tematica e da falta de competéncia legal do INPI em averiguar
tal tipo de infracéo”.

Para que seja possivel uma mediacdo em marcas na esfera administrativa é
necessario que os direitos em questdo sejam disponiveis, tais como a primeira vista sdo
os direitos contidos nas chamadas “proibigdes relativas” ao registro de marca. Porém, é
preciso saber primeiramente a distin¢do entre proibigdes absolutas e relativas.

N&o ha na lei de propriedade industrial brasileira uma divisdo expressa entre
proibicOes absolutas ou relativas, estando ambas mescladas nos vinte e trés incisos do
artigo 124 da LPI1/96, dispensando a lei de utilizar-se dessa nomenclatura. Couto

Gongcalves (2102) explica a diferenciacéo entre proibicdes absolutas e relativas:

3 A repressdo a concorréncia desleal ndo se encontra subordinada a existéncia de um direito privativo
violado, mas pode ocorrer simultaneamente a ele. No caso concreto, pode ocorrer uma violagdo
simultanea entre o direito privativo de marca e a concorréncia desleal. Cita-se a titulo exemplificativo fato
corriqueiro no comércio que é a imitagdo da marca ndo em seu elemento nominativo, mas em seus
caracteres, cores e disposi¢ao da marca no produto bem como a imitacdo de sua embalagem. Tal violagdo
pode fazer com que o consumidor mais atento compre um produto pensando em ser 0 outro, pois muitas
vezes a imagem visual do conjunto que é gravada na mente do consumidor. Ressalte-se que o INPI —
Brasil, ao analisar uma marca, faz a analise em abstrato, ndo podendo averiguar, por exemplo, se uma
marca nominativa imitarad a outra em sua embalagem, por exemplo. Nesta hipotese, trata-se de um caso de
concorréncia desleal.
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A autoridade publica controla as chamadas proibicdes absolutas
(grifo no original) que visam, por regra, proteger interesses supra-
individuais, como sejam o interesse publico em sentido estrito ou o
interesse de grupos relativamente homogéneos, mais ou menos
extensos (concorrentes e consumidores). Os concorrentes ou
particulares (interessados) controlam as chamadas proibicoes
relativas (grifo no original) que visam proteger, essencialmente,
interesses individuais (de um sé concorrente ou de um particular)
(GONGCALVES, 2012, p.178).

Assim, para que um sinal possa receber prote¢do juridica e elevar-se ao status de
marca no direito brasileiro, além de ser distintivo e visualmente perceptivel, tera que
enquadrar-se dentro dos limites impostos pelas proibi¢des absolutas e relativas.

O primeiro limite, intrinseco ao sinal, também chamado de proibicdo absoluta é
que 0 mesmo ndo pode incidir em qualquer proibicdo legal, como a decorrente da
propria constituicdo do sinal, como o carater da distintividade e da liceidade. No
primeiro caso, enquadra-se, entre outras, a proibigdo do registro de cores, datas, letras e
algarismos isolados ou sinais de carater genérico, vulgar, necessario, de uso comum ou
simplesmente descritivo, quando n&o revestidos de suficiente distintividade. A
concessdo desse tipo de sinal, em carater exclusivo, excluiria outros agentes do uso
desses sinais para comunicarem suas atividades. No que se refere a liceidade veda-se o
registro de sinais contra a ordem publica, por razdo da moral e dos bons costumes ou
por seu carater enganoso (INPI, 2010).

O segundo limite a vencer é a condi¢cdo de disponibilidade do sinal, também
chamado de proibicdo relativa que é aquela que respeita a constituicdo de um sinal, mas
fere direitos ja apropriados por terceiros. Schmidt-Szalewski (2009) divide esses
direitos anteriores em quatro categorias: direitos concorrenciais, baseados em outros
sinais distintivos como denominagfes sociais e titulos de estabelecimentos; direitos da
personalidade, tais como o nome civil, patronimico, imagem, entre outros; direitos de

criacdo como direitos de autor, obras literarias, prémios e eventos; e direitos adquiridos
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como titulo de propriedade industrial, onde se insere a marca anterior registrada,
indicacdo geogréfica e desenho industrial registrado.

Nas palavras de Barbosa (2003, p.805-807),

Todos os signos visuais podem ser marcas, desde que atendam as
nocdes de distintividade, veracidade e de novidade relativa. (...) E
distintivo, objetivamente considerado, 0o que ndo tem caracteristicas
préprias, o que ndo significa, de forma a desempenhar a funcdo
marcaria que lhe é propria.(..) A dimensdo juridica na
distinguibilidade importa que o signo ndo se confunda com o dominio
comum. O direito marcario considera res communis omnium sejam 0s
signos genéricos, 0s necessarios, ou 0s de uso comum, sejam 0S Signos
descritivos. (...) A veracidade, como requisito da marca, é a exigéncia
de que o signo ndo seja intrinsecamente deceptivo, de forma a lesar
seja 0 consumidor, seja o competidor. (...) A novidade relativa
constitui apenas o requisito de que a marca tem de se distinguir dos
outros signos ja apropriados por terceiros; ou mais precisamente, é a
exigéncia de que o simbolo possa ser apropriado pelo titular, sem
infringir direito de terceiros. (...) Ora, um complexo significativo é
inapropriavel por duas razdes: ou ja se encontra no dominio comum da
lingua (res communis omnium) ou ja foi apropriado por terceiros (res
allii) (BARBOSA, 2003, p.805-807).

E importante esclarecer que, neste trabalho, ndo serdo analisadas as proibicoes
absolutas. Somente as proibicdes relativas, submetidas ao principio da especialidade e
que envolvam risco de confusdo, mais precisamente as que se referem a elemento
caracteristico ou diferenciador de titulo de estabelecimento ou nome de empresa, norma
do artigo 124, inciso V, da LPIl e as proibicGes referentes as marcas anteriores,
registradas ou ndo, que estdo presentes nas normas do artigo 124, incisos XIX e XXIIl e
artigo 126, da LPI ",

A escolha dessas proibicdes deve-se a dois fatores. O primeiro decorre do fato
de que as proibicGes absolutas fogem da esfera dos direitos disponiveis e, portanto, ndo
sdo transigiveis por envolverem interesse publico. O conflito existente neste caso seria

entre um particular e o proprio 6rgao INPI, o que levaria o Instituto a ser “parte” de uma

™ Trata-se da reprodugdo ou imitacdo de marca anterior registrada por terceiros; da reprodugdo ou
imitagdo de marca de terceiro que o requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em razdo de sua
atividade e da reproducdo de marca notoriamente conhecida, respectivamente.
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mediacdo, transacionando seus préprios atos, situacdo inconcebivel por falta de previsao
legal.

Outro fator é a constatacdo de que as demais proibicGes relativas do artigo 124
sdo normas que exigem uma andlise diferenciada por parte do INPI, seja por requererem
documentacao especifica como € o caso das indicacbes geograficas, marcas coletivas e
de certificacdo’, seja por pertencerem a terceiros como o objeto protegido por registro
de desenho industrial, previsto no artigo 124, XXII, ou por pertencerem a terceiros e
dependerem de autorizacdo ou consentimento do titular do direito anterior, seus
herdeiros ou sucessores, independente do principio da especialidade, como se
configuram os incisos XIII, XV, XVI e XVII do artigo 124, da Lei de Propriedade
Industrial, que tratam, nesta ordem, de nome, prémio e simbolo de eventos oficiais ou
oficialmente reconhecidos; nome civil, patronimico e imagem de terceiros; pseudénimo,
nome artistico e obras protegidas por direito autoral.

Antes de adentrarmos nos conflitos que serdo objeto deste estudo e suas
respectivas suscetibilidades a mediacao, é preciso trazer a tona os significados, para o
direito marcério, do que seja risco de confusdo e risco de associacdo, que estdo
presentes nessas proibicdes relativas em estudo, previstas nos incisos V, XIX, XXIII do

artigo 124 e no artigo 126, da LPI.

> Quanto as marcas coletivas e de certificagdo, o examinador tem acesso a esses registros no mesmo
banco de dados. Ocorre que é improvavel que possa haver uma mediacéo entre os titulares de uma marca
coletiva com o titular do pedido da marca colidente, assim como o registro da marca de certificacdo que
igualmente ndo dependera da vontade das partes, mas de um exame de conformidade pelo INPI tanto para
as marcas coletivas quanto as de certificacdo. Pode-se dizer que a proibi¢do do artigo XII é intransigivel,
pois se aplica, por analogia, o tratamento dado aos casos de transferéncia de marcas coletivas. “A
transferéncia do sinal de natureza coletiva rompe a relacdo intrinseca entre a marca coletiva e seu titular,
sem a qual a primeira ndo poderia ser caracterizada como tal. Esta relacdo ¢ estabelecida pelo inciso 111 do
art. 123 da LPI, onde se define que a marca coletiva assinala produtos ou servicos provindos de
membros de uma determinada entidade (grifo nosso), aspecto inexistente nas demais definicGes das
naturezas possiveis de marca. N&o se considera aplicavel o pedido de transferéncia do registro ou pedido
de registro de marca coletiva, devendo o mesmo ser indeferido com base no art. 134 da LPI c/c inciso 111
do art. 123 deste mesmo cddigo” (INPI, 2012).
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Isto porque, na analise de colidéncia, ou melhor, na verificacdo da incidéncia do
risco de confusdo ou associagéo entre dois sinais, deve-se levar em conta a identidade, a
semelhanca e a afinidade entre os produtos ou servigos, bem como a identidade, a
semelhanca e a afinidade entre os sinais, além da no¢do do que seja consumidor medio.
Observados esses elementos, pode-se analisar a ocorréncia ou ndo de uma imitacdo ou
de uma reproducdo total, parcial, com acréscimo ou ideoldgica.

Somente compreendendo esses conceitos, pode-se afirmar se as marcas séo ou
néo conflitantes e se podem ser objeto de um acordo. N&o sendo os sinais conflitantes, a
mediagdo com vistas a convivéncia das marcas é perfeitamente cabivel. Porém, em caso
positivo de colidéncia, serd vedado o registro da marca posterior, ainda que seus
titulares concordem em conviver no mercado, devendo 0s mesmos procurar outras
solucdes.

2.2.1 Conceitos-chave

a) Produto ou servico idéntico, semelhante ou afim

Uma vez que o direito de marcas obedece ao principio da especialidade ", em
regra, dois sinais idénticos podem ser registrados como marcas desde que assinalem
produtos e/ou servigos distintos.

Como bem define Gama Cerqueira (2010, p.257-258),

O principio da especialidade da marca ndo é absoluto, nem neste
assunto podem firmar-se regras absolutas, pois se trata sempre de
questdes de fato, cujas circunstancias ndo podem ser desatendidas
quando se tem de decidir sobre a novidade das marcas e a
possibilidade de confusdo. Quando se trata de industrias ou géneros de
comércio inteiramente diversos, a questdo da coexisténcia de marcas
idénticas ou semelhantes facilmente se resolve. (...) Tratando-se,
porém, de inddstrias similares ou afins, surgem as primeiras
dificuldades, exigindo-se maior exame e pondera¢do (CERQUEIRA,
2012, p.257-258).

"6 O principio da especialidade tem como excecéo a marca de alto renome, que impede que terceiros se
utilizem ou registrem como marcas sinais idénticos ou semelhantes @ marca considerada de alto renome
em outras classes (de produtos ou servigos).
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Neste item convém distinguir o que sdo produtos e servigos idénticos,
semelhantes ou afins, no &mbito do direito de marcas e ndo no comércio em geral, 0 que
muitas vezes é confundido pelos requerentes de pedidos de marca e seus respectivos
procuradores. ’

A Lei da Propriedade Industrial brasileira ndo define o que seja um produto ou
servigo “idéntico, semelhante ou afim”, apesar de utilizar-se dessas expressoes no artigo
123, 1, quando destaca a funcdo distintiva da marca. Na tentativa de elucidar a questao e
minimizar decisdes contraditérias dentro do INPI, as atuais Diretrizes de Analise de
Marcas’ (INPI, 2012), definem que produtos ou servicos idénticos sdo aqueles
“compreendidos na mesma espécie”.”® Produtos e servicos semelhantes ou afins sdo
aqueles que “embora de espécies distintas, guardam, uns com os outros, certa relacao,
seja em funcdo do género a que pertencem, seja em razdo das suas finalidades, destino
ou, ainda, das novas tecnologias”. %

Em Portugal, define-se a afinidade de produtos e servi¢os segundo trés critérios:
da utilidade e finalidade, da natureza dos produtos e servi¢os e dos circuitos e habitos de
distribuicdo. No critério da utilidade, verifica-se o destino dos produtos ou servicos que

sdo considerados afins, ou seja, se sdo concorrentes no mercado, tendo a mesma

utilidade e fim. No critério da natureza, leva-se em conta a estrutura e as caracteristicas

"7 Cabe ressaltar que, em regra, os paises membros da OMPI utilizam como parametro o Acordo de Nice
para a Classificacdo Internacional de Produtos e Servigos, como o Brasil que embora ndo signatario do
Acordo adota a classificagdo. No entanto, hd paises como o Canadd que possuem sua propria
classificacdo, além dos Estados Unidos da América, que além de serem signatarios do Acordo de Nice,
sdo mais especificos no que diz respeito a afinidade de produtos e elaboraram uma lista trilateral conjunta
(United States Patent and Trademark Office — USPTO, Oficina de Armonizacion del Mercado Interno —
OAMI e Japan Patent Office - JPO) Fonte:
<http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty id=12> e
<http://www.uspto.gov/news/pr/2004/04-11.jsp>. Acesso em: 01 mar.2014.

"8 Resolucio PR/INPI n° 28/2013.
¥ A Resolucéo cita como exemplo produtos como saia (curta) x saia (longa) (INPI, 2012, p.37).

% Hortalicas x cereais — semelhanca em relagdo ao género; roupa esportiva x raquete — afinidade em razéo
do destino; maquinas x reparo de maquinas — afinidade em razéo da finalidade (INPI, 2012, p.37).


http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=12
http://www.uspto.gov/news/pr/2004/04-11.jsp

63

dos produtos e servicos e, no critério de distribuicdo, os canais de comercializacéo,
considerando atualmente a crescente tendéncia para os estabelecimentos especializados
ou secOes especializadas de supermercados e espacos de consumo variado.

A apreciagdo desses critérios € sutil, devendo-se levar em conta o risco de
confusdo quanto a origem dos produtos e servicos marcados de forma igual ou
semelhante. A afinidade é maior quando todos esses critérios concorrem em uma
mesma situacdo ou quando h& uma relacdo de substituicdo (azeite e 0Oleo; sabdo e
sabonete), complementariedade (méaquinas de lavar e secar roupas), acessoriedade
(automdveis e acessorios de automdveis) ou derivacdo (leite e produtos derivados do
leite) entre produtos e/ou servicos (GONCALVES, 2012, p.233-234).

A Corte de Cassacdo da Franca, no acordao L Oreal/Bellure, utilizando-se do
critério da natureza, considerou idénticos perfumes de luxo quando confrontados com
perfumes de qualidade inferior, ainda que os produtos fossem de qualidades
diferentes.®

Férnandez- Ndvoa (2004, p.349) aponta que a tendéncia do Tribunal de Justica
das Comunidades Europeias € o entendimento de que o critério de semelhanca entre 0s
sinais constitutivos das marcas e o critério da similitude de produtos e servigos

designados pelas marcas se condicionam reciprocamente.

La apreciacion global del risego de confusién implica una cierta
interdependencia entre los factores tomados en consideracién, y en
particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los
productos y servicios designados. Asi, un bajo grado de similitud entre
los produtos y servicios puede ser compensado por un elevado grado
de similitud entre las marcas y a la inversa (FERNANDEZ-NOVOA,
2004, p.349).%

81 «Des produits sont identiques s'ils le sont en raison de leur nature, méme s’ils sont de qualités trés
différentes” (Os produtos sdo idénticos em razdo da sua natureza, mesmo se sdo de qualidades muito
diferentes — [traducdo nossa])(PASSA, 2009, p.319).

8 A apreciagdo global do risco de confusdo implica em uma certa interdependéncia entre os fatores
tomados em consideracdo, e em particular, a similitude entre as marcas e entre 0s produtos e servicos
designados. Assim, um baixo grau de similitude entre os produtos e servi¢os pode ser compensado por
um elevado grau de similitude entre as marcas e vice-versa [traducdo nossa].
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b) Sinal idéntico, semelhante ou afim
A lei de propriedade industrial brasileira também ndo define o que é sinal
idéntico, semelhante ou afim. A primeira vista, pode-se dizer, até intuitivamente, que
uma marca é considerada idéntica a outro sinal quando a mesma é reproduzida
integralmente. Ocorre que, para o direito marcario, a questdo apresenta peculiaridades
que variam de acordo com as legislaces dos paises. A Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas — OEPM elaborou um guia para o exame das proibigdes relativas no qual

estabelece a defini¢do de identidade entre sinais nos seguintes termos:

Una marca anterior puede considerarse idéntica al nuevo signo si se
dan acumulativamente las dos condiciones siguientes:

A. Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las
diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio
no las tendré en cuenta.

B. Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son
idénticos. A la hora de aquilatar dicha identidad se debe tener en
cuenta el significado ordinario de los enunciados de productos sin
otorgar una amplitud desmesurada a los enunciados aplicativos
examinados (OEPM, 2013).%

A jurisprudéncia francesa, em uma interpretacdo restritiva, considera identidade
entre sinais ndo apenas a reproducao total, mas inclusive se had uma adjungéo de termos
insignificantes, tais como “imitacdo”, “género” e “estilo”. Note-se que na Franga, em
consonancia com o artigo 16 do Acordo TRIPS, em caso de reprodugdo de sinal
idéntico, dispensa-se o risco de confusdo, pois 0 mesmo é presumido.

A Corte de Justica Europeia firmou entendimento que define precisamente a

identidade de sinais.

Un signe est identique a la marque lorsqu’il reproduit, sans
modification, ni ajout, tous les éléments constituant la marque.
Cependant, comme |"identité entre les signes doit étre appréciée du
point de vue du consommateus moyen, a |I"égard de qui chaque signe
produit une impression d’ensemble, et que ce consommateur n'a que

8 Uma marca anterior pode considerar-se idéntica ao novo signo se ocorrem cumulativamente duas
condic¢Bes seguintes: A. Todos os elementos incluidos em ambos os signos sdo iguais ou as diferencas
entre eles sdo tao irrelevantes que o consumidor médio ndo as levard em conta. B. Os produtos e/ou
servicos assinalados, respectivamente, sdo idénticos. No momento de ponderar tal identidade se deve
levar em conta o significado comum dos produtos assinalados sem outorgar uma amplitude
desproporcional aos produtos examinados [traducdo nossa].
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rarement la possibilité de procéder a une comparaison directe des
signes mais doit se fier a I'image qu’il en a gardée em mémoire, la
Cour a précisé qu'un signe est également identique a la marque
lorsque, considéré dans son ensemble, il recéle des différences si
insignificantes qu’elles peuvent passer inapercues aux yeux d’un
consommateur moyen (PASSA, 2009, p.319).%

¢) Reproducdo e imitacao:

O direito brasileiro e quase todas as legislacGes estrangeiras consideram que a
reproducdo pode ser total, parcial ou com acréscimo, recebendo apenas diferentes
interpretacdes. A lei da propriedade industrial brasileira mais uma vez ndo define o que
é reproducdo ou imitacdo, tarefa deixada a cargo da doutrina, da jurisprudéncia ou de
resolucdes internas.

As Diretrizes de Analise de Marcas distinguiram 0s conceitos nos seguintes
termos: reproducdo total é a “copia integral ou identidade fiel de marca anterior
alheia”.® Reproducdo parcial ¢ a “cépia ou identidade parcial de marca anterior alheia
ou reproducdo total de sua parte fonética”.®® Reproducdo com acréscimo é a
“reproducdo, na integra, de marca anterior alheia no conjunto do sinal requerido, sendo
apenas inserido mais um elemento no conjunto marcério conflitante” 8" (INPI, 2012,
p.36).

No conceito de Gama Cerqueira (2010, p.43), a reprodugdo da marca ¢ a “copia
servil, idéntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar. Se a marca levada a registro € igual

a outra anteriormente registrada e em vigor, o registro ndo podera ser concedido”.

8 Um sinal ¢ idéntico a marca se ele reproduz, sem alteracdo, nem adicdo, todos os elementos que
constituem a marca. No entanto, como a identidade entre os sinais deve ser apreciada sob o ponto de vista
do consumidor médio, em relacdo a sua impressao de conjunto, e que esse consumidor raramente tem a
possibilidade de comparar diretamente os sinais, devendo confiar na imagem que ele guarda na memoria,
a Corte declarou que um sinal é igualmente idéntico & marca se, em seu conjunto, contém diferencas tdo
insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio [traducdo nossa].

8 Marca “Jogo do Amor” para perfumes e marca “Jogo do Amor” para cosméticos (INPL, 2012, p.36).
8 Marca “Plin Bost” para produtos quimicos e marca “Bost” para produtos quimicos (INPI, 2012, p.36).

8 Marca “Lizon” para roupas e marca “Tout Lizon” para roupas de couro (INPI, 2012, p.36).
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Sobre a diferenga entre reproducéo e imitagdo, Gama Cerqueira (2010, p.45)
assevera que “se a reprodugdo for de elementos secundarios ou acessdrios da marca,
sobretudo de elementos de uso comum, a hip6tese deve ser apreciada como imitacdo e
n&o como reproducéo” (grifo no original).

Gongalves (2012, p.230) utiliza a nomenclatura “usurpagdo”, enquanto violagao
direta e total de uma marca, a qual se reveste em duas espécies: a contrafacdo e a
imitacdo da marca. No primeiro caso, trata-se da copia servil, quando a marca posterior
reproduz totalmente a marca anterior, o que para nds seria o fendmeno da “reproducdo”.
Na imitacdo, a marca posterior reproduz aproximadamente a marca anterior podendo
revestir-se de diferentes graus de aproximacao: reproducdo quase-servil, reproducao
aproximativa, que é a imitacdo propriamente dita, reproducédo parcial e reproducdo com
adigoes.

Sobre o conceito de imitacio % assim disp6e as Diretrizes de Analise de Marcas

do INPI — Brasil (2012):

a semelhanga gréafica, fonética, visual e/ou ideoldgica em
relagdo a uma marca anterior de terceiro, suscetivel de causar
confusdo ou associagdo com aquela marca alheia, seja quanto
ao préprio produto ou servico, seja com relagdo a sua origem
ou procedéncia. O conceito de imitacdo refere-se ao sinal que
tenta reproduzir o estilo, a maneira, 0 modelo ou a ideia
invocada por marca alheia. A caracterizagcdo da imitacao
abrange, portanto, toda aproximacdo grafica, fonética e/ou
ideoldgica da marca pleiteada com relagéo a anterioridade de
terceiro, podendo ser confundida ou associada por
semelhanga com essa Ultima (INPI, 2012).

O Cédigo da Propriedade Industrial portugués® define expressamente o conceito
de imitacdo ou de usurpacdo no artigo 245°, considerando que uma marca € imitada ou

usurpada, no todo ou em parte, quando, cumulativamente, concorrem trés requisitos,

8 E considerado um exemplo de imitacdo as marcas Joly (para assinalar laticinios) e Jolie (para iogurte).
(INPI, 2012, p.35)

8 Aprovado pelo Decreto-Lei n° 36/2003, de 5 de marco, e alterado pelos Decretos-Leis n° 318/2007, de
26 de setembro, n° 360/2007, de 2 de novembro, 143/2008, de 25 de julho, e pela Lei n°® 16/2008, de 1 de
abril.



67

nesta ordem: a prioridade da marca imitada; a identidade ou afinidade dos produtos ou
servicos marcados e, por fim, a semelhanga grafica, figurativa, fonética ou outra
(conceitual ou ideoldgica) da marca posterior com a marca anteriormente registrada que
induza facilmente em erro ou confusdo, ou que compreenda um risco de associagdo com
a marca anterior, de forma que o consumidor ndo possa distinguir os dois sinais senédo
depois de um exame atento ou confronto.

Mathély (1994, p.300) considera a imitacdo como uma reproducdo do sinal de
forma aproximada, estabelecendo trés condi¢Oes para que um sinal seja imitado. A
primeira é a existéncia da confusdo. A imitacdo pode ensejar a confusdo, em seu grau
mais elevado, quando o comprador acredita estar comprando a marca auténtica; ou em
grau menor, quando é estabelecido no espirito do consumidor um elo entre a marca
auténtica e a marca imitada, sendo este, ainda que inconscientemente, 0 motivo decisivo
para a compra do produto. A segunda condicdo € a existéncia da possibilidade de um
risco de confusdo. A terceira é o consumidor final a qual o produto/servico € destinado,
quando se deve tomar em conta o “consumidor médio”, de aten¢do mediana, ndo
compreendendo aqueles de capacidade extraordinarias, nem pessoas particularmente
distraidas ou negligentes.

d) Risco de confuséo

E preciso, primeiramente, esclarecer a utilizagdo do termo “colidéncia”
frequentemente utilizado pelos litigantes da area do direito marcario. Duas marcas sao
colidentes quando conflitam uma com a outra. Ou seja, marcas colidentes s&o marcas
conflitantes, que causam confuséo junto ao publico.

Segundo o Acordo TRIPS, o risco de confuséo é presumido quando os sinais e
0s produtos ou servicos assinalados séo idénticos (OMC, 2012), como ja exposto no

item “b” desse topico. Neste sentido também é a Diretiva Europeia 2008/95/CE que
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aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de marcas. A Convencao
Unido de Paris — CUP, no artigo 6 bis (1), fala em risco de confusdo quando proibe o
registro de sinal (ou parte essencial deste) que imite ou reproduza marca notoriamente
conhecida para produtos idénticos ou similares (BRASIL, 1883).

As Diretrizes (INPI, 2012), estabeleceram trés critérios sucessivos para se apurar
0 risco de confusdo: primeiramente se averigua a existéncia ou ndo de identidade,
semelhanca ou afinidade de produtos ou servigos em questdo, uma vez que 0 exame esta
adstrito ao principio da especialidade. Constatando-se a incidéncia de qualquer um
desses trés eventos, passa-se a analise dos sinais em conflito para que seja apurada a
existéncia ou ndo de imitacédo, reproducdo total, parcial ou com acréscimo.

Configurada a colidéncia dos sinais, seja por imitagdo ou qualquer tipo de
reproducdo, serd avaliada a suscetibilidade de o sinal causar confusdo ou associagéo
com a marca anterior. A confusdo ¢ a “incapacidade de reconhecer diferencas ou
distingdes” e a associacdo € o “estabelecimento de correspondéncia” (INPI, 2012).

Neste sentido, devem ser observadas, cumulativamente, as caracteristicas dos
produtos ou servigos como a tecnologia empregada, a especificidade do servico e o
comportamento de mercado®; as caracteristicas do publico-alvo, se se trata de
consumidores comuns ou especializados™; a importancia da marca no produto ou na
prestacdo do servico (marca como principal elemento individualizador versus marca e

dados técnicos como elementos de individualizagdo)™; a impressdo causada nos

% Marca FETO para assinalar avido e marca FETO para assinalar trator. Sinais idénticos. Inexisténcia de
afinidade mercadoldgica. Impossibilidade de confusdo em face das caracteristicas tecnolégicas dos
produtos, da sua utilizacdo especifica e do comportamento do mercado individualizado (INPI, 2012,
p.38).

1 Marca PHATO Ncl (10) 9 para assinalar pipetas e marca FATO - Ncl (10) 9 para assinalar discos
oticos. Sinais semelhantes. ldentidade de classes. Produtos especificos. Consumidor especializado.
Impossibilidade de conflito (INPI, 2012, p.39).

%2 Marca PHETO - Ncl (10) 09 para assinalar apitos para cdes e marca FETO - Ncl (10) 9 para assinalar
microscépio. Sinais semelhantes, identidade de classe e especificidade de produtos; existéncia de outros
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sentidos humanos (visdo e audicdo) quando cotejados os sinais em seus conjuntos *%; se
as expressoes, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem
significados proprios e distintos *; se o sinal pleiteado guarda colidéncia ideolégica ou
intelectual com a marca anterior™ e, por fim, se a marca em exame, apesar de reproduzir
parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razdo do seu contexto®.

Para se aferir o risco de confuséo, a doutrina e a jurisprudéncia consideram a
necessidade de, apds o cotejo entre os sinais marcarios, proceder a uma analise das
semelhangas visuais (graficas), fonéticas e ideologicas, levando-se em consideracao a
imitacdo ou reproducéo parcial ou com adi¢do. A imitacdo deve ser apreciada de acordo
com as suas semelhancas e ndo segundo suas diferencas. Isto porque séo as semelhancas
que ensejam o risco de confusdo. Cerqueira (2010) ensina que “as marcas devem ser

apreciadas em seu conjunto”,

A possibilidade de confusdo deve ser apreciada pela impressdo de
conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente,
sem apurar as suas diferencas, levando-se em conta ndo sé o grau de
atencdo do consumidor comum e as circunstancias em que
normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o
meio em que o seu consumo é habitual (CERQUEIRA, 2010).

elementos de individualizacdo e/ou escolha; publico alvo especializado; impossibilidade de confusdo
(INPI, 2012, p.39).

% Marca PHATO - Ncl (10)12 para assinalar veiculos terrestres e marca FATO Ncl (10) 37 para
manutenc&o de veiculos terrestres. Sinais semelhantes; afinidade entre produto e servigo; possibilidade de
confusdo pela impressao auditiva (INPI, 2012, p.39).

% Marca BODY (“corpo” em inglés na Ncl (10) 30, para assinalar mel) e marca BODE (“nome de
animal” na Ncl (10) 30 para assinalar chocolate com mel e améndoas). Sinais semelhantes. Identidade
entre produtos. Impossibilidade de confusdo pela impressdo auditiva e diferenca quanto ao significado de
cada sinal (INPI, 2012, p.39).

% Marca CIDADE DOS AUTOMOVEIS para assinalar veiculos e marca CIDADE DOS CARROS para
assinalar veiculos e pecas automotivas. Afinidade mercadol6gica. Consumidores comuns. Colidéncia
ideoldgica. Possibilidade de conflito (INPI, 2012, p.40).

% Marca RIO DAS PEDRAS - Ncl (8) 25, para assinalar roupa para ginastica e marca RIO - Ncl (8) 28
para assinalar artigos para esporte. Reprodugdo parcial. Afinidade mercadoldgica. Distintividade em
razdo do contexto das marcas. Impossibilidade de confusdo (INPI, 2012, p.40).
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Gongalves (2012, p.235) sugere um conjunto de critérios de apreciagdo
amplamente aceitos pela doutrina, sobretudo quando se trata de marcas mistas.”’” O
primeiro é o da apreciacdo das marcas em seu conjunto, por uma Vvisdo unitéria, pois o
consumidor ndo faz um exame comparativo e contextual dos sinais no ato da compra
dos bens de seu interesse. Neste topico Bedarride (1869, p.160) apud Gongalves (2012,
p.235) reforca que “a imitacdo deve ser apreciada mais pelas semelhangas que resultem
do conjunto dos elementos que constituem a marca do que pelas diferencas que
poderiam oferecer os diversos elementos constituidos isolada e separadamente”.

Na apreciagdo das marcas mistas, Fernandez-Novoa (2004,p.332-338)
acrescenta a existéncia de duas correntes doutrinarias: a primeira, aplicada pelo Tribunal
Supremo Espanhol, defende que, na apreciacdo das marcas mistas, o0 elemento
nominativo deve prevalecer sobre o componente figurativo. A outra corrente é favoravel
a supremacia do elemento figurativo quando este, por sua originalidade, disposicéo e
intensidade de cores, destaca-se sobre os elementos nominativos.

O segundo critério apontado por Gongalves (2012, p.235) é o da irrelevancia. No
conjunto da apreciacdo das marcas, se a semelhanca for somente nos termos genéricos
ou descritivos, o risco de confusdo ndo é determinante. Neste sentido conclui-se que
quanto maior o grau de distintividade da marca, mais protecdo ela merece, 0 que nédo
acontece com os sinais fracos, compreendidos como sugestivos e/ou evocativos®™.

O terceiro critério refere-se as marcas nominativas complexas® quando se deve

focar no termo principal ou elemento dominante da marca. Segundo Fernandez-No6voa

% Marcas mistas sdo aquelas compostas por um elemento nominativo e outro figurativo.

% Segundo Gongalves (2012, p.198), “as marcas sugestivas, que tanto podem sugerir o nome do produto
OuU Sservico como as respectivas caracteristicas, sdo marcas perfeitamente validas, embora o regime de
protecdo seja mais ténue, especialmente no tocante ao juizo de confundibilidade”. Para o autor, a
distincdo releva, fundamentalmente, do juizo de imitagéo entre as marcas.

% Marcas complexas sdo aquelas constituidas por mais de um elemento nominativo (GONCALVES,
2012, p.236).
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(2004, p.316), el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que
el plblico capta y retiene en la memoria con mayor facilidad. '

Por outro lado, se o elemento dominante da palavra for um termo usual, este néo
pode ser qualificado como o elemento dominante da marca. Fernandez-No6voa
contempla mais duas situacBes. Na comparacdo entre marcas puramente gréficas '
debe tomarse en consideracion, ante todo, la pauta de vision de conjunto que provocan
las marcas cotejadas (...) Hay que se tener en cuenta el impacto visual global que el
signo produce en la mente de los consumidores.'® No caso de marcas figurativas, la
comparacién debe realizarse desde una doble perspectiva: tanto en el plano grafico
como en el plano conceptual. **

Quanto as marcas nominativas simples, compostas de apenas um vocébulo,
Férnandez- NGvoa (2004, p.299) sintetiza que na comparacao deste tipo de marca, deve-
se aplicar a visdo de conjunto e considerar 0s aspectos conceituais e fonéticos das
marcas em cotejo.

H& também outro critério, de origem alemd, baseado na Teoria da Distancia, na

qual o titular de uma marca ndo podera exigir que a marca de um concorrente tenha

100 5 vocabulo dominante em uma marca nominativa complexa é aquele que o puablico capta e retém na
memdoria com maior facilidade [traducdo nossa].

101 Marcas puramente gréficas sdo aquelas que se limitam a provocar uma certa imagem sem qualquer
significado conceitual, como por exemplo, um conjunto distintivo de linhas ou cores (GONCALVES,
2012, p.237). Tal espécie de marca, sub-tipo de uma marca grafica (que compreende marca puramente
grafica e marca figurativa), ndo existe em nosso direito marcéario. Para nos, tal tipo de marca seria
considerada uma marca figurativa.

192 Deve ser considerada, principalmente, a impressao de conjunto que provocam as marcas em cotejo (...)
Tem que ser levado em conta o impacto visual global que o sinal produz na mente dos consumidores
[traduco nossa].

103 A comparagéo deve ser feita a partir de uma dupla perspectiva: tanto no plano gréafico como no plano
conceitual [traducdo nossa].
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maior distancia distintiva em relacdo a sua do que a distancia que ela mesmo estabelece
relativamente a marcas anteriores. %

Por fim, o Gltimo critério citado por Gongalves (2012, p.236) € o de que quanto
maior for a notoriedade da marca anterior, maior sera o risco de confusdo com uma
marca posterior. Neste sentido foi o Acorddo do Tribunal de Justica das Comunidades
Européias — TJCE, de 22 de junho de 1999, no caso Lloyd versus Klifsen Handel:
“Quanto maior seja a semelhanca dos produtos e servigos a que as marcas se destinam e
mais forte o carater distintivo da marca anterior, mais elevado ¢ o risco de confusao” (in
Olavo, 2005, p.107).

Neste sentido compactua Fernandez- Ndvoa (2004, p.243) quando ensina que la
determinacion de la existencia de un risego de confusion exige la ponderacion de un
conjunto de factores: identidad o semejanza de los signos confrontados; identidad o
semejanza de los productos o servicios comparados y eventual fortaleza de la marca
anterior.'®

Goncalves (2012, p.236) diferencia também o risco de confusdo em sentido
estrito e o risco de confusdo sem sentido amplo. O primeiro é aquele utilizado para
situacdes tipicas em que haja o risco do publico-consumidor confundir a origem dos
produtos ou servicos. Ja o risco de confusdo em sentido amplo refere-se as situacdes
atipicas em que o publico consumidor, embora reconheca a diferenca de origem dos
produtos e servicos, acredita que exista qualquer relacdo de tipo juridico, econémico ou

comercial entre as diferentes origens.

' Por exemplo, se ja se encontram registradas as marcas SABOR SAUDE, SAUDE ZEN, MR.SAUDE,
SAUDE TOTAL, ndo se podera recusar o registro de uma quinta marca com o elemento nominativo
“satde”, como SAUDE AMIGA.

105 A determinacéo da existéncia de um risco de confusio exige a ponderacéo de um conjunto de fatores:
identidade ou semelhanca dos sinais confrontados; identidade ou semelhanca dos produtos ou servigos
comparados e eventual for¢a da marca anterior [traducdo nossa].
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e) Risco de associacéo

A Lei 9.279/96, no artigo 124, XIX, e as legislacbes da Unido Europeia —
Diretiva Europeia CE/2008/95, o Cddigo da Propriedade Industrial — CPI portugués no
artigo 245, a Lei espanhola de marcas n° 17 de 2001, no inciso 6.1 “b”, por exemplo,
adotaram o risco de associagéo dentro do conceito de imitag&o.

Ferndndez-No6voa (2004, p.376) explica que a doutrina e a jurisprudéncia
europeias se fundamentam em duas teses opostas acerca da interpretacdo do risco de
associacdo. Uma primeira tese, defendida pela doutrina holandesa de Gielen e Strowel,

afirma que a figura do risco de associacao deve ser interpretada em sentido amplo.

Ademas de compreender el riesgo de confusion, en la figura del riesgo
de asociacion deben incluirse los siguientes supuestos: el risego de
que a pesar de que la marca y el signo no son confundibles, el publico
podria pensar que entre el titular de la marca y el usuario del signo
existe algun tipo de relacion (licencia; franquicia o sponsorship); y el
risego de que, a la vista de la semejanza entre la marca y el signo, el
publico podria estabelecer conexiones o asociaciones basadas en el
hecho de que la percepcion del signo desata el recuerdo de la marca
(GIELEN e STROWEL (1995, p.208-209) apud FERNANDEZ-
NOVOA, 2004, p.376).1%

Por outro lado, uma segunda tese, defendida primordialmente pela doutrina e
jurisprudéncia alemas, sustenta que o risco de associacdo é uma figura intimamente

conectada com o risco de confusdo, sendo apenas uma variante dele.

(...) A pesar de diferenciar las marcas contrapuestas, el piblico puede
creer equivocadamente que ambas marcas pertenecen a una misma
empresa. Ademas del supuesto de riesgo de confusion indirecta, Kunz-
Hallstein incluia asimismo dentro del riesgo de asociacion la hipotesis
del riesgo de confusidn lato sensu: hipotesis bajo la cual se subsumen
tradicionalmente em Alemania los casos en los que el pablico deslinda
correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares, pero al
mismo tempo cree erroneamente que entre tales empresas existen
vinculos econémicos u organizativos (FERNANDEZ-NOVOA, 2004,
p.380).1"

106 Além de compreender o risco de confusdo, na figura do risco de associacdo, devem incluir-se as
seguintes premissas: o risco de que, embora a marca e o sinal ndo sejam confundiveis, o publico poderia
pensar que entre o titular da marca e o usuario do sinal existe algum tipo de relagdo (licenca; franquia ou
patrocinio); e o risco de que, tendo em vista a semelhanca entre a marca e o sinal, o publico poderia
estabelecer conexdes ou associacfes embasadas no fato de que a percepcdo do sinal desencadeia a
lembranga da marca [traducdo nossa].

197 Apesar de diferenciar as marcas concorrentes, o ptblico pode acreditar equivocadamente que ambas as
marcas pertencem a uma mesma empresa. Além do presumido risco de confusao indireta, Kuntz-Hallstein
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Neste sentido, Gongalves (2012, p.237) também considera o risco de associacdo
como uma modalidade de risco de confusdo, constituindo-se uma ‘“abordagem mais
ampla do mesmo e Unico fendmeno da imitagdo de marca sujeito as mesmas limitagdes
legais, incluindo o requisito da identidade ou afinidade dos produtos ou servigos”.

f) Nocéo de Consumidor Medio

A nocdo de consumidor médio é extremamente importante para ser analisada,
pois o risco de confuséo se estabelece sempre da perspectiva do consumidor interessado
na aquisicio dos correspondentes produtos e servicos (FERNANDEZ-NOVOA, 2004,
p.278). Ha casos em que os produtos ou servigos destinam-se a consumidores
especializados, peritos e profissionais. Assim, as marcas que assinalam produtos
destinados a um publico especifico e diferenciado serdo menos suscetiveis de confuséo.

De acordo com a sentenca do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias'®,
o critério de identidade entre o sinal e a marca deve sempre levar em conta o

consumidor médio:

La percepcién de una identidad entre el signo y la marca debe
apreciarse globalmente en relacion con un consumidor medio, al que
se supone normalmente informado y razonablemente atento y
perspicaz. Pues bien, respecto a dicho consumidor,el signo produce
una impresién de conjunto. En efecto, este consumidor medio rara vez
tiene la posibilidad de comparar directamente los signos y las marcas,
sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la
memoria. Ademas, el nivel de atencion puede variar en funcién de la
categoria de productos o servicios. Puesto que la percepcion de una
identidad entre el signo y la marca no es el resultado de una
comparacion de todas las caracteristicas de los elementos comparados,
algunas diferencias insignificantes entre el signo y la marca pueden
pasar desapercibidas a los o0jos de un consumidor medio
(FERNANDEZ- NOVOA, 2004, p 247).®

incluia também dentro do risco de associagdo a hip6tese do risco de confusdo lato sensu: hiptese em que
se incluem tradicionalmente na Alemanha os casos em que o publico distingue corretamente as marcas
confrontadas e as empresas titulares, porém, a0 mesmo tempo, acredita erroneamente que entre tais
empresas existem vinculos econémicos ou organizacionais [traducdo nossa].

198 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 20 de marzo de 2003 en el
assunto C-291/00 (= Rec.,2003,pp.1-2816 ss,). Citacdo extraida de Fernandez- Novoa (2004, p.247).

109 A percepcéo da identidade entre o sinal e a marca deve apreciar-se globalmente em relacdo a um
consumidor médio, que é considerado normalmente informado e razoavelmente atento e perspicaz. Pois
bem, em relacéo a esse consumidor, o sinal produz uma impressdo geral. Na verdade, esse consumidor
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O conceito adotado pelo Tribunal de Justica da Comunidade Europeia considera
o consumidor médio como uma pessoa medianamente atenta e reflexiva, que
normalmente percebe a marca como um todo, sem se deter ao exame de detalhes e que
raramente tem a possibilidade de comparar diretamente as marcas, tendo que confiar na
imagem imperfeita que guarda na memoria.

Tal entendimento prevalece em paises como Espanha, Franca e Portugal. O
mesmo ndo se aplica nos tribunais judiciais da Alemanha que, adotando uma opinido
ampla do conceito de marcas semelhantes, consideram o consumidor medio como uma
pessoa pouco reflexiva que contempla com uma atencdo superficial a oferta e a
publicidade de produtos ou servicos e de seus signos distintivos (FERNANDEZ-
NOVOA, 2004, p.279).

Enfim, apresentados os conceitos fundamentais, de extrema necessidade para
entendermos as nuances que estdo presentes nos conflitos marcérios, passa-se agora ao
estudo das possibilidades de utilizacdo da mediacéo para solucionar as controvérsias de
marcas em ambito administrativo.

2.3 A mediacéo dos conflitos de marcas na esfera administrativa

Como visto no primeiro capitulo, a mediacdo pode ser realizada entre as partes
durante ou ap0s a ocorréncia do conflito ou acordada previamente tal como sucede nas
questBes contratuais, sem que haja interferéncia do 6rgdo estatal. Em casos contratuais,
deve a Administracdo PUblica acatar a vontade das partes e realizar a fungédo passiva que
Ihe compete como a averbacdo do contrato, seja ele de licenca ou anotacdo da

transferéncia de uma marca, desde que preenchidas as condicdes legais.

médio raramente tem a possibilidade de comparar diretamente os sinais e as marcas, devendo confiar na
imagem imperfeita que conserva na memoria. Além disso, o nivel de atengdo pode variar em fungéo da
categoria dos produtos ou servi¢os. Uma vez que a percepgao da identidade entre o sinal e a marca néo é
resultado de uma comparagdo de todas as caracteristicas dos elementos comparados, algumas diferencas
insignificantes entre o sinal e a marca podem passar despercebidas aos olhos de um consumidor médio
[traduco nossa].



76

Denomina-se aqui “mediagdo administrativa” aquela realizada sob o controle de
um Orgéo publico concedente de registros como, no caso em estudo, o INPI brasileiro,
que implantou um projeto-piloto de mediacdo em marcas em 2013. Trata-se daquela
mediacdo que e oferecida aos usuarios quando as partes iniciam um conflito em sede
administrativa. Uma peticdo de oposicdo contra um pedido de marcas ou um
requerimento de nulidade contra um registro de marca sdo exemplos de conflitos que
surgem no ambito administrativo.

Ao invés de prosseguir com a controversia até a decisdo final do INPI, que pode
ser demorada, por razdes que se discutira mais a frente, as partes tém a opcéo de aderir a
mediacdo, administrada pela prépria Autarquia e, em regra, conseguir alcancar a
solucdo de sua controvérsia com mais celeridade, o que sera detalhado no Capitulo 3.

No que concerne a esfera administrativa, a mediacdo dos direitos de marcas pode
produzir como resultado as seguintes situacOes: licenca e cessao de marcas, desisténcia
de um pedido de registro, desisténcia de um procedimento de oposi¢do ao pedido de
registro, rendincia ao registro, desisténcia de um processo administrativo de nulidade de
registro, acordos de convivéncia, expressa autorizacao e cartas de consentimento. Passa-
se a seguir ao estudo de cada um desses instrumentos.

a) Licenca de marca

A mediacgdo pode produzir como resultado uma licenga de marcas em suas mais
diferentes modalidades, apontadas por Silveira (1982) apud Barbosa (2003, p.1056),
como licenca de uso de marca para fabricacdo, bem como para a comercializagdo de
produtos, licenca de uso de sinais utilizados na publicidade e uso de sinais distintivos no
contrato de franquia (franchising).

A licenca e considerada como uma autorizacdo de exploracdo de um direito, sem

transferéncia da propriedade, assemelhada ao contrato de locacdo (CERQUEIRA, 2010,
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p.146). E uma das formas mais viaveis de solugdo de controvérsias, pois, como se trata
de um contrato, basta a vontade das partes para ser pactuada, devendo o INPI apenas
acatar essa vontade averbando o contrato para produzir efeitos erga omnes, desde que
preenchidas as condicdes legais. **°
b) Cessdo de marca

A cessdo da marca, seja ela de um pedido ou de um registro, € também um
possivel resultado da mediacdo e que pode pér fim a todas as controvérsias em relagdo
ao conflito entre os sinais. No entanto, cabe esclarecer que a cessdo tera que
compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou
semelhantes, relativas a produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, sob pena de

cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos néo cedidos.!**

A justificativa
da norma ¢ a “impossibilidade de conviver modalidades da mesma marca, concedidas
apenas em atencdo a unicidade do titular, em condi¢cbes que se presumem
concorrenciais” (BARBOSA, 2003, p. 1057).
c) Desisténcia de um pedido de registro

Uma mediacao que resulta na desisténcia de um pedido de registro pode ser fruto
de um acordo em que o titular da marca anterior conflitante, ao invés de interpor uma
oposicao contra o pedido, licencia ou cede sua marca ao requerente do pedido da marca
conflitante. Ou pode ocorrer o inverso. O requerente cede seu pedido ao titular da marca
anterior. Neste caso, o pedido tera grandes chances de ser deferido, pois, na pratica de
exame do INPI, pertencendo os sinais conflitantes ao mesmo titular, pode estar

configurado uma extensdo de direito que o titular ja detinha sobre o sinal caso a area

mercadologica seja afim ao ramo em que atuava.

19 Artigo 140, caput, § 1° e 29, Lei 9.279/96.

11 Artigo 135, Lei 9.279/96.
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d) Desisténcia de um procedimento de oposigéo

No que se refere a uma mediagdo que culmina na desisténcia de um
procedimento de oposicdo, deve igualmente o INPI acatar a peticdo, uma vez que
prevalece, neste caso, o interesse do requerente que manifestou sua vontade. Resta saber
se 0 acordo firmado entre duas partes seré eficaz perante terceiros. Ou seja, a mediagao
pode ser eficaz quando o titular da marca posterior supostamente conflitante passa a ser
0 primeiro na ordem cronoldgica de processos protocolados no INPI, sem que qualquer
outro sinal anterior possa ser apontado como colidente e obstar o registro.

A titulo exemplificativo visualiza-se o seguinte caso. O titular de uma marca A,
requerente de uma oposicdo ao pedido de registro da marca C, poderad desistir do
procedimento para que o pedido de registro da marca C, de titularidade da outra parte
com a qual firmou acordo, seja deferido pelo INPI. Ocorre que tal pedido de registro
ndo serd necessariamente deferido pelo Instituto por dois motivos. Primeiramente, se a
parte A interpds uma oposi¢do contra o pedido de C é porque acredita que o sinal é
conflitante com sua marca anterior.

Assim, se o INPI considerar que os sinais sdo colidentes ndo deixara que as
marcas convivam. Independente da retirada da oposicéo, fruto ou ndo de um acordo, o
Instituto indeferira o pedido com base no artigo 124, XIX, da LPI (marca anterior
registrada), pois na busca por marcas anteriores registradas, realizada de oficio, ele
podera concluir que as marcas podem causar um risco de confusdo ou associacao.

O segundo motivo é que, apos a retirada da oposicéo, nao sendo os sinais A e C
suscetiveis de confusé@o ou associa¢do, o INPI, ao analisar a possibilidade do pedido de
C vir a ser uma marca registrada, devera, ainda assim, fazer uma busca de oficio a fim

de verificar se ha pedidos ou registros de marcas anteriores que conflitem com o sinal



79

requerido e se ha qualquer outra afronta a outros dispositivos da Lei de Propriedade
Industrial.

Neste caso, pode o examinador de marcas constatar que h4 um depoésito de
pedido da marca B, anterior & marca C, que ndo firmou qualquer compromisso com as
partes A e C. Nesta situagdo, o acordo de mediagdo firmado entre as partes A e C
perante o INPI ndo podera ser acatado por ferir direito de terceiros, ainda que tenha o
titular do pedido da marca B somente uma expectativa de direito. 2

Em suma, depois de um acordo de mediagéo, ainda que A retire a oposicao do
pedido de C, e que os sinais A e C ndo sejam colidentes, pode ocorrer que o sinal C
conflite com o interesse da parte B que tem uma prioridade de depdsito em relacdo ao
pedido da marca C. N&o pode, neste caso, o INPI romper com essa ordem cronolégica
de depdsito de pedidos de marcas. Toda a mediacdo realizada teréa sido ineficaz, pois
afrontou direito de terceiros.

e) Renuncia ao registro de marca

Quanto a mediacdo que tem como desfecho uma renincia a um registro de
marca, raciocina-se da mesma forma: o titular da marca A pode renunciar ao seu
registro total ou parcialmente em relagdo aos produtos ou servicos assinalados, para que
a marca C, posterior, seja deferida. Ocorre que, se na ordem cronoldgica ha um pedido
de marca do titular B, visando identificar produtos ou servigos semelhantes a marca A,
ndo havendo mais a anterioridade A como 6bice ou ndo havendo mais o0s produtos/
servigos conflitantes (pois A renunciou a esses direitos), o primeiro pedido a ser
analisado e possivelmente deferido devera ser o da marca B e ndo o da C, resultando,

consequentemente, o acordo firmado na mediacéo entre A e C totalmente ineficaz.

12 Ainda que o requerente do pedido de registro da marca B tenha prioridade de depésito, pode ele, entre
outras possibilidades, ndo comprovar atividade relacionada a marca a ser explorada, pode ndo pagar as
taxas de concessdo, perdendo o registro, pode vir a sofrer uma oposicéo por conflitar com outras marcas
ou uma nulidade depois de virar registro.
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Outro ponto importante, como bem lembra Barbosa (2003, p.895), € que a
renlncia ndo pode levar & aquisicdo da marca por terceiros nos casos em que a cessao
ndo poderia dar tal efeito. Ou seja, ndo é possivel renunciar a um registro de marca em
favor de outro titular e permanecer com outros registros que podem ser apontados na
busca de anterioridades como colidentes, pois se aplica 0 mesmo raciocinio concedido a
cessdo de marcas.

Em outros termos, suponha-se que o titular da anterioridade tenha mais de um
registro que conflite com a marca posterior. Se ele firmar um acordo de mediagdo que
resulte em uma renuncia de registro, tera que renunciar a todos os registros considerados
conflitantes com o sinal posterior, tal como ocorre na cessdo de marca, quando um
titular que tenha outros registros conflitantes fica impossibilitado de ceder apenas um
dos registros, pois é vedada a coexisténcia de marcas idénticas ou semelhantes para
produtos idénticos ou semelhantes de titulares diferentes.

Para Cerqueira (2010, p.155),

A faculdade de renunciar ao registro pode ser (til no caso de constituir
condicdo de acordo para evitar a acdo de nulidade da marca ou o
prosseguimento da acdo ja intentada, quando o seu titular,
reconhecendo a nulidade que o vicia, prefere desistir dele para eximir-
se aos 6nus da demanda ou a eventual condenacdo em perdas e danos
(CERQUEIRA, 2010, p.155).

A renuncia pode ocorrer por meio do acordo firmado entre as partes, bem como
pela “rentncia do proprio direito do titular da marca, ao assumir a inexisténcia do uso
da marca, reconhecendo a caducidade declarada e requerendo outro pedido de registro”
(BARBOSA, 2003, p.896).

f) Desisténcia de um procedimento administrativo de nulidade

O tratamento dado a desisténcia de um processo administrativo de nulidade é

diferente dos casos de oposi¢do. Nesta situagdo, ainda que o requerente da nulidade

tenha desistido de impugnar a marca ora requerida, o INPI deve prosseguir com o
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exame de mérito. A partir do momento em que se alega uma nulidade, € preciso
verificar se houve algum vicio na concessdo daquela determinada marca. Assim, a
desisténcia servira como subsidio ao examinador.

Caso a marca do titular anterior e a marca contestada ndo sejam conflitantes, o
registro posterior concedido permanecerd valido. Porém, se as marcas forem colidentes,
0 INPI, independente do acordo firmado e/ ou da desisténcia do requerimento de
nulidade, ndo podera deixar que as marcas convivam, pois o publico consumidor
poderia ser induzido em erro ou confusdo quanto a origem dos produtos e servigos ou
associar indevidamente as marcas. Neste caso, a segunda instancia administrativa
analisa toda a matéria, em seu efeito devolutivo, podendo apontar um novo
impedimento legal, abrindo-se novo prazo para a defesa do requerido.

g) Acordo de convivéncia, expressa autorizagao e carta de consentimento

No que se refere ao acordo de convivéncia '3, & expressa autorizacdo ** e a
carta de consentimento **°, ha que se verificar em que tipos de conflitos sdo cabiveis e
eficazes. Ressalte-se que, embora com nomenclaturas distintas, o sentido dos trés
instrumentos € o mesmo: afastar o conflito entre as marcas e deixar que as mesmas
convivam no mercado. Porém, antes de analisar os conflitos, é preciso compreender 0s
tais “acordos” que ja tiveram entendimentos distintos ao longo dos anos no INPI.

As Antigas Diretrizes de Analise de Marcas, instituidas pela Resolugdo INPI/PR
n® 051/97, permitiam, em seu item 3.7.8, a hipotese do acordo de convivéncia, dispondo

que: “constitui excludente da aplicacdo da norma do artigo 124, inciso XIX, a expressa

30 acordo de convivéncia, também chamado de coexisténcia, ocorre quando duas partes resolvem
afastar a colidéncia entre suas marcas e acordam em deixar que elas convivam no mercado pacificamente.

114 A expressa autorizacdo ocorre, em geral, quando o titular de uma marca anterior autoriza, por meio de
peticdo, um terceiro a utilizar uma marca supostamente colidente com a sua em determinada classe ou
para determinados produtos ou servigos. Ocorre também quando o titular anterior autoriza expressamente
0 registro ao requerente do pedido de uma marca posterior por esta pertencer a0 mesmo grupo econémico.

15 A carta de consentimento ¢ igualmente um “consentimento” do titular da marca anterior em favor do
registro de uma marca posterior supostamente colidente.
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autorizacgdo ao registro manifestada pelo titular do direito anterior, ainda que se trate de
marcas idénticas, desde que os produtos ou servicos ndo sejam idénticos”. Tal
entendimento perdurou durante quase quinze anos.

Ap0s longos debates que precederam a Resolucdo INPI/PR n° 260 de 2010, que
instituiu as Novas Diretrizes de Marcas, o INPI, sob recomendacéo de sua Procuradoria
Federal Especializada,'® decidiu ndo mais aceitar os referidos acordos por serem
considerados “absolutamente ilegais” ao estabelecerem a possibilidade da convivéncia
de marcas idénticas de titulares distintos.

As atuais Diretrizes — Resolugdo INPI/PR n°® 28/2013 — silenciaram sobre o
assunto, até que dois anos mais tarde, o Parecer Técnico INPI/CPAPD n° 001/2012, de
30 de maio de 2012 veio dar solucdo a polémica, que gerava inseguranca juridica para
0s usuarios do sistema de marcas, mudando mais uma vez o entendimento!’.

Atualmente, os examinadores de marcas, tanto na fase de pedido como na fase
de recurso ou nulidade, ndo estdo obrigados a acatar a manifestacao do titular do direito
anterior, servindo o acordo de coexisténcia, a expressa autorizacao para registro ou a
carta de consentimento apenas como elementos de subsidio para a formacgdo da

conviccdo do examinador e eventual afastamento do impedimento ao registro. Nos

termos do Parecer que dispde sobre Acordos de Convivéncia:

Se, diante da existéncia de tais acordos, o INPI, ainda assim, julgar
invidvel o convivio entre os sinais em analise, em razdo dos produtos
ou servicos em conflito, ou em virtude da constituicdo dos sinais em
exame, podera formular exigéncia ao requerente ou ao detentor do
direito anterior a fim de que se restrinja 0 escopo da protecdo
pretendida, de maneira a afastar, de modo suficiente, o risco de
confusdo ou associacdo entre os sinais em questdo. Tal exigéncia
poderd, inclusive, ser formulada em relacdo ao proprio sinal
pretendido como marca, apenas quando a retirada de um
determinado elemento marcario for possivel e propiciar suficiente
distdncia quanto a marca anteriormente registrada, segundo a

116 posicionamento firmado junto ao processo n® 52400.002532/02.

17 Comissdo Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Analise de Marcas-
Portaria INPI/PR n° 700/11.
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inteligéncia descrito no art.165, paragrafo Gnico, da LPI (grifo nosso)
(INPI, 2012).

Como visto, o parecer permite a retirada de um elemento marcario se este for
possivel. Pelo que se sabe, ap6s protocolado o pedido, 0 mesmo ndo mais pode ser
modificado, apenas suprimidos alguns elementos considerados irregistrveis, como no
caso de uma marca que € composta por um sinal registravel acrescida de um slogan que
caracteriza uma expressdo de propaganda.’'® Acredita-se que essa “retirada de um
determinado elemento marcario” refere-se a limitacdo de determinados produtos ou
servigos inicialmente requeridos no pedido (INPI, 2012).

E preciso chamar atencdo para o fato de que a homologacdo dos acordos de
convivéncia ndo encontra previsdo em lei, ou seja, o artigo 124, XIX, veda a
“reproducdo ou imitacdo de marca alheia registrada suscetivel de causar confusdo ou
associacdo”, ndo abrindo qualquer excludente para afastar a aplicacio da norma.
Portanto, o que ira permitir a convivéncia entre os sinais supostamente conflitantes € a
suscetibilidade de causar ou ndo confusdo ou associacdo. SO isso importa. Descartada a
confusdo ou associagdo, ndo € preciso um “acordo de convivéncia” para que a marca
posterior possa subsistir. Havendo confusdo ou associacao, o acordo ndo terad o condao
de afastar automaticamente a aplicagdo da norma.

Neste sentido, pode-se extrair que o acordo de convivéncia serve tdo somente
para facilitar ao examinador a tomar uma posicdo em caso de duvida. A titulo de
exemplo, pode-se citar o caso no qual o examinador, ao analisar dois sinais em cotejo,
fique em davida quanto a possibilidade de confusdo ou associacdo. Neste caso, 0 acordo
de convivéncia seria um elemento a favor da coexisténcia entre os sinais, permitindo

gue o examinador possa com mais brevidade resolver a questdo. Nada mais que isso.

118 Na prética, o examinador da primeira instancia, ao constatar uma expressdo de propaganda, indefere o
pedido. Se o titular interpor um recurso e concordar com a retirada da expressao considerada irregistravel,
apos exigéncia formulada em segunda instancia administrativa, desde que j& ndo possua uma marca
idéntica, o pedido pode ser modificado, apds o recurso com a supressao desse elemento para que possa ser
deferido.
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Quanto a aplicabilidade e a eficacia de tais acordos de coexisténcia, pode se
afirmar que as propensfes a tal procedimento podem variar segundo a norma legal
invocada.

Assim, passa-se a analisar a possibilidade da incidéncia dos acordos de
convivéncia, cartas de consentimento ou expressa autorizagdo nos conflitos que
envolvem as proibi¢es que séo objeto deste estudo: os incisos V, XIX e XXIII do
artigo 124 e o artigo 126, da LP1/96.

O primeiro conflito a ser analisado é o do artigo 124, V, da LPI, que se refere ao
confronto entre a protecdo da marca e dos nomes empresarias e titulos de
estabelecimentos, ou seja, a proibicdo de se “reproduzir ou imitar elemento
caracteristico ou diferenciador de titulo de estabelecimento ou nome de empresa de
terceiros, suscetivel de causar confusédo ou associacdo (grifo nosso) com estes sinais
distintivos” (INPI, 2013).

Em principio, necessario se faz esclarecer que a marca destina-se a identificar
produtos, mercadorias ou servicos e € registrada junto ao INPI, enquanto que o nome
empresarial identifica a prépria empresa, diferenciando suas atividades das demais
existentes no comércio, sendo necessario 0 arquivamento dos atos constitutivos da
mesma junto ao Registro do Comércio.

Segundo as Diretrizes de Analise de Marcas, o titulo de estabelecimento ou nome
de empresa, enquanto tal, ndo é passivel de registro como marca. Contudo, os elementos
de fantasia contidos no bojo de titulos de estabelecimentos ou de nomes de empresa sdo
passiveis de registro como marca, desde que observadas as condi¢cdes de validade do
registro impostas pela lei (INPI, 2012).

O INPI néo realiza uma busca de oficio de direitos anteriores relativos a nomes

empresariais e titulos de estabelecimentos, tendo em vista que ndo ha uma interligacéo
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entre o banco de dados deste Instituto e o das juntas comerciais de cada Estado da
Federacéo. O titular de um desses direitos que se sentir prejudicado deve se manifestar,
a época oportuna, em sede de oposic&o e/ou de nulidade de marca. ***

Cumpre aqui destacar que a norma legal do inciso V ndo pode ser invocada
como matéria de defesa, 0 que normalmente acontece quando o titular do pedido de
marca tem seu pedido negado. Em sede de recurso, ocorre com frequéncia a situagdo em
que o titular do pedido negado apelar pela reforma da decisdo de indeferimento
fundamentando-se no uso anterior do sinal como marca em seu nome empresarial ou
titulo de estabelecimento. Perdido o prazo oportuno para a oposicdo, resta ao titular do
direito anterior, se ainda houver prazo legal, interpor um pedido de nulidade de registro.
Do contrério, perdera o direito ao registro no INPI, pois como diz o antigo bordéao
juridico, “o direito ndo socorre a quem dorme”.

Sabe-se também que a lei ndo condiciona o empresario titular do direito anterior
de um desses sinais distintivos da atividade empresarial a efetuar um pedido de registro
de marca no INPI. Ele pode simplesmente dispensar o registro de marca e impedir que
um terceiro se utilize do sinal que, no banco de dados do INPI, esta livre, ou seja, ndo
ha registro anterior como marca. Assim, um nome empresarial registrado na Junta
Comercial de Sergipe, que sé tem efeito territorial regional, ou seja, no Estado onde se
encontra registrado, pode, em principio, impedir um pedido ou derrubar um registro de
marca que conta com protecdo em todo o territdrio nacional.

No exame de registrabilidade de sinais constituidos por elementos de fantasia
integrantes de titulos de estabelecimentos ou de nomes de empresas sera observado se o

requerente € o titular do nome empresarial ou do titulo de estabelecimento no qual esta

190 prazo para a interposicdo de um procedimento de oposicdo é de 60 dias a contar da publicagdo do
pedido (Artigo158,8 1° da Lei 9.279/96.) e o prazo para interpor um processo administrativo de nulidade
é de 180 dias a contar da data de expedicdo do certificado de registro (art. 169)(INPI, 2013).
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inserida a marca pretendida; se o elemento integrante desse titulo ou nome de empresa é
distintivo e se a marca € distintiva e licita (INPI, 2012).

Segundo os procedimentos firmados nas Diretrizes, na andlise de colidéncia
referente ao inciso V, resultante da impugnacdo por terceiros, o examinador do INPI
observara a quem primeiro foi concedida protecdo do titulo de estabelecimento ou nome
de empresa; o grau de confundibilidade dos elementos, em face de suas proprias
constituicbes e em vista das atividades sociais desenvolvidas pelas partes interessadas
(INPI, 2012). Se os titulares desses sinais possuirem atividades distintas, provavelmente
seré descartada a confusdo ou a associagdo, devendo o INPI deferir o pedido de registro.

Havendo possibilidade de confuséo ou associagéo indevida entre os elementos,
se a prioridade militar em favor do requerente do registro da marca, a impugnagao seré
rejeitada; se mostrar-se em favor do impugnante e existir possibilidade de confusdo ou
associacao de qualquer natureza, a impugnacdo sera acatada; se a marca posterior for
mera variacdo de outra ja registrada, a impugnacdo sera rejeitada; se a marca pretendida
for depositada anteriormente a constituicdo do titulo de estabelecimento ou nome de
empresa do impugnante, a impugnacao sera rejeitada, ainda que o depositante da marca
ndo seja titular de nome de empresa ou titulo de estabelecimento que contenha o sinal
requerido como marca (INPI, 2012); por fim, se ambas as partes forem legitimadas a
requerer registro para a marca no ato do depoésito, segundo o entendimento das
Diretrizes de Anélise de Marcas atualizadas em 11/12/2012, a deciséo seré favoravel a
parte que primeiro obteve a protecdo do titulo de estabelecimento ou nome de empresa.

Ocorre que, o Parecer Normativo AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI n° 0005/2013,
que tratou da colidéncia entre marca e nome empresarial, concedeu outro tratamento a
questdo. Se o requerente do pedido tiver igualmente a marca presente em seu nome

empresarial, ainda que posterior, 0 mesmo tera preferéncia ao registro caso seja o
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primeiro a depositar o pedido (grifo nosso), ressalvados certos casos. Nestes termos,
transcreve-se o Parecer Normativo AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI n° 0005/2013,

publicado na Revista Eletronica da Propriedade Industrial n® 2222 de 06/08/2013,

1° - Se duas sociedades, impugnada e impugnante, possuirem na
composicdo do seu nome empresarial o sinal marcario em discussao,
seria garantido o direito de propriedade industrial enquanto marca para
0 que primeiro vier ao INPI, ressalvados os casos, em procedimento
de Oposicdo, que se caracterize o art. 129, § 1°, da LPI, quando
demonstrado o pré-uso do sinal também como marca de
produto/servigo. Assim seria o pedido de registro indeferido com base
no 124, inciso V, C/C 129, §1°, da LPI, condicionado ao deposito do
pedido do registro em nome da impugnante.

2° - Se a requerente do pedido de registro ndo possuir o sinal marcario
na composicdo do seu nome empresarial, somente aplicariamos o
artigo 124, inciso V, da LPI, se a impugnante comprovar 0 exercicio
efetivo da atividade requerida no INPI ou similar, de forma a
caracterizar a confusdo ou associacdo do sinal requerido,
acompanhados de elementos de convic¢do capazes de demonstrar a
real eminéncia de ocorrer a eventual concorréncia desleal; e

3° - Caso 0 impugnante seja uma empresa estrangeira adotariamos os
mesmos procedimentos, acrescidos da exigéncia de comprovagdo de
atuacdo no mercado nacional, seja por meio de importacdo, seja por
meio da midia, de forma a caracterizar a confusdo ou associacdo do
sinal requerido previsto para a aplicacdo da norma legal (INPI, 2013).

Neste sentido, percebe-se que o novo entendimento privilegia, a0 menos
relativamente, o registro de marca em detrimento do registro anterior de nome
empresarial.

Ao se vislumbrar a possibilidade de uma mediacgéo envolvendo o conflito entre
marca e nome empresarial ou entre marca e titulo de estabelecimento, conclui-se que o0s
mesmos sdo propensos a mediacao, tendo em vista que um titular de pedido de registro
de marca pode firmar um acordo de convivéncia com o titular de um nome empresarial
que ndo deseja registrar como marca o elemento fantasia de seu nome empresarial ou do
seu titulo de estabelecimento, embora queira continuar utilizando este sinal apenas no
ambito territorial de um determinado Estado da Federacao.

Se as partes pretendem dividir o mercado, desistindo uma delas de efetuar o
registro no INPI, o acordo provavelmente sera acatado, exceto se o sinal violar outro

tipo de dispositivo de lei. No caso de o sinal estar desembaracado, ndo incidindo em



88

qualquer outra normal legal, uma das partes terd o registro da marca e a outra apenas o
uso do sinal idéntico ou similar a marca como nome empresarial ou titulo de
estabelecimento em determinada &rea, o que € perfeitamente vidvel, pois a prote¢do do
nome empresarial é limitada regionalmente.

Neste sentido é a decisdo do TRF 22 Regido:

APELACAO CIVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
COLIDENCIA DE MARCA COM NOME COMERCIAL -
CONFUSAO - NAO OCORRENCIA - DISPARIDADE ENTRE O
NOME COMERCIAL E A MARCA - PEDIDO DE NULIDADE
REFERENTE A TERMO QUE NAO COMPOE A MARCA DE
TITULARIDADE DA EMPRESA RE - EXISTENCIA NOS AUTOS
DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS EMPRESAS TRADUZINDO
A POSSIBILIDADE DE COEXISTENCIA ENTRE OS SIGNOS EM
COTEJO. 1- A lide consiste em decidir se ha possibilidade de
confusdo na coexisténcia do nome comercial da empresa-autora,
QUINTA GERACAO LTDA., com a marca nominativa "5
GERACAQ", classe 25:10-20-30, registro n° 817.620.478, de
titularidade da segunda ré, ROSE MARI NEGRAO ME; 2- Embora a
empresa-ré, ROSE MARI NEGRAO ME., venha utilizando a
expressdo "5* GERACAQ", o pedido da empresa-autora ndo foi o de
impedir que a ré utilizasse a dita expressio (52 GERACAO), mas sim
"QUINTA GERACAO" (grafado por extenso) que, inclusive, ndo é a
marca da ré, nem tampouco o termo que vem sendo utilizado por ela;
3- As préprias empresas em litigio acordaram nos autos estabelecendo
critérios de convivéncia entre a expressio "5* GERACAOQ" e
"QUINTA GERACAOQ", pactuando, inclusive, termo de
compromisso, o que traduz a possibilidade de convivéncia entre os
signos em cotejo; 4- Recurso conhecido e improvido (grifo nosso).
(TRF 2. AC — APELACAO CIVEL 300827. Processo n°
199951010209651 RJ. Primeira Turma Especializada. DJU em
30.05.2008.P.583.Rel. Desemb. Fed. Abel Gomes).

Vale ressaltar que todos esses conflitos supracitados igualmente podem ser
resolvidos fora do ambito administrativo, ou seja, antes do conflito chegar a esfera
administrativa ou depois que o INPI tenha emitido uma decis&o final a respeito do caso.
Ademais, as negociacfes podem ser feitas diretamente entre as partes e seus advogados,
com a presenca ou ndo de um mediador.

O segundo tipo de conflito ocorre entre dois sinais marcarios, sendo um deles
uma marca registrada e o outro um pedido de marca em fase de analise. Esse conflito
tem como proibi¢do a norma contida no artigo 124, XIX, da LPI, que veda terceiros de

requererem sinais que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, ainda que com
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acréscimo, marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servigo
idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associacdo com
marca alheia (grifo nosso).

Neste caso, trata-se do conflito entre duas marcas, uma anterior registrada e
outra, em fase de pedido. E neste item que o requisito do risco de confusdo ou
associagdo torna-se mais significante. O INPI ndo pode permitir a convivéncia entre
sinais que causem confusdo ou associacdo, pois ao longo dos anos de atuacdo do ente
administrativo, adotou-se o procedimento de ndo se abster de apreciar 0s possiveis
conflitos de interesses privados na area de marcas, 0 que é corroborado com as antigas
legislagdes desde a primeira Lei de Marcas (Decreto 2.682 de 23 de outubro de 1875),

passagem que merece ser reproduzida:

Quando duas ou mais marcas identicas de individuos differentes forem
levadas ao registro do Tribunal ou Conservatoria do Commercio,
prevalecerd a marca que tenha posse mais antiga, ou, nenhuma tendo
posse, aquella que tiver prioridade na apresentacdo (art. 4°); se todas,
porém, forem ao mesmo tempo apresentadas, ndo serdo registradas
sendo depois de alteradas (BRASIL, 1875).

Assim também dispunha o Decreto n° 3.346 de 14 de outubro de 1887, que
estabelecia regras para o registro de marcas de fabrica e de comércio; o Cddigo da
Propriedade Industrial - CPI de 1923 (Regulamento do Decreto n° 16.264, de 19 de
dezembro de 1923), o CPI de 1945 (Decreto n° 7.903 de 27 de agosto de 1945) e o CPI
de 1969 (Decreto lei 1.005) que, além de proibir a reproducédo e a imitacdo de marcas
alheias anteriormente registradas para identificar produtos/servicos idénticos ou
semelhantes que possibilitasse erro, davida ou confusdo, estabelecia no exame técnico
preliminar a obrigacdo de se verificar a ocorréncia de qualquer infracdo, inclusive de

“anterioridades”. *?°

1200 artigo 100 do Decreto n° 1.005 de 21 de outubro de 1969 assim dispunha: “Quando o parecer for
designatdrio, o técnico indicara as anterioridades ou as colidéncias que forem encontradas, assim como
outras razdes que o levaram a considerar irregistravel o pedido”. (art.100§ 1°, CP1/69)
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O Coadigo da Propriedade Industrial (Lei n® 5.772 de 1971), que precedeu a Lei
de Propriedade Industrial vigente, deixava claro esse comando em dois artigos: o artigo
64, prescrevendo o que poderia ser registravel como marca, dentre eles “quaisquer
outros sinais distintivos que ndo apresentassem anterioridades ou colidéncias com
registros ja existentes” e o artigo 79, referente a0 exame do pedido de registro: “O
exame verificara se o pedido esta de acordo com as prescri¢ces legais, tecnicamente
bem definido e se ndo ha anterioridades ou colidéncias”.

Na atual lei n® 9.279/96, o INPI continua realizando uma busca de oficio em seu
banco de dados a fim de verificar se ha registros marcérios anteriores impeditivos ao
pedido de registro de uma marca. Portanto, caso um acordo seja firmado entre as partes,
o resultado de um processo de mediacdo s6 podera ser acatado pelo INPI se as marcas
em cotejo, apds seguirem esses critérios, ndo apresentarem risco de confusdo ou
associacao, pois 0 acordo de convivéncia ndo constitui excludente automatica do inciso
XIX, do artigo 124, da LPI.

Embora o TRF 22 Regido tenha se mostrado a favor desses acordos, a permisséo
da convivéncia fundamenta-se sempre na inexisténcia de risco de confusdo. E o que
comprova a decisdo sobre o acordo de coexisténcia entre as marcas CARTER'S e

CARTIER no julgado que se segue:

REMESSA NECESSARIA — PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA — COLIDENCIA —
CONCORDANCIA DO TITULAR DO DIREITO ANTERIOR —
POSSIBILIDADE COM RESTRICOES. 1. A empresa detentora do
registro da marca preexistente CARTIER, que gerou o impedimento
por parte do INPI, manifestou a concordancia com o uso de marca
semelhante, ndo havendo dbice legal para que ambas ajustem o uso
simultdneo, nem que o Judicidrio ou o INPI se oponham ao
acordo, desde que ndo haja confusdo ou prejuizo para o0s
consumidores.(grifo nosso) 2. Precedentes desta Corte e do TFR. 3. O
pedido de depdsito foi para a marca CARTER'S na classe 25, de
forma genérica, o que engloba todos os itens, mas nos consentimentos
ora juntados, ha autorizagdo tdo-sd para a classe 25.10, o que deveria
ter sido ressaltado na sentenca, para que ndo haja a colidéncia e
confusdo entre as marcas. 4. Remessa provida para permitir o registro
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da marca CARTER'S td0-s6 na classe 25.10, para artigos de vestuarios
para criancas e bebés. (TRF 2. 12 Turma Especializada. Remessa Ex-
officio em Apelagéo Civel. Processo n° 199902010366912 RJ. 182
Vara Federal. Rel. Desemb.Federal Aluisio de Castro Gongalves.
14.09.2005. DJU em 30.09.2005).

Neste sentido, também foi o entendimento do TRF 22 Regido no julgamento do

conflito entre as marcas ELF e ELFTEX:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. REGISTRO. As marcas
ELF e ELFTEX ja coexistem no mercado internacional, sem risco de
induzir o consumidor em erro ou confuséo (grifo nosso). O mesmo
podera ocorrer no Brasil, tendo em vista 0 acordo celebrado entre os
fabricantes dos produtos assinalados pelas referidas marcas que se
destinam a consumidores esclarecidos industriais ou cientistas.
Insubsisténcia dos motivos alegados para o indeferimento do registro
(TRF 2. AC — APELACAO CIVEL. Processo n° 9002004290. RJ. 3?
Turma. Rel. Desemb. Fed. Ney Valadares. DJU em 11.02.1992).

Como se percebe, a regulacdo da protecdo aos interesses privados sempre foi a

ténica das legislacbes marcarias brasileiras. No entanto, existem opinides contrarias

que, inclusive, encontram a justificativa na propria lei. Segundo Leonardos (1997, p.7-

8),

E a antiga questdo que se coloca, face a suposta possibilidade de
confusdo para os consumidores, de saber se a proibicdo de se registrar
marca semelhante a de terceiro traduz um principio de ordem publica
e, portanto, insuscetivel de rendncia ou se o interesse predominante é
de ordem particular.

Essa questdo, na vigéncia da Lei 9.279/96 esta resolvida em seu artigo
199 que estabeleceu que nos crimes contra registro de marca (art.189)
somente se procede mediante queixa, tendo ficado a agdo penal
publica relegada aos crimes contra as armas, brasdes ou distintivos
oficiais (art. 191). Se o interesse predominante fosse o publico e ndo o
particular, a acdo penal teria que ser a publica.

Mas o legislador assim ndo entendeu e, me parece, com razdo, pois a
protecdo aos consumidores através da legislagdo marcéria nunca foi
eficiente em lugar algum do mundo, tendo servido apenas para
aumentar a burocracia necessaria a viabilizagdo dos negécios. Além
disso, as leis de propriedade industrial mais liberais tém correspondido
as leis especificas de protecdo aos consumidores mais rigorosas, de
modo a se reprimir apenas 0s atos comprovadamente abusivos
evitando-se, assim, as restricdes desnecessarias a liberdade comercial
(LEONARDOS, 1997, p.7-8).

Tal posicionamento entende que o INPI ndo deveria intervir nos feitos onde

esteja em jogo apenas interesses privados, devendo um eventual acordo firmado entre as

partes, seja ele na esfera administrativa ou na judicial, ser acatado de plano,

prevalecendo a vontade das partes.
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A pergunta que os defensores desse entendimento se fazem é: se o proprio
detentor da marca anterior ndo vé conflito no pedido de registro posterior, por que o
INPI deveria agir de modo diverso? Desse modo, as consequéncias decorrentes da
confusdo ou associacdo entre marcas que poderiam induzir o publico consumidor em
erro ficariam a cargo do proprio mercado, implicando em reflexos econémicos e ndo
juridicos. O consumidor que se sentisse lesado por diferencas de qualidade no produto,
deixaria de compra-lo e os prejuizos seriam sofridos pelos préprios empresarios que
acordaram a coexisténcia de suas marcas.

Outra observacao feita por Leonardos (1997, p.8), neste sentido, é a de que ndo
caberia ao INPI recusar, em qualquer instancia administrativa, a desisténcia de qualquer
peticdo, “criando um processo administrativo publico em suas Diretrizes de Analise de
Marcas sem previsdo legal para tanto”, pois a desisténcia “demonstra de forma
irrefutdvel a auséncia de legitimo interesse sem o qual ndo pode continuar a agir a
administracdo publica”.

Na esfera judicial, a jurisprudéncia do extinto Tribunal Federal de Recursos
havia se firmado no sentido de que o INPI deveria intervir nos feitos que ndo havia
proposto, entretanto, na qualidade de assistente da parte com cujo posicionamento

concorde, uma vez que o registro de marca pertence ao titular e ndo a Administracao.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. NULIDADE DO
REGISTRO DE MARCA. INPI E O LITISCONSORCIO PASSIVO.
Embora o registro de marca se consubstancie num ato administrativo
praticado pelo INPI, o direito ali contido pertence ao titular da
marca e ndo & Administracéo; descabe ao INPI defender o registro,
nos seus efeitos patrimoniais, mas apenas na sua forma, na
observancia das formalidades legais, aspecto estranho a lide. Excluséo
do INPI da lide como litisconsorcio passivo. Deu-se provimento ao
recurso voluntéario (grifo nosso)(TFR-5¢ Turma, Apelagdo Civel n°
70.069-RJ, Rel. Min. Sebastido Alves dos Reis, j. 05.05.82, v.u., DJ
03.06.82).

Como bem conclui Souza (2013), uma vez proposta acdo judicial por particular

interessado contra particular titular de um registro de marca, com objetivo de declarar-
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Ihes a nulidade, deve o INPI intervir no feito, conforme determina a Lei da Propriedade

Industrial, nos seus artigos 57, 118 e 175.

Se, no transcurso do processo, autor e réu entabulam acordo,
pleiteando a desisténcia da acdo, a autarquia federal deve ser ouvida e
pode, caso entenda pela procedéncia da nulidade, dar prosseguimento
ao processo, na linha do que ja previa o artigo 332, § 2°, do Cédigo de
Processo Civil de 1939, cujas razdes permanecem atuais, a vista da
intervencdo estatal como interesse da sociedade, da livre concorréncia
e do desenvolvimento econdmico e tecnolégico do Pais, bem como
para preservacdo da seguranca do sistema de protecdo conferido pelos
bens de propriedade industrial (SOUZA, 2013).

O terceiro conflito surge entre um pedido de marca em tramitacdo com uma
marca anterior ndo registrada no Brasil que ndo seja notoriamente conhecida, cuja
protecdo encontra amparo na norma do artigo 124, inciso XXIII. Tal proibicdo segue o
mesmo raciocinio no que diz respeito ao risco de confusdo apontado nas normas
anteriores dos incisos V e XIX do artigo 124, da LPI.

O inciso XXIII veda o registro de sinal que imite ou reproduza, no todo ou em
parte, marca que o requerente do pedido de registro de marca ndo poderia desconhecer
em razdo de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territorio
nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure
reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou servico
idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou associacdo (grifo
nosso) com aquela marca alheia.

Segundo as Diretrizes (INPI, 2012), a norma teria aplicabilidade para o registro
de sinal que imitasse ou reproduzisse marca registrada no exterior, ndo notoriamente
conhecida, nos termos do art. 6 bis da Convencdo da Unido de Paris — CUP, que o
requerente evidentemente ndo poderia desconhecer, em razéo de atuar em segmento de
mercado idéntico, semelhante ou afim, ou em razdo de ter havido uma relacdo
empresarial entre as partes, seja de natureza juridica, contratual ou de qualquer outra

forma.
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BARBOSA (2007), em estudo sobre as implica¢des juridicas da norma do inciso
XXI1I esclarece que:

Ao contrario da marca que é tangenciada no artigo 126, a LPI adotou a
presuncdo de que o titular do signo que explora servico ou produto
deve conhecer seu mercado. O disposto no artigo 124, XXIII,
obviamente deve ser interpretado conforme o principio da
especialidade , e, sabendo que a lei presume o conhecimento da marca
de outrem, este, por obvio, se da dentro do mesmo nicho — ou similar
— do verdadeiro titular do signo. Destarte, ndo é preciso que a marca
alheia seja registrada, ou mesmo famosa, mas apenas razoavelmente
conhecida e, mesmo assim, resultara em oObice ao registro da marca
mais nova; desde que a antiga esteja no ramo da mais iterativa
(BARBOSA, 2007).

As Diretrizes (INPI, 2012) reforcam que a norma legal contida no inciso XXIII
do art. 124 da LPI néo sera aplicada de oficio, uma vez que a busca de anterioridades é
feita somente entre marcas registradas. Essa norma também nédo sera empregada para as
marcas registradas no Brasil, pois neste caso, aponta-se a horma estabelecida no inciso
XIX do art. 124 da LPI (INPI, 2012).

A aplicacdo da norma supracitada estd condicionada a presenca dos seguintes
pressupostos cumulativamente: a marca objeto do pedido de registro deve reproduzir ou
imitar a marca anterior; os produtos ou servicos a serem distinguidos pelo sinal
requerido como marca devem ser idénticos, semelhantes ou afins aqueles indicados pela
marca requerida e suscetiveis de causar confusdo ou associacdo indevida com essa
marca e, por fim, o requerente do pedido de registro, em razdo da sua atividade
empresarial, ndo poderia desconhecer a existéncia anterior da marca. Ja o titular da
marca para a qual se reivindica a protecdo deve estar sediado ou domiciliado no Brasil
ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de
tratamento; deve ter comprovado a protecdo da marca em pais com o qual o Brasil
mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, em data anterior ao
depdsito, no Brasil, do pedido de registro ou do registro da marca por ele impugnado;

deve ter apresentado elementos de prova suficientes a evidenciar que o requerente do
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pedido de registro, no ato do depésito, no Brasil, ndo poderia, em razdo da sua atividade
empresarial, desconhecer a existéncia daquela marca; deve ter efetuado o depoésito do
pedido de registro da marca no Brasil, junto ao INPI, com observancia do prazo legal de
60 dias, contados da data da impugnacéo por ele oferecida ao pedido de registro (INPI,
2012). 1%

Como ndo se trata de norma aplicada de oficio pelo INPI, o conflito resultante
dessa situacdo pode ser resolvido por uma mediagé@o nos casos em que o titular da marca
contestada licencia sua marca ao requerente do pedido da marca nacional ou concorda
que este requerente utilize sua marca no Brasil, pois ndo tem intencdo de explora-la
neste mercado, retirando uma eventual oposi¢do fundamentada nesta norma. Como o
direito de marcas encontra limites no Principio da Territorialidade, como j& abordado, é
perfeitamente possivel a convivéncia de marcas iguais, no exterior e no Brasil.

O quarto tipo de conflito diz respeito a reproducdo de marca notoriamente
conhecida em seu ramo de atividade, que encontra protecdo especial no artigo 126 nos
termos do artigo 6 bis da CUP, independente de estar previamente depositada ou
registrada no Brasil.

No caso da marca notoriamente conhecida, que possui como caracteristicas um
alto grau de conhecimento pelo puablico consumidor, a excecdo ao principio da
territorialidade e a protecdo especial (MORO, 2003, p.104), pode-se vislumbrar uma
mediacgdo na seguinte situacdo: o titular de uma marca anterior notoriamente conhecida
ndo registrada no Brasil, mas registrada no exterior, pode se opor ao requerente do
pedido de marca posterior reproduzida ou imitada e esta desistir do pedido de registro e
optar em firmar um acordo de licenciamento de uso da marca, que podera ser averbado

no INPI para produzir efeitos perante terceiros.

121 Artigo 158, § 2°, Lei 9.279/96.
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Esse contrato de licenca permitird que um terceiro explore a marca tirando
proveito dos investimentos realizados ao longo dos anos pelo titular da marca em troca
do pagamento de royalties, além de poder ser investido pelo titular da marca
notoriamente conhecida de poderes para agir em defesa da marca. *# J4 o titular da
marca notoriamente conhecida podera expandir seus negécios licenciando o uso de sua
marca para terceiros em troca de vantagens economicas.

Apresentadas essas quatro situacoes e filtrando as violagGes a um direito de
marca decorrentes das “proibi¢des relativas”, chega-se a conclusdo de que o campo da
mediacdo administrativa de marcas é restrito. Descartando o INPI o risco de confuséo
ou associacdo entre os sinais em cotejo, concordard com a convivéncia das marcas,
sendo o0 acordo entre as partes totalmente irrelevante para a tomada dessa decisdo. Por
outro lado, o acordo que apresentar risco de confusdo ou associacdo obviamente que
pode ser até realizado com base na autonomia da vontade das partes. No entanto, tera
validade somente inter partes, sem atingir terceiros e nao sera homologado pela
autarquia.

Assim, os efeitos da mediagdo serdo positivos nas seguintes situagdes. A
primeira é quando a norma ndo pode ser aplicada de oficio pelo INPI como acontece
nos casos dos incisos V e XXIII do artigo 124, da LPI, quando o 6rgdo s6 tomara
conhecimento do conflito quando provocado. *?* Havendo apenas um registro no banco
de dados do INPI, ndo havera conflito.

Em outros termos, trata-se do acordo celebrado entre um titular de marca

registrada e um titular de nome empresarial que ndo queira registrar o elemento

122 Artigo 139, paréagrafo Gnico, da Lei 9.279/96.

123 Note-se que o Artigo 126, § 2°, da Lei 9.279/96 permite a aplicagio da norma de oficio. No entanto, a
pratica ndo é comum, pois, neste caso, 0 examinador de marcas indeferiria 0 pedido com base em sua
prépria convicgdo, dispensando as provas de notoriedade da marca no Brasil, que deveria ser apresentada
pelo titular da marca. Tal decisdo poderia ser questionavel, inclusive judicialmente.
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fantasioso de seu nome de empresa ou titulo de estabelecimento como marca, limitando-
se a utilizar seu sinal distintivo em determinado Estado da Federagdo onde possui 0
registro na Junta Comercial respectiva. A mesma conclusdo se chega no caso de um
titular de uma marca no exterior, notoriamente conhecida ou ndo que desista de exploréa-
la no Brasil.

Outra hipotese é quando o acordo rende como frutos um contrato, seja ele de
licenciamento ou de cessdo de marca, situacdo em que o INPI deverd acatar a vontade
das partes averbando este contrato se este estiver em conformidade com lei e
produzindo efeitos erga omnes. Ademais, € preciso lembrar que tudo que foi aqui
exposto pode ser resolvido em uma mediacdo privada, sem qualquer envolvimento
necessario da Autarquia, produzindo os mesmos efeitos quando de acordo com a lei.

Vistas essas hipoteses restritas em que a mediacdo encontra guarida, pergunta-
se: a mediagdo em marcas no Brasil no ambito administrativo do INPI poderia trazer
alguma vantagem aos usuérios do sistema de marcas? As experiéncias existentes em
outros paises teriam o mesmo fundamento para que se reproduzissem tais modelos no
Brasil?

Para responder a esses questionamentos, passa-se ao Capitulo 3, onde sera
analisado o modelo adotado pelo INPlI em carater comparativo com algumas
experiéncias de mediagdo em marcas implantadas, em &mbito administrativo, nos
Orgéos publicos concedentes de registros de marcas do Reino Unido, Portugal e Uni&o

Europeia.
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3 Os procedimentos de mediagcdo em marcas na esfera administrativa no direito
comparado

A mediacdo em marcas (ou seus mecanismos derivados) ndo é uma novidade
para organismos publicos ou privados de resolucéo de controvérsias internacionalmente
conceituados. Algumas instituicdes sdo especificas nesta matéria como sao 0s casos do
Centro de Mediacéo e Arbitragem da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual —
OMPI'***, da American Intellectual Property Law Association — AIPLA, da
International Trademark Association — INTA e da Associacao Brasileira da Propriedade
Intelectual — ABPI. Outros érgdos ndo sdo especializados em propriedade intelectual,
mas igualmente oferecem o servico como a Chambre de Commerce Internationale —
CCl, a London Court of Arbitration, a Camara de Comeércio Brasil-Canada, entre
outros.

Ha instituicbes que promovem treinamentos especificos para formar mediadores
na area de marcas e propriedade intelectual em geral como o Centre for Effective
Dispute Resolution — CEDR *®, o Chartered Institute of Arbitrators — CIARB *?°, além
da International Trademark Association - INTA e a Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual — OMPI.

Em ambito administrativo, o servigo de mediagdo em marcas ainda ¢ um assunto

124 A OMPI é uma agéncia especializada da ONU, criada em 1967, com sede em Genebra. A OMPI
administra mais de 20 tratados relacionados com a propriedade intelectual, fornece assisténcia técnica aos
paises em desenvolvimento, retne e difunde informagdes sobre a propriedade intelectual, e mantém
servigos que facilitam a obtencéo de protecdo das invengdes, das marcas de fabrica ou de comércio e dos
desenhos ou modelos industriais, promove também outros tipos de cooperagdo administrativa entre 0s
Estados Membros e fornece servigos alternativos de resolucdo de conflitos através do seu Centro de
Arbitragem e de Mediagdo (OMPI, 2012).

125 O CEDR é um centro de mediacéo e métodos alternativos de solucdo de disputas. Foi criado em 1990,
em Londres, como uma organizacdo sem fins lucrativos com o apoio da Confederacdo Britanica de
Inddstria, dos principais escritérios de advocacia, de empresas e do setor pablico. E o primeiro centro de
treinamento de mediadores do mundo a oferecer acreditacdo internacional [traducdo nossa]. Fonte:
<http://www.cedr.com/about_us/> Acesso em 08 fev. 2014.

1260 CIARB é uma organizagdo sem fins lucrativos, sediada em Londres, encarregada da promogéo
global, facilitagdo e desenvolvimento de varias formas de resolugdo privada de conflitos e treinamento
profissional de arbitros e mediadores [tradugdo nossa]. Disponivel em: <http://www.ciarb.org/about/>
Acesso em 08 fev. 2014.
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pouco explorado, em que pese ser oferecido ha pelo menos uma década nos Orgaos
concedentes de direitos de marcas de alguns paises, sobretudo depois das
recomendacdes da Diretiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21
de maio de 2008 (UNIAO EUROPEIA, 2008). Esta Diretiva orienta os Estados
membros a implementar textos legais contemplando mecanismos de solucdo amigéavel
de controvérsias, medida que estimulou os paises a criarem servigos de media¢ao ou
similares na area de propriedade intelectual.

Como exposto na Introdugao deste trabalho, ap6és uma pesquisa exploratéria em
diversos Institutos europeus concedentes de registros de marcas, foram identificados
alguns casos que ofereciam um servigo de solugdo alternativa de disputas em marcas.

Assim, optou-se por investigar trés casos: a experiéncia do Intellectual Property
Office — IPO, Instituto concedente de direitos de propriedade intelectual do Reino Unido
da Gra-Bretanha e Irlanda do Norte (Reino Unido), por ser um pais cujo sistema
juridico é o da common law e que tradicionalmente adota a mediacdo e a arbitragem
como meios de solucdo de conflitos; a experiéncia da Oficina de Armonizacion del
Mercado Interior — OAMI '?, Instituto concedente de direitos de marcas, desenhos e
modelos comunitarios da Unido Europeia, pela peculiaridade de tratar direitos marcarios
supranacionais e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI de Portugal,
Instituto concedente de direitos de propriedade industrial, por ser um pais de tradicdo
romano-germanica.

No préximo sub-capitulo, relata-se de forma sucinta esses modelos de mediacédo

em marcas implantados na esfera administrativa. Tais modelos serdo divididos em

127 Utilizaremos a sigla OAMI, em espanhol, porque a sigla em portugués IHMI (Instituto de
Harmonizacdo do Mercado Interno) ndo é muito conhecida e pelo fato de esta agéncia europeia estar
sediada na Espanha, em Alicante. A OAMI foi fundada em 1994 e é responsavel pela concesséo de titulos
comunitarios de marcas, desenhos e modelos que, ao receberem a protecdo, tém validade em todo o
territdrio da Unido Europeia. Durante a tramitacdo do pedido de registro, se este for recusado em apenas
um dos 28 paises da UE, ndo recebera a protecdo, pois a marca comunitaria é considerada um titulo
unitario, restando ao requerente do pedido indeferido a alternativa de desmembrar seu pedido comunitério
em diversos pedidos nacionais (OAMI, 2012).
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topicos a fim de que o leitor possa comparar de forma mais facil as especificidades de
cada servico.
3.1 Algumas experiéncias de media¢éo em marcas em ambito administrativo

Nos topicos abaixo serdo apresentados os principais motivos pelos quais 0s
Institutos concedentes de registros de marcas do Reino Unido (Intellectual Property
Office — IPO), da Unido Europeia (Oficina de Armonizacion el Mercado Interior —
OAMI) e de Portugal (Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI) 2
decidiram implantar tal mecanismo, bem como a previsdo em lei para a mediagdo em
marcas, 0s sujeitos da mediacdo (mediabilidade subjetiva), a matéria mediavel
(mediabilidade objetiva), os mediadores, o procedimento de mediagdo e os resultados
apresentados até o presente momento.
3.1.1 Motivos

Em 1986, no Reino Unido, um relatério denominado Acess to Justice elaborado

f 12° jdentificou uma série de necessidades de

pelo magistrado britanico Lord Wol
reforma na Justica, entre elas a resolucao equitativa e rapida das controvérsias. O estudo
refletiu na criacdo das Regras de Procedimento Civil introduzidas em 1999 que
orientavam as cortes judiciais a estimular os mecanismos alternativos de disputas. A
mudanca aconteceu ndo somente no Poder Judiciario, mas nas instancias administrativas

como no Intellectual Property Office — IPO, escritorio de patentes e marcas do Reino

Unido.

For Trade Marks a new streamlined opposition procedure includes a
longer cooling off period, to allow parties to negotiate a settlement. A

128 Embora o caso de Portugal seja essencialmente sobre arbitragem resolvemos incluir este pais por
também oferecer um servico de media¢do em marcas.

1290 “Access to justice — final report” (“Acesso a Justiga, relatério final™) foi um relatério elaborado em
1996 pelo magistrado Lord Wolf que identificou os problemas e as necessidades emergenciais de se
reformar o sistema civil de justica visando uma maior agilidade processual e principalmente o acesso a
justica. Disponivel em:
<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dca.gov.uk/civil/final/contents.htm>Acesso em
30 jan.2014.


http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dca.gov.uk/civil/final/contents.htm%3eAcesso
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mediation service will further enhance these procedures as mediation
is a viable low cost alternative to litigation which is confidential,
unbiased and voluntary. It encourages swift settlement of disputes and
puts the parties involved in control, is less stressful and formal than a
court ¥ (1PO, 2013).

Nesta esteira, depois de um processo de modernizagdo dos servigos, que incluia
medidas como a extensdo do periodo de cooling-off ¥ e o fast track opposition
procedure™?, procedimento mais célere de oposicdo e com taxas mais acessiveis aos
pequenos e médios empresarios’®®, foi implementado o servico de mediacdo
administrado pelo IPO.

O servico, criado em 2006, encontra-se disponivel para a mediacdo em marcas,
patentes, desenhos industriais registrados e ndo registrados e copyright. Para estimular o
uso da mediacdo, o escritorio inglés firmou um acordo com a England High Court of

Justice %, As partes que optam pelo servico de mediacdo ganham um desconto que

130 para marcas, um novo procedimento simplificado de oposic&o inclui um periodo de reflexido mais
extenso, com o fim de permitir que as partes negociem um acordo. Um servico de mediag&o ira contribuir
ainda mais com esses procedimentos, uma vez que a media¢do é uma alternativa viavel e de baixo custo
para os litigios, sendo ela confidencial, imparcial e voluntaria. A mediagdo incentiva uma rapida
resolucdo de conflitos e coloca as partes no controle do processo, o que € menos formal e estressante do
que as cortes judiciais [traducdo nossa].

131 O cooling-off period é um lapso de tempo extra concedido a ambas as partes envolvidas em um
procedimento de oposicdo com o fim de incentiva-las a tentar uma negociacao e buscar por si proprias
uma solucédo para o conflito, sem a necessidade de continuar todo o processo legal. No IPO esse tempo é
de 9 meses, prorrogavel por igual periodo. Fonte:<http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-manage/t-enforce/t-
dispute/t-coolingoff.ntm> Acesso em 25 jan.2014.

1320 Fast Track Opposition Procedure (procedimento acelerado de oposicdo) é mais rapido e menos
oneroso do que o Standard, o procedimento padrdo de oposicdo. No entanto, s6 podem ser alegados como
fundamentos as proibicdes relativas constantes no Section 5 (1) e 5 (2) do Trade Mark Act 1994, que se
referem, respectivamente, a reproducdo de marca anterior idéntica para produtos ou servigos idénticos e
reproducdo de marca anterior semelhante para assinalar produtos e/ou servigos semelhantes ou idénticos
suscetiveis de causar confusao (IPO, 2013).

33 No Reino Unido, a competéncia para resolver litigios de propriedade intelectual é do Patents County
Court, criado em 1993 como uma sec¢do da High Court chamada de Chancery Division que se ocupa
igualmente de litigios relacionados ao comércio em geral. Atualmente o Patents County Court é chamado
de Intellectual Property Enterprise Court (REINO UNIDO, 2013).

340 juiz do Patent County Court — PCC ira perguntar as partes se elas foram advertidas sobre o uso dos
ADR - mecanismos alternativos de solucdo de disputas. Em certos casos, o PCC tem o poder de adiar o
julgamento do caso por um determinado periodo de tempo a fim de encorajar as partes ao uso dos ADR.
Uma recusa injustificada de mediacdo antes do inicio do processo judicial pode significar que a parte
inadimplente ndo ird recuperar seus custos com as taxas judiciarias. Para maiores informacGes consultar o
guia do PCC. Disponivel em: <http://www.ipo.gov.uk/resolvingipdisputes.pdf>Acesso em 13 fev. 2014,
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varia de 5% a 20% nas taxas de um litigio judicial caso a mediagcdo ndo tenha surtido
efeito e as partes necessitarem litigar nos tribunais. Com esse incentivo, a demanda pela
mediacdo aumentou e as préprias cortes judiciais indicam o procedimento como
alternativa (IPO, 2012). Note-se que a politica do escritorio inglés é de fomentar a
agilidade processual e estimular a negociagdo entre as partes, a fim de evitar um litigio
administrativo e, sobretudo, judicial cujo valor é consideravelmente alto no Reino
Unido.

Na Oficina de Armonizacion del Mercado Interior — OAMI, agéncia europeia
responsavel pela concessio das marcas **, desenhos e modelos comunitarios, foi criado
em 24 de outubro de 2011, um servigo de mediacdo interna em sede de recursos **. O
objetivo principal foi melhorar a prestacdo de servigos aos usudrios e reduzir o volume
do ntimero de recursos nas Salas Recursais'®’. Também foram fatores que contribuiram
para a implantacdo do servigo a tentativa de evitar que as partes entrem em litigios
judiciais, proporcionar decisdes mais rapidas e menos dispendiosas, considerar os
interesses econdmicos de ambas as partes e alcangar uma situacao satisfatoria para todos
(MARGELLOS, 2012).

Em Portugal, o Governo, através da Resolu¢do de Conselho de Ministros n°
172/2007 de 6 de novembro, implementou um conjunto de medidas que visavam
agilizar o processamento dos litigios de propriedade industrial, garantir uma maior
qualidade nas decisdes e oferecer uma opg¢do a mais ao jurisdicionado. Uma dessas

medidas foi a criagdo do Arbitrare — Centro de Arbitragem para a Propriedade

135 A marca comunitéria é regulada pelo Regulamento (CE) n° 207/2009 que substituiu o Regulamento
(CE) n° 40/94.

136 Qualquer parte que se sentir prejudicada ap6s uma decisio do Departamento de Marcas, Divisdo de
Oposicao e Divisao de Cancelamento, pode interpor um recurso perante as Salas Recursais da OAMI.

137 As Salas Recursais recebem anualmente 2.500 processos, com tempo médio de um ano e meio para
emitir uma decisdo (MARGELLOQS, 2012).
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Industrial, Nomes de Dominio, Firmas e Denominacdes *** que é composto por trés
tipos de servigos: informacdo, mediacdo e tribunal arbitral (BORRALHO, 2013).

E preciso esclarecer que em Portugal, os recursos e nulidades contra as decisdes
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI que concedam ou recusem
direitos de propriedade industrial sdo interpostos perante os tribunais judiciais, tendo em
vista que ndo ha uma segunda instancia administrativa no 6rgdo. Antes da criacdo do
Arbitrare ndo havia um tribunal especializado da propriedade intelectual, que surgiu

apenas em 2011

, com entrada em funcionamento em 2012. A competéncia para
decidir os litigios desta matéria era dos Tribunais de Comércio que demoravam cerca de
cinco anos para emitir um resultado.

3.1.2 Previsao em lei

N&o h& na lei de marcas inglesa (Trade Mark Act de 1994) uma previsdo
expressa para a utilizacdo da mediagéo. Trata-se de regras procedimentais estipuladas na
rotina de trabalho do IPO, pelo fato de que a legislacdo do Reino Unido é propicia para
acordos e negociacOes, em face das caracteristicas do sistema judiciario inglés.

A prépria lei de propriedade industrial abre brechas em todo o rito processual
administrativo para a inser¢do da mediacdo. Tao logo recebe um pedido de registro, ao
verificar que o sinal requerido podera suscitar confusdo com uma marca anteriormente
registrada, o IPO notifica o titular da marca anterior da existéncia de um pedido de

marca idéntica ou semelhante. No entanto, cabe a este titular a decisdo de interpor ou

ndo um procedimento de oposicao padréo (standard) ou acelerado (fast track).

138 O Despacho n° 28519/2008 de 22 de outubro, da Secretaria de Justica, publicado na 22 série do Diério
da Republica n° 216 de 6 de novembro, autorizou a criagdo do Arbitrare.

1390 tribunal judicial de competéncia especializada para a propriedade intelectual foi criado pela Lei n°
46/2011 de 24 de junho de 2011.
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Optando pelo procedimento de oposi¢do, o titular da marca anterior e o
requerente do pedido posterior podem se beneficiar do cooling off period, disponivel
apenas para os procedimentos de oposicao e respeitadas duas condic¢des: desde que seja
de comum acordo e desde que requeriam dentro de dois meses, que é 0 prazo para a
defesa do opoente. Neste periodo do cooling off, cuja duracdo € de nove meses,
prorrogavel por igual periodo, as partes podem refletir sobre o conflito e tentar uma
negociacdo antes de iniciar o procedimento adversarial da oposicéo.

A negociacdo pode resultar, além de inimeras outras opc¢des, em um acordo de
coexisténcia, inclusive de marcas idénticas para atuagdo no mesmo ou similar mercado
ou podem optar pela mediacdo. Se fracassadas as tentativas de negociagdo neste periodo
maximo de 18 meses, a oposi¢do segue seu curso normal com periodo de provas,
auditiva de testemunhas, sustentacédo oral e apresentacdo de memoriais.

Caso as partes optem pela mediacao, as regras procedimentais, que servem como
um guia para as partes, estdo dispostas no Modelo de Procedimento de Mediacéo e
Acordo (Model Mediation Procedure & Agreement), baseada no modelo do Centre for
Effective Dispute Resolution — CEDR.

Na OAMI, o marco legal da mediacdo de marcas e desenhos comunitarios
encontra-se na Decisdo do presidente da OAMI EX-11-04 sobre gastos administrativos;
Considerando n° 10 da Diretiva de Media¢do 2003/52/ EC de 21 de maio de 2008;
Regulamento (CE) n°® 216/96, modificado pelo Regulamento (CE) n° 2082/2004 da
Comissdo Europeia de 6 de dezembro de 2004 que estabelece o regulamento de
procedimento das salas de recurso da OAMI; nos artigos 43 (4) e 57 (4) do
Regulamento (CE) n° 207/2009 que dispde sobre a Marca Comunitaria e da Deciséo do

presidium™® das Salas de Recurso de 14 de abril de 2011.

Y00 presidium é uma autoridade colegiada presidida por um presidente responsavel por elaborar regras e
organizar as cinco salas de recursos existentes. Decisdo n® 2011-1 de 14 de abril de 2011, publicada em
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Conforme o Artigo 1(6) do Regulamento (CE) das Salas de Recursos da OAMI,
El presidium sera competente para establecer las normas procesales necesarias para
tramitar los asuntos remitidos a las salas, asi como las normas necesarias para
organizar el trabajo de las mismas. *** A OAMI disponibiliza, em seu sitio da internet,
em cinco idiomas, textos legais sobre as regras da mediacdo no escritorio, instrucdes
para as partes, lista de mediadores e perguntas mais frequentes.

Em Portugal, a previsdo da utilizagdo dos mecanismos extrajudiciais de
resolucdo de litigios encontra-se expressa no artigo 48°.1, do Decreto-lei n® 36/2003 de
5 de marco, que institui o Cédigo da Propriedade Industrial - CPI, dispondo que “Sem
prejuizo da possibilidade de recurso a outros mecanismos extrajudiciais de
resolucdo de litigios, pode ser constituido tribunal arbitral para o julgamento de todas
as questdes susceptiveis de recurso judicial” (grifo nosso). A Unica excecao, disposta
no artigo 48°. 2, é quando existirem contra interessados a menos que esses aceitem o
compromisso arbitral.

Além do Tribunal Judicial Especializado em Propriedade Intelectual, é o
Arbitrare a autoridade competente para julgar recursos que concedam ou recusem
direitos de propriedade industrial, direitos relativos a transmissoes, licengas, declaragdes
de caducidade ou quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos da
propriedade industrial.

A criacdo do Arbitrare foi autorizada pelo despacho n° 28519/2008 de 22 de

outubro, da Secretaria de Justica, publicado na 22 série do Diario da Republica n® 216 de

03.10.201. Disponivel em: <https://oami.europa.eu/ohimportal/pt/presidium-of-the-boards-of-appeal>
Acesso em 08 fev. 2014.

Y10 presidium sera competente para estabelecer as normas processuais necessérias para a tramitagio dos
assuntos remetidos as salas, assim como as normas necessarias para organizar o trabalho das mesmas.
[tradug@o nossal].


https://oami.europa.eu/ohimportal/pt/presidium-of-the-boards-of-appeal

106

6 de novembro. **> O Orgdo tem competéncia para julgar, por meio de procedimentos
de arbitragem voluntaria ou necessaria, aléem da matéria de propriedade industrial, os
casos que envolvam firmas, denominacdes e nomes de dominios e a composi¢do de
litigios de valor igual ou inferior a 1 milhdo de euros.

O Arbitrare entrou em funcionamento em 26 de janeiro de 2009. E uma
associacao privada, sem fins lucrativos e ndo é nem administrado, nem controlado pelo
INPI — PT. Trata-se de uma espécie de tribunal administrativo descentralizado,
institucionalizado e com poder jurisdicional, criado por lei *** mediante autorizacéo do
Ministério da Justica para julgar os recursos contra as decisdes do INPI — PT.

A mediacdo encontra-se prevista nos artigos 11°, 23°, 24° e 25° do Regulamento
do Arbitrare, além de obedecer aos principios de trés legislacbes: a Diretiva 2008/52/CE
do Parlamento e do Conselho relativa a certos aspectos da mediacéo civil e comercial, a
Lei n° 29/2013 de 19 de abril (lei de mediacdo portuguesa) e o Codigo Europeu de
Conduta para Mediadores da Comissdo Europeia, de 2004.

E preciso esclarecer que a opcdo pela mediagdo ou arbitragem acontece na fase
recursal. Antes de se recorrer do despacho final do diretor e submeter o litigio a um
tribunal judicial ou ao Arbitrare, a parte podera interpor um “recurso hierarquico” junto
ao presidente do INPI para tentar modificar a decisdo. Nesta hipotese, o examinador
avalia todos os aspectos formais e materiais que envolveram o processo. N&o € preciso
esgotar essa via administrativa para entrar com o recurso judicial ou arbitral.

Desde a entrada em vigor do CPI/PT em 2003 até o ano de 2009 a utilizacdo de
recursos pela via arbitral era inexistente. Somente depois da criacdo do Arbitrare e da

alteracdo legislativa do CPI/PT pelo Decreto-Lei n° 143/2008, de 25 de julho que

12 Em Portugal, os tribunais arbitrais institucionalizados s6 podem ser criados por meio de uma
autorizacdo do Ministério da Justica. (Lei n° 63/2011 de 14 de dezembro. Lei de Arbitragem Voluntaria).

143 A lei de criagdo do Arbitrare foi o Decreto n® 143/2008 de 25 de julho de 2008.



107

modificou o artigo 49° abrindo a possibilidade da vinculagdo genérica do INPI a centros
de arbitragem voluntaria institucionalizada por meio de portaria *** é que os titulares de
direitos de Pl comegaram a utilizar o servico (BORRALHO, 2013).

3.1.3 Mediabilidade objetiva e subjetiva

Conforme explicado no inicio deste capitulo, a mediabilidade objetiva refere-se
a matéria que pode ser submetida a mediacédo e, por sua vez, a mediabilidade subjetiva
diz respeito as pessoas que podem ser sujeitos da mediacao.

No que diz respeito a mediabilidade objetiva, na &rea de marcas, o escritdrio
inglés considera mediavel a matéria sobre disputas envolvendo a propriedade de marcas,
licenciamento e procedimentos de oposi¢do e invalidacdo de marcas envolvendo
somente as proibicdes relativas.

O IPO aconselha aos usuérios que a mediacdo ndo € apropriada para casos em
que as partes necessitem de medidas protetivas de emergéncia, criacdo de precedentes
em lei, publicidade das decisGes ou quando ndo hé intencdo de acordo. Também nédo séo
medidveis casos de disputas de marcas concernentes a distintividade da marca, oposi¢do
e invalidacdo de marcas fundamentadas em proibi¢es absolutas, disputas sobre
prorrogacdes de prazos e controvérsias envolvendo apenas uma das partes (IPO, 2013).

A partir da matéria mediavel extrai-se que o IPO ndo pode ser parte, uma vez
que veda a mediacdo das proibicGes absolutas. Portanto, a mediacdo na IPO é inter-
partes, incluindo pessoas fisicas e juridicas.

Na OAMI, a mediacdo deve ocorrer na fase recursal, depois de uma deciséo
emitida pela primeira instancia referente a marca comunitaria, seja de oposi¢cdo ou

anulacéo de marca com base somente em “motivos relativos”.

144 A Portaria n° 1046/2009 de 15 de setembro, que determinou a vinculagdo genérica do INPI &

jurisdicdo do Arbitrare para composicéo de litigios no valor igual ou inferior a 1 milhdo de euros e que
tenham por objeto a matéria de propriedade industrial.
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E preciso lembrar que os motivos que fundamentaram a decisio de
indeferimento de um pedido de registro de marca foram uma ou mais proibicoes
relativas previstas no artigo 8° do Regulamento da Marca Comunitaria — RMC,
apontadas por um opositor da marca. Isto ocorre porque a OAMI ndo examina de oficio
as proibicOes relativas. A Oficina examina apenas as proibicdes absolutas, conforme
reza a Diretiva (CE) n°® 2008/95/CE de 22 de outubro de 2008 que harmonizou as
legislacGes dos Estados-membros.

A mediacdo pode abarcar assuntos presentes e futuros, de interesse comercial e
econdmico das partes, exceto as matérias que as mesmas ndo podem decidir livremente
em virtude de legislacGes aplicaveis. Cita-se como exemplo a proibicdo expressa de se
transigir sobre os motivos absolutos de recusa de marcas, previstas no Artigo 7 do
Regulamento (CE) da Marca Comunitaria n® 207/2009 como o carater distintivo de uma
marca (OAMI, 2012).

Quanto a mediabilidade subjetiva, o procedimento de mediacdo é sempre inter-
partes, podendo haver mais de uma. A OAMI nunca é parte no processo de mediacéo,
pois veda a mediacao sobre motivos absolutos de recusa (OAMI, 2012).

No Arbitrare, em Portugal, podem ser mediaveis os conflitos entre particulares
envolvendo marcas, firmas, denominacdes e nomes de dominio. Cumpre lembrar que a
parte que tiver sua marca recusada de oficio pelo INPI com base em um direito de
marca anterior, por exemplo, podera apresentar uma “declaragdo de consentimento” do
titular da marca anterior antes de interpor um recurso via judicial ou arbitral, ou antes
mesmo da apreciacdo do pedido em fase de exame. As cartas de consentimento
encontram previsdo expressa no CPI (artigo 243°) **° e afastam a confusdo, fazendo com

que o INPI reconsidere 0 motivo de recusa.

15 «Q registo de marca susceptivel de confusio com marcas ou outros direitos de propriedade industrial
anteriormente registrados, exige declaracdo de consentimento dos titulares desses direitos e dos
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Quanto a mediabilidade subjetiva, como se encontra vinculado automaticamente
ao Arbitrare, o INPI é sempre parte do litigio, ainda que o conflito seja entre dois
particulares e estejam sendo discutidas as proibicOes relativas, uma vez que se contesta
uma decisdo do INPI referente a esse tipo de proibigdo. Por esta razdo, o Instituto, sendo
sempre parte na controvérsia, recusa a fase de mediacdo, pois entende que ndo pode
transigir sobre direito indisponivel por tratar-se de matéria de interesse publico
(ARBITRARE, 2012). Ou seja, o INPI ndo esta autorizado a dispor sobre um direito
que ele mesmo concedeu, pois pode ser que a norma alegada seja uma proibigédo
absoluta, como é a distintividade de uma marca, por exemplo. Sendo assim, se 0 INPI
decidisse reconsiderar uma decisdo perante um tribunal arbitral, sendo ele parte, estaria
transigindo sobre uma norma de caréater publico.

Ressalte-se que o Arbitrare realiza precipuamente a arbitragem e no que diz
respeito a arbitrabilidade objetiva'®®, atua em litigios envolvendo a propriedade
industrial (e ndo intelectual)*’, firmas, denominacdes e nomes de dominio. Quanto &
matéria de marcas, ndo ha vedacdo para que sejam julgadas pela instituicdo arbitral as
proibicBes absolutas, tendo em vista que o INPI é obrigado a acatar a decisdo. Quanto a
arbitrabilidade subjetiva, o INPI, como ja visto, é considerado igualmente parte na
arbitragem, tal como em um processo judicial. Assim, os litigios de marcas submetidos
a arbitragem podem ocorrer entre particulares (pessoa fisica ou juridica) ou entre
particulares e organismos competentes para conceder ou recusar registros, como é o
caso do INPI. Segundo a Lei n°® 63/2011, Lei de Arbitragem Voluntéria, a qual se

submete subsidiariamente o Arbitrare, o Estado e outras pessoas coletivas de direito

possuidores de licengas exclusivas, se 0s houver e os contratos ndo dispuserem de forma diferente”.
(Cddigo da Propriedade Industrial- Portugal)

146 Neste caso falaremos igualmente sobre a arbitrabilidade da matéria, pois o Arbitrare realiza mediagao
e arbitragem.

17" Ao Arbitrare s6 é permitido julgar causas relativas a direito de propriedade industrial, uma vez que o
INPI — PT ndo promove a protecdo de direitos de autor.
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publico s6 podem celebrar convengdes as quais estejam autorizados por lei ou se tais
convencdes tiverem por objeto litigios de direito privado (PORTUGAL, 2011).
3.1.4 Mediadores

No escritorio de Propriedade Intelectual do Reino Unido, a mediag&o é mista. O
escritorio oferece servigos de mediacdo interna, realizada pelos mediadores da casa, que
séo ao todo cinco, sendo dois deles especialistas em marcas. Os demais sdo expertos em
desenhos industriais, patentes e copyrights (IPO, 2012).

Se o usuério optar pelos mediadores do IPO, a mediacdo sera considerada
interna e serd administrada pelo escritério, o que inclui o envio de avisos e a
administracao das taxas.

Caso as partes concordem com a mediagéo interna, devem assinar um termo de
compromisso no qual manifestam a vontade de usar a mediagdo para tentar resolver sua
disputa, com a indicagcdo do mediador da casa e o local onde sera realizada a mediacao.
Os mediadores internos oferecem a vantagem da expertise em marcas, uma vez que sao
examinadores desses direitos e ao mesmo tempo sdao mediadores acreditados por 6rgaos
anteriormente citados como o Centre for Effective Dispute Resolution — CEDR ou 0
Chartered Institute of Arbitrators — CIARB. O mediador que realizou a mediagdo nunca
sera 0 julgador de uma futura oposicdo, caso as partes ndo levem adiante o
procedimento (IPO, 2012).

Se os interessados ndo utilizarem os mediadores da casa, € oferecido um menu
no sitio da internet do escritério com uma lista de mediadores externos, sem que haja a
intervencdo do IPO. No entanto, desde que foi implantado o servigo até 2012 as partes
haviam optado somente por mediadores internos.

O mediador do IPO néo tem o objetivo de alcancar uma decisdo, mas apenas

facilitar a comunicagdo entre as partes, explorar o caso e as possiveis solugfes. Sua
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tarefa é organizar o local, as datas adequadas e a troca de documentos, reunir-se com as
partes separadamente e em conjunto para discutir quaisquer questdes e preocupacoes
relacionadas a mediacdo e promover a administracdo geral da mediacdo. A pedido das
partes, 0 mediador pode ajudar na elaboragdo de um acordo.

Na OAMI, os mediadores pertencem necessariamente ao staff interno do 6rgao,
0 que lhes garante a expertise necessaria sobre a marca comunitéria. S8 ao todo 16
mediadores acreditados pelo CEDR ou CIARB que recebem treinamento periddico.
Além da expertise em marcas comunitarias, ha flexibilidade do idioma, pois a OAMI
trabalha oficialmente com cinco idiomas. O motivo da escolha do servi¢o ser conduzido
por mediadores internos é que a OAMI, sendo um 6rgédo publico ndo pode delegar essa
funcdo a terceiros estranhos ao servico publico (MELGAR, 2012).

Os mediadores devem atuar segundo as regras do Regulamento de Mediacgéo da
OAMI e ndo sdo responsaveis pelo conteldo do acordo escrito, pelo cumprimento do
que foi acordado e se 0 mesmo esta em consonancia com as leis aplicaveis.

As partes devem escolher os mediadores de comum acordo, dentro de uma lista
providenciada pela OAMI. N&o podem atuar como mediador do caso os examinadores
da Divisdo de Oposicdo, Divisdo de Cancelamento e Divisdo de Invalidagdo que
tiverem emitido uma decisdo anterior de primeira instancia; que tiverem interesse no
caso; que atuaram como representantes de qualquer uma das partes; que tém ou tiveram
alguma ligagdo com as mesmas, e que sejam os examinadores das Salas de Recurso para
qual o recurso foi alocado (OAMI, 2011).

Por sua vez, a mediacdo feita pelo Arbitrare é externa, mas institucionalizada. Os
mediadores, assim como os arbitros, sdo escolhidos pelas partes, preferencialmente,

dentro de uma lista especifica disponibilizada pela Instituicdo. A lista € meramente
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ilustrativa, podendo as partes escolher outros arbitros ou mediadores, desde que
acreditados por cursos oficiais reconhecidos pelo Ministério da Justica.
3.1.5 Procedimento de mediagdo

Neste tdpico serdo apresentados objetivamente como sdo sistematizados o0s
procedimentos de mediagdo em marcas do IPO, OAMI e do Arbitrare.
a) IPO

No Reino Unido, a parte que obteve uma decisdo desfavoravel tem duas opgdes:
recorrer a0 Hearing Office ou a mediagdo. Nesta ultima, os procedimentos sdo apenas
inter partes. O IPO Mediation Service é independente do IPO Hearing Office **® ¢ das
outras fun¢des do escritorio como a de conceder direitos de marcas **°. As discussdes da
mediagdo transcorrem em separado dos outros procedimentos legais, ndo tendo o
Hearing Office qualquer informacdo sobre a mesma e trabalhando o mediador
totalmente desvinculado deste tribunal. As partes ndo sdo obrigadas a constituir
advogado ou representante legal e a mediacdo pode ocorrer previamente ou
posteriormente as ag¢des (IPO, 2012).

Ao receber as solicitagdes de mediacdo, o IPO aconselha as partes se o
procedimento é ou ndo aplicavel para a situacdo. Caso se decida que a mediacdo €
adequada, o escritério convida as partes para considera-la como uma alternativa ao
litigio. As partes devem assinar um documento confirmando a tentativa de uso da
mediacdo para resolver a disputa, o0 mediador escolhido ou sugerido pelo IPO, caso seja

interno, o local e os custos da mediacéo (IPO, 2012).

8O “Hearing” é um procedimento que oferece uma oportunidade ao requerente que tenha tido uma
decisdo desfavoravel emitida pelo IPO explique o caso oralmente a um membro sénior do staff chamado
Hearing Officer, cuja atividade é quase judicial. O Hearing pode ser inter partes ou ex parte.

90 IPO ¢ uma agéncia do governo. Tem em sua estrutura um setor de concesséo de direitos, o Hearing
Office (setor que oferece a possibilidade de sustentacdo oral para a parte que ndo obteve a decisdo
desejada) e um setor de enforcement (O IPO criou em 2004 o Grupo Nacional de Crimes contra a
Propriedade Intelectual para combater os crimes de PI).
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O mediador encontra-se separadamente com cada uma das partes e depois em
conjunto a fim de discutir as questdes conflituosas. Se requerido, procedera uma
avaliacdo de quanto tempo ird durar a mediacdo. Todo o procedimento é confidencial e
ndo poderd ser usado em futuros litigios. Se necessario, o processo permanece parado
por duas semanas a fim de permitir que as partes reflitam sobre a conveniéncia do uso
do procedimento. Em caso positivo, fazem a escolha do mediador que pode ser o
credenciado pelo Instituto ou um mediador externo. Em seguida, devem providenciar
um cronograma com as datas para a mediacdo. O escritdrio sobrestard a tramitagdo do
procedimento até ser concluida a mediagéo (IPO, 2012).

As partes ficam livres para desistir da mediacdo em qualquer tempo, mas devem
estar cientes de que quando uma delas recusa, sem fundamento, fica a critério do oficial
do Hearing Office a deciséo quanto ao desconto nos custos do processo (IPO, 2012).

Tao logo seja concluida, as partes devem informar ao IPO o resultado da
mediacdo. Quando a mesma € bem sucedida, o escritério providencia a retirada dos
processos. Todos os pontos que forem acordados serdo fixados no termo de mediacao
para que as partes possam consultar sempre que necessario e, assim, reduzir o risco de
surgimento de novos conflitos (IPO, 2012).

Caso contrario, os processos voltam a tramitacdo administrativa e seguem seu
curso normal. Os tribunais entendem que o litigio judicial deve ser o Gltimo recurso e
que ndo deve ser esta a escolha quando as partes ainda estdo explorando a possibilidade
da mediacao.

b) OAMI

Na OAMI, a mediagéo ocorre somente em sede recursal, portanto € requisito de

admissibilidade que haja sido interposto um recurso contra a decisdo de 12 instancia da

Divisdo de Oposic¢ao ou Divisédo de Cancelamento de Marcas Comunitarias, com suas
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respectivas fundamentacOes, durante o prazo correto e com a respectiva taxa recursal
paga (OAMI, 2012).

O procedimento de mediacgdo ocorre de duas maneiras. Pode ter inicio quando o
chefe de uma das Salas Recursais, depois de analisar a situacdo, avalia a conveniéncia
da utilizacdo da mediacdo como tentativa de solucionar o conflito. Sendo cabivel, faz
um convite as duas partes (ao titular da marca anterior e ao titular do pedido negado
ap6s a oposicdo ou do registro invalidado) a fim de incentivd-las a resolver
amigavelmente o conflito (OAMI, 2012).

Caso concordem com a mediacdo, devem requerer por escrito a OAMI a
suspensdo do processo até decisdo final da mediacdo indicando o recurso ao qual se
referem e 0 nome do mediador escolhido. Téo logo recebe o encargo, o mediador
contacta as partes e seus representantes legais que devem deter uma autorizagdo com
poderes para negociar um acordo durante o procedimento de mediacdo. Em regra, a
OAMI trabalha com cinco idiomas oficiais: inglés, francés, espanhol, alemao e italiano.
O idioma utilizado €, geralmente, 0 mesmo do recurso interposto, sendo facultado as
partes requisitar intérpretes ou tradutores, sendo as despesas suportadas por elas
(OAMI, 2012).

Outra forma de iniciar o processo é por meio de um requerimento conjunto de
mediagdo em qualquer fase do procedimento recursal. Igualmente suspende-se o recurso
até um acordo entre as partes. Como se trata de um procedimento voluntario, as partes
podem se retirar do processo em qualquer momento da mediacdo, finalizando-a
imediatamente. A mesma situacdo acontece quando as partes ndo alcancarem um
acordo. O mediador, se entender que a discussdo ndo tera mais solugdo, também esta
autorizado a encerrar o procedimento. Em todas as trés situagdes o recurso volta para a

analise no estado em que parou (OAMI, 2013).
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Em caso positivo de acordo, o recurso é encerrado. A previsdo do tempo
estimado para a mediacdo é de apenas um dia, podendo ser prorrogado a pedido das
partes. No entanto, se ap0s uma reunido preliminar ndo for alcancado qualquer
resultado, a OAMI considera que a probabilidade de se chegar a uma solucéo serd mais
dificil, ainda que assuntos mais complexos requeiram mais tempo (OAMI, 2012). A
mediagdo, vinculante entre as partes, resulta normalmente em um acordo de
coexisténcia de marcas depois da retirada de algum procedimento de oposi¢do ou de
cancelamento ou da limitacdo de determinados produtos da especificacdo da marca.

c) Arbitrare

A mediagdo no Arbitrare € facultativa e considerada uma fase do processo
composto pelo servico de informagdo, mediacéo e o tribunal arbitral. A primeira fase é a
prestacdo de informacOes de carater técnico e administrativo, por meio eletrénico, via
email ou telefone, e a apresentacdo de pecas processuais. A parte contraria é contactada
para saber se aceita submeter o litigio a jurisdicdo do Arbitrare. Aceitando, podera
contestar apresentando as pecgas processuais por meio eletronico (ARBITRARE, 2012).

A segunda fase é a da mediacdo, quando as partes tentam compor um litigio
amigavelmente com a presenca de um mediador neutro. O procedimento de mediagéo
encontra-se previsto nos artigos 11, 23 a 25 do Regulamento do Arbitrare. Findos os
prazos para a contestacao e alegacgdes, o Arbitrare convida as partes e eventuais contra-
interessados para resolverem o litigio através da mediacdo, notificando-os da data da
realizacdo da sessdo de mediacdo que pode ocorrer por meios eletrénicos ou
presencialmente, devendo, neste caso, as partes comparecerem pessoalmente e, caso
queiram, acompanhadas por seus representantes ou assistentes. Se as partes nada

disserem no prazo de cinco dias, considera-se rejeitado o convite para a fase da
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mediacgdo. O acordo resultante da mediacédo é confidencial, salvo se outra for a vontade
das partes, e uma vez homologado tem forca de deciséao arbitral (ARBITRARE, 2008).

A mediagdo pode terminar de trés formas: com a assinatura da ata do acordo;
pelo relatério escrito do mediador constatando que, apds consulta das partes, ndo se
justificam novos esfor¢cos no sentido de chegarem a acordo; ou por declaracdo de
vontade de qualquer das partes ao mediador de por fim antecipadamente ao processo. Se
a mediagéo ndo resultar em acordo, o0 mediador, que ndo pode ficar mais de 30 dias com
0 processo, remete a decisdo ao Arbitrare para prosseguir com o tribunal arbitral
(ARBITRARE, 2008).

Se dispensada a fase de mediag@o ou se a mediac¢do ndo resultar em acordo, as
partes sdo chamadas para uma audiéncia que pode ser suspensa se ha indicios de que
possa surgir um acordo. Até o final da audiéncia as partes podem conciliar-se,
terminando o processo com uma transagdo homologada pelo tribunal arbitral.

Se as mesmas nao chegarem a um acordo de mediacéo ou se pularem esta etapa,
0 processo é submetido a terceira fase que é o tribunal arbitral. A sentenca arbitral é
proferida em um prazo médio de seis meses a contar da constituicdo do tribunal
(ARBITRARE, 2008).

O INPI, neste caso, vincula-se automaticamente ao Arbitrare como forma de
estimulo ao uso desse meio alternativo e especializado. A opc¢édo pelo Arbitrare é feita
tdo logo um requerente ingresse com um pedido on-line de marca no INPI onde hd um
formulario de pedido de registro de marca com a opcéo de adesdo ao Arbitrare em caso
de surgimento de futuras controvérsias.

As decisdes do Arbitrare sdo proferidas em um prazo maximo de seis meses,

prorrogavel por igual periodo. Até a presente data ndo houve recursos contra deciséo do
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Avrbitrare °. Em regra, as decisdes sdo publicadas, mas caso as partes concordem,
podem ser confidenciais (ARBITRARE, 2012).

3.1.6 Resultados

No escritorio inglés, desde a data de criacdo, em 2006 até 2012 haviam poucos
pedidos de mediacéo, razdo pela qual se decidiu fazer um chamamento dos interessados
na forma de audiéncia publica (call for evidence), para verificar os motivos pelos quais
0 servico de mediacdo estava sendo pouco utilizado. Entre eles estavam a
desinformacdo sobre a existéncia do sistema e 0s custos. Neste ultimo identificou-se um
novo publico alvo para esse tipo de servigo: as pequenas e médias empresas que nao
possuem quantias suficientes para litigar na Justica (IPO, 2012).

Verificados os problemas, o IPO tomou algumas medidas tais como a introdugéo
de uma gradual estrutura de valores das taxas do procedimento; a mediagdo por
telefone; o aperfeicoamento das informagdes no website como a criagdo de cartilhas
para 0s usuarios; o apelo ao Governo para 0 incentivo a esse tipo de servico e a
realizacdo de pesquisas de acompanhamento em momentos prévios e posteriores a
mediacéo.

No inicio de 2013 o servico foi relancado com o recrutamento de trés novos
mediadores e atendimento administrativo com informacdes para as pequenas e médias
empresas. De acordo com as estatisticas atualizadas do IPO, de 2006 até 2014 foram
registrados 24 casos de mediacdo concluidos satisfatoriamente, sendo 12 deles de
mediagdo em marcas. A previsdo para 2014 em diante é monitorar o servico de
mediacdo que, segundo 0s responsaveis pelo setor, “tem se tornado cada vez mais

popular e com um feedback positivo dos usuarios” > (MATTEWS, 2014). Como se

150 A regra é que a decisdo arbitral seja irrecorrivel, a menos que ambas as partes, antes do inicio do
procedimento acordem quanto a possibilidade de recurso.

51 Email com informacdes atualizadas, enviado por Hywell Mathews, do IPO, em 30 de jan.2014.
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percebe, 0 escritdrio tem a preocupacdo de avaliar periodicamente 0 servico com o
intuito de atingir os objetivos propostos.

Segundo informagdes do Departamento Internacional de Assuntos Juridicos da
OAMI 2 desde a implantacdo do servico, em 2011, até janeiro de 2014, foram
registrados dez pedidos de mediagdo. Segundo dados da Assessoria de Imprensa do
Orgéo ™3, desse total, trés mediagdes resultaram em acordo: dois casos encerrados com
a retirada da oposi¢do e um caso em que a recorrente indicou que a mediagdo seria
solicitada juntamente com a respectiva fundamentagéo; quatro pedidos de mediagéo
foram recusados pela outra parte; e trés casos ainda estdo em curso (OAMI, 2014).

Para a chefe do Departamento Contencioso da OAMI, Virginia Melgar, em
entrevista realizada em 2 de dezembro de 2012, quando o servigo tinha apenas um ano
de funcionamento, o nimero de casos ainda era considerado pequeno devido a motivos
culturais, tendo em vista que “advogados em geral gostam de litigar” e pela razao do
Servico ser recente, o que leva tempo para conquistar a confian¢a dos usuérios. Segundo
Melgar (2012), o sistema da OAMI teria todos os atrativos para a mediagdo, pois
oferece como vantagens a gratuidade, a expertise do procedimento, a celeridade e a
desnecessidade de um advogado para a realizagdo da mediacdo, 0 que mostra ser um
beneficio a mais para as partes do que para seus advogados (MELGAR, 2012).

De acordo com o presidente das Salas de Recursos, Théophile Margellos, um
servico de mediacdo em marcas necessita de ampla divulgacdo, pois ainda ha pouco
conhecimento sobre essa possibilidade, embora todas as informacdes estejam

disponiveis no website da OAMI. Para que 0s objetivos sejam atingidos, ha um sistema

152 Email com informag@es atualizadas, enviado por Sven Sturmann (mediador OAMI) em 31 jan. 2014 e
Virginia Melgar (Chefe do Contencioso — Departamento Internacional de Assuntos Juridicos da OAMI),
em 06 fev. 2014.

53 Email com informagdes atualizadas, enviado por Laura Casado (Assessoria de Imprensa da OAMI) —
em 31 jan. 2014.
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permanente de monitoramento dos casos utilizados como fontes de melhoria do servico
(MARGELLOS, 2012).

Em Portugal, desde que foi implantado, em 2009, até 2013 foram registrados no
Arbitrare 150 processos***, dos quais 59 foram relacionados & propriedade industrial,
sendo 57 deles processos de marcas. O tempo médio de resolucdo desses conflitos foi de
trés meses, sendo todos o0s processos casos de arbitragem. O Arbitrare computou
somente dois casos de mediacdo em matéria de nomes de dominio, sendo que nenhum
deles foi concluido nesta fase. Quanto a matéria de marcas, nunca houve um caso de
mediacdo inter partes que chegasse até a fase de mediacgdo, pois uma das partes sempre
se recusava a submeter o litigio ao Arbitrare. Ademais, a maioria dos casos de marcas
tem o INPI- PT como parte e, como dito, este sempre se recusa a fase de mediacdo por
ndo poder dispor sobre interesse publico (BORRALHO, 2014).

O ndmero de casos é inexpressivo em matéria de medicdo e considerado
satisfatorio em matéria de arbitragem, tendo em vista o crescimento gradual do nimero
de casos. No entanto, considera-se que ainda ha dificuldades que precisam ser superadas
como a falta de informagdo sobre os resultados do uso desse tipo de procedimento; a
inexisténcia de uma cultura de resolucdo de litigios por meio de mecanismos
alternativos de solucdo de controvérsias no pais, mudanca que estd sendo realizada
gradualmente com a insercdo da disciplina de Resolucdo Alternativa de Disputas nas
grades curriculares das universidades de Direito do pais; a forte cultura de litigio dos
advogados uma vez que as custas no Arbitrare sdo irrisorias e ndo ha sucumbéncia; a
desnecessidade de advogado para aderir ao Arbitrare; a impossibilidade de o INPI
aceitar a mediacdo por motivo de interesse publico; a recente especializacdo do Poder

Judiciario com a criacdo do tribunal especializado em propriedade intelectual em 2012,

154 Estatisticas do Arbitrare. Disponivel em: <https://www.arbitrare.pt/detalhe_noticia.php?id=87. Acesso
em 27 jan.2014.
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que dispersou a “especializacdo” do Arbitrare e, por fim, as dificuldades financeiras que
enfrenta o Estado portugués para subvencionar as custas com 0s processos no Arbitrare

(BORRALHO, 2012; DIOGO, 2012; SOUZA, 2012).
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4 O modelo de mediacdo do INPI em uma abordagem comparativa

A seguir serd apresentado objetivamente o modelo de mediagdo em marcas
adotado pelo INPI Brasil numa abordagem comparativa com os modelos dos Orgaos
concedentes de registros de marcas acima apresentados, detalhando-se na mesma ordem
de topicos. Em seguida serd discutido o modelo implantado.

4.1 Motivos

O INPI brasileiro, por meio do Centro de Defesa da Propriedade Intelectual —
CEDPI ™ iniciou o servico de mediagdo em marcas em julho de 2013 com um projeto
piloto que incentivava os dez primeiros requerentes a utilizar o instrumento oferecendo
gratuitamente a solucdo das controvérsias no ambito administrativo em sede de
oposicao, recurso ou processo administrativo de nulidade.

De acordo com o Chefe do CEDPI, o principal motivo da implantagdo do projeto
foi oferecer um procedimento alternativo para a solugdo de controvérsias
administrativas em marcas, contribuindo para a reducdo da litigiosidade do sistema
brasileiro de Pl nos &mbitos administrativo e judicial (BURLANDY, 2014).

Segundo Burlandy (2014), a vantagem de se optar pela mediacdo do INPI é a
disponibilizagdo dos procedimentos administrativos exclusivos que buscam integrar os
processos de mediagdo e de exame técnico tais como o sobrestamento, a fila de
mediacdo e a consulta técnica preliminar. Esses procedimentos visam ‘“‘aumentar a
eficiéncia na tramitacdo interna dos processos de mediacdo e também aumentar a
viabilidade administrativa dos acordos formulados” (BURLANDY, 2014).

Em outros termos, o diferencial do INPI seria a possibilidade de aceleracdo do

exame técnico, em razdo do processo com mediacdo tramitar por uma fila técnica

1% 0 CEDPI foi criado pelo Decreto N° 7.356 de 12 de novembro de 2010, que aprovou a nova estrutura
regimental do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.
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especifica que permite esta priorizacdo, uma vez que a “fila de processos com oposigao,
recurso ou nulidade e com mediacao” seria menor do que as demais filas. O aumento da
viabilidade administrativa do acordo formulado seria 0 caso em que o técnico, estando
na davida quanto a possibilidade de convivéncia entre duas marcas, optaria pela
aceitacdo do acordo, tendo em vista que ndo haveria mais o conflito que suscitara uma
oposicao ou nulidade.

O servigo tem a parceria da OMPI e foi oficializado por um Memorando de
Entendimento em 12 de setembro de 2012 visando “estabelecer um procedimento
conjunto de resolucdo alternativa de disputas, cujo objetivo é facilitar a mediacdo de
controvérsias relativas aos direitos da propriedade intelectual, nas areas de atuagdo do
INPI” (INPIL, 2013).

A opgdo pela parceria com a OMPI decorreu naturalmente do longo histérico de
colaboracéo institucional na &rea de promocao da protecdo da propriedade intelectual,
além do pioneirismo e a expertise do Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI
(BURLANDY, 2014).

Assim, utilizando-se o critério do domicilio do Cédigo Civil Brasileiro *°, no
caso da controvérsia envolver as partes sediadas ou residentes no Brasil, o pedido e o
termo de compromisso de mediacdo devem ser transmitidos ao CEDPI. Quando apenas
uma ou ambas as partes tiverem residéncia ou sede fora do Brasil, 0 caso sera
encaminhado ao Centro da OMPI e se submeterd as normas dessa Organizag&o.

4.2 Previsao em lei
Diferentemente do Codigo da Propriedade Industrial de Portugal, ndo ha na lei

brasileira de Pl qualquer previsdo expressa para 0 uso da mediacdo ou qualquer

1% Artigos 70 a 78 CC/2002.
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mecanismo extrajudicial de resolucdo de controvérsias para solucionar litigios de
marcas ou outro direito de propriedade industrial.

A base legal que sustenta o Centro de Defesa da Propriedade Intelectual —
CEDPI é o Decreto n° 7.356/2010 que aprovou a estrutura regimental do INPI, criando
este Orgdo cujas competéncias foram atribuidas pela Portaria MDIC n° 149/2013 nos
artigos 151, 152 e 153. Entre as competéncias do CEDPI relativas a resolugdo

extrajudicial de conflitos em matéria de P1 estdo:

| - atuar para promover a utilizacdo de mecanismos de resolucdo de
conflitos, em especial mediacdo e arbitragem, relacionados a
propriedade intelectual, de competéncia do INPI; Il - promover e
acompanhar a aplicacdo de estudos, projetos, acordos e tratados
nacionais e internacionais que digam respeito a resolucdo de conflitos,
que envolvam aspectos relacionados & propriedade intelectual, de
competéncia do INPI; Il - atuar na resolucdo de conflitos que
envolvam aspectos relacionados & propriedade intelectual, de
competéncia do INPI; e IV - elaborar propostas e executar a¢bes de
interacdo com as demais areas do INPI, empresas e entidades, para a
promocdo do respeito a propriedade intelectual, no que tange a
resolucdo de conflitos (BRASIL, 2013).

Os atos normativos internos que regulam o servico de mediacdo do INPI séo a
Resolucdo n°® 084/2013 de 11/04/2013, que instituiu o Regulamento de Mediacdo
aplicavel a todas as areas de atuacdo do INPI e pelas Instrugdes Normativas n° 23/2013
de 9/07/2013 ™" e n° 28/2013 de 08/11/2013 que dispdem, respectivamente, sobre o
processamento dos pedidos de mediacdo administrados pelo CEDPI e pela OMPI e seus
efeitos junto aos procedimentos e fases processuais relacionados a obtencdo de direitos

de marcas junto ao INPI.

4.3 Mediabilidade subjetiva e objetiva
No modelo adotado pelo INPI brasileiro estabeleceu-se que o Instituto ndo seria
parte, sendo apenas um administrador dos procedimentos, ao contrario do INPI de

Portugal que é parte no procedimento e, por conseguinte, ndo o administra, pois a

57 No projeto do CEDPI - INPI h4 também a previsio de expansio para a mediac&o na area de patentes e
contratos e arbitragem em marcas e patentes.
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atividade de administracdo € descentralizada para um centro de mediacao
institucionalizado que, neste caso, é o Arbitrare.

Segundo o artigo 6°, do Regulamento n° 84/2013 do INPI — Brasil:

Art. 6° O servico de mediacdo objeto do presente Regulamento
destina-se a dirimir as controvérsias em matéria de propriedade
intelectual, na esfera de atuacdo do INPI.

81° O INPI n&o soluciona as controvérsias, competindo-lhe
administra-las quando submetidas ao Regulamento.

§2° O INPI nao sera parte das controvérsias (INPI, 2013).

Portanto, tal como ocorre na mediacdo do Reino Unido e da OAMI, serdo partes
apenas os terceiros envolvidos no conflito, o que elimina da matéria mediavel os casos
em que o conflito ocorre entre o INPI e a parte que obteve uma decisdo de
indeferimento de pedido ou nulidade de registro com base em alguma proibicao
absoluta, onde o recorrente contesta ndo um direito anterior de terceiros e sim o carater
de distintividade ou liceidade de uma marca, por exemplo.

A matéria mediavel é aquela que abrange as “controvérsias administrativas em
curso no INPI, na forma de oposicao, recurso ou processo administrativo de nulidade de
marcas” (INPI, 2013), ndo abarcando as controvérsias ainda nao submetidas
formalmente ao INPI, diferentemente do que ocorre na OAMI onde € permitido levar
outras questdes. Ou seja, sO € possivel mediar, sob o Regulamento do INPI, os conflitos
ja existentes na esfera administrativa.

Assim, 0 objeto da mediacdo em marcas sera apenas um conflito de marca,
descartando-se do acordo qualquer tentativa de ampliar a matéria como, por exemplo,
questdes enquadradas como infragdes de concorréncia desleal ou questbes comerciais
envolvendo direitos autorais, pois fogem da competéncia da Diretoria de Marcas e da

Coordenacéo de Recursos e Nulidades de Marcas (INPI, 2013).
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4.4 Mediadores

Ao contrario do IPO e da OAMI, o INPI ndo terd mediadores internos, nem
mantém uma lista de mediadores externos habilitados para atuar nos casos
administrados pelo CEDPI, sendo estes escolhidos de comum acordo entre as partes. O
INPI apenas faz referéncia, em seu website, 8 OMPI que possui uma lista de mediadores
que as partes podem escolher, mas néo séo obrigadas.

As principais razdes da escolha dos mediadores externos foram a “existéncia de
profissionais especializados em mediagéo e Pl no mercado brasileiro e o entendimento
inicial de que a opcdo por mediadores externos melhor se adequa & necessidade de
caracterizar a independéncia dos procedimentos de mediacdo e de exame técnico do
INPI” (BURLANDY, 2014).

Embora se tenha decidido que os examinadores de marcas da primeira ou
segunda instancia administrativa ndo realizariam a mediacdo (BURLANDY, 2014),
serdo eles os responsaveis pela analise do acordo e pela decisdo de homologacao.

4.5 Procedimento de mediacéo

A funcdo do CEDPI ¢é atuar na orientacdo, apoio e fornecimento de servigos de
infraestrutura para a mediacdo como salas de reunido para as sessdes, servigcos de pré-
mediacgdo, administracdo de todo o processo de mediacdo, tal como ocorre nos trés
casos estudados, além de atividades internas de integracdo com o exame técnico de
marcas. *®

Na pré-mediagdo, o CEDPI atuaria prestando esclarecimentos quanto a
pertinéncia do método, a contribuicdo para a aproximacdo das partes em caso de
necessidade e a requerimento, como a comunicagdo a outra parte no caso da

manifestacdo de interesse de apenas uma delas. No entanto, na ultima atualizacdo do

158 Art.4°, Resolugdo n° 84/2013.
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sitio do INPI/CEDPI **° na internet, decidiu-se que “a oportunidade de atuacio do
CEDPI na mediagdo prévia de controvérsias pré-administrativas serd avaliada apos a
realizacdo do projeto-piloto de mediagcdo em marcas” (INPI, 2014). Segundo Burlandy
(2014), “a pré-mediacdo é hoje oferecida como uma etapa preliminar do servigco. A
possibilidade de mediacdo de disputas pré-administrativas estd sendo estudada pelo
CEDRPI, entre outros aspectos relacionados a expansao e/ou aperfeicoamento do modelo
atual”.

Para que as partes possam se submeter ao procedimento, deveréo preencher o
pedido de mediacdo e o termo de compromisso e transmiti-los ao CEDPI por meio
eletrdnico ou em papel por aviso de recebimento, além da guia de recolhimento para o
pagamento das taxas quando o procedimento ocorrer ap6s o programa piloto.

De acordo com o artigo 5° da IN n° 23/2013, durante o procedimento de
mediagdo, o CEDPI solicitard a Diretoria de Marcas — DIRMA e & Coordenacdo Geral
de Recursos e Nulidades — CGREC o sobrestamento da instrucdo técnica dos processos
administrativos de marcas relacionados no pedido de mediacdo, cujo prazo sera de 90
dias prorrogaveis por igual periodo, conforme o artigo 6° caput e pardgrafo Unico da
mesma Resolugdo (INPI, 2013).

Finda a mediacdo, se esta resultou em um acordo, o CEDPI encaminhard o
mesmo ao setor técnico competente. Os examinadores designados pelos 6rgdos
supracitados serdo responsaveis pela analise da viabilidade do acordo resultante da
mediacdo servindo este apenas como subsidio ao exame, pois terdo total autonomia para
decidir pela homologacéo ou néo do acordo.

Na OAMI, IPO e no Arbitrare as partes tentam buscar suas proprias solucoes e

quaisquer acordos realizados serdo acatados, 0 que mostra a liberdade das partes para

9 Disponivel em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/080114 fagqs_mediacao_v6.pdf>.Acesso em 8
jan.2014.


http://www.inpi.gov.br/images/docs/080114_faqs_mediacao_v6.pdf

127

decidir sobre o0 que é de interesse privado, considerado por essas instituicbes de
“direitos disponiveis”, devendo esses Orgdos td0 somente decidir conforme a vontade
das partes.

No modelo brasileiro, em caso de insucesso do acordo, o processo volta para a
“fila de processos com oposi¢do, recurso ou nulidade” e segue a tramitagdo normal.
Assim, como j& mencionado, a principal vantagem do servico € a criacdo de uma “fila
de mediagdo” exclusivamente para 0 exame dos processos administrativos (oposicao,
recursos e/ou nulidades) relacionados ao pedido de mediacdo administrada pelo INPI.
Seréo cinco “filas de exames” de marcas: fila de pedidos de registros “sem oposi¢édo”;
fila de pedidos de registros “com oposi¢cdo”; “fila de pedidos de registro com recurso”;
fila de registros com nulidade” e fila de processos “com oposi¢ao, recurso ou nulidade
com pedido de mediacdo” (INPI, 2013).

Segundo o artigo 7° da IN n® 23/2013, “ficam instituidas as “filas de media¢ao”
no ambito da DIRMA e da CGREC, entendidas como filas de exame exclusivas para
processos administrativos de marcas relacionados a pedidos de mediacdo em curso no
INPI” (INPI, 2013). Nos casos em estudo, ndo ha essa “vantagem”, pois ndo ha atrasos
na analise dos processos administrativos. Ou seja, optando ou ndo pela mediacdo, o
processo serd resolvido praticamente no mesmo tempo (IPO, 2012; OAMI, 2012;
ARBITRARE, 2012).

Havera também a possibilidade de uma consulta técnica preliminar sobre a
viabilidade, junto ao INPI, dos acordos de mediacdo que recaiam sobre direitos de
propriedade intelectual. A consulta serd transmitida ao CEDPI pelo mediador com
autorizacdo de ambas as partes e depois submetida as areas competentes para emisséo

de um parecer (INPI, 2013). '*° Esta opcdo é inédita nos servicos de mediacao, pois nos

160 Art. 19 §2° da Resolugéo n° 84/2013.
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trés casos estudados, ndo hé essa opgao. O que as partes acordarem entre si, sera acatado
pelos Orgaos concedentes de registros, respeitadas as regras de cada um deles.

De acordo com o artigo 8° da Instrugdo Normativa n® 23/2013:

Antes da conclusdo da mediacdo, o mediador, com autorizacdo das
partes, podera submeter, mediante o CEDPI, consulta técnica
preliminar a DIRMA ou a CGREC com a finalidade de verificar a
viabilidade técnica do acordo de mediacéo, conforme previsto no §2°
do Artigo 19 da Resolucdo 084/2013(INPI, 2013).

A consulta técnica preliminar podera ser submetida uma unica vez a DIRMA ou
a CGREC e, caso necessario, podera estar acompanhada das peticdes de desisténcia ou
de renuncia de direitos e dos pedidos de transferéncia de titularidade, sendo que os
efeitos dessas peticGes deverdo igualmente ser submetidos a viabilidade técnica do
acordo de mediacdo (INPI, 2013).

Apds a consulta, a DIRMA, em fase de oposicdo, ou a CGREC, em fase de
recursos ou nulidades, emitird um parecer técnico sobre a viabilidade do acordo de
mediacdo e demais aspectos envolvidos na matéria, podendo ser ajustado. De acordo
com o § 5° do artigo 8° da IN n°® 23/2013, “o parecer técnico, quando possivel, indicara a
necessidade de ajustes no acordo de mediacdo para fins de sua viabilidade” e também

podera ser convertido na propria decisdo do processo.

Art. 9° O parecer técnico que reconheca a viabilidade do acordo de
mediacdo: | — converter-se-4 no proprio ato de decisdo dos processos
administrativos sobrestados no ambito da DIRMA ou da CGREC,
quando for assim manifestado o interesse das partes no requerimento
da consulta técnica preliminar; e, quando for o caso, apos
protocolizadas as peticBes de desisténcia ou de rendncia de direitos, e
os pedidos de transferéncia de titularidade previstos nos paragrafos 2°
e 3° do Artigo 8° desta Instru¢cdo Normativa (INPI, 2013).

O prazo para a conclusdo da mediacao é de 90 dias, prorrogavel uma Unica vez

por igual periodo, que é o tempo mMAaximo para 0S processos administrativos
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permanecerem sobrestados. No entanto, segundo informages obtidas pelo sitio do INPI
na internet:

A Lei da Propriedade Industrial — LPI e as normas internas do INPI
ndo estabelecem prazos para a realizacdo do exame técnico, com
excecdo do prazo de decisdo dos pedidos de registro de contratos de
transferéncia de tecnologia, de franquia e similares (art. 211/LPI).
Todavia, nos casos de mediagdo com consulta técnica preliminar, uma
referéncia (ndo vinculante) a ser observada pelos participantes do
processo de mediacdo (partes, mediador e INPI) é o prazo de até 180
dias de sobrestamento dos processos administrativos envolvidos na
mediacdo. Na pratica, esse sera o prazo de referéncia para a condugéo
e conclusdo de uma mediacdo administrada pelo CEDPI (INPI, 2014).

Na mediacdo do INPI, o principio da confidencialidade prevalecera sobre o
Principio da Publicidade das decisdes administrativas, o que € confirmado pelo Art. 25
81° Resolucdo n° 84/2013: “O INPI manterd a confidencialidade da notificagdo do
mediador e ndo divulgara, sem a autorizacdo escrita das partes, a existéncia nem o
resultado da mediacdo, ressalvado o teor do acordo de que trata o 83° deste Artigo”.

A aplicabilidade da confidencialidade difere quando da consulta técnica

preliminar.

Na consulta técnica preliminar, hd duas situacfes distintas. Caso o
parecer técnico do INPI seja de inviabilidade do acordo de mediacéo,
tera carater meramente consultivo. Seu teor, portanto, seguird
protegido pela confidencialidade que rege os procedimentos de
mediacdo administrados pelo CEDPI. Se o parecer for pela viabilidade
do acordo de mediacdo e se as partes tiverem optado pela conversao
do parecer no ato de decisdo do INPI, tal acordo passa a figurar como
subsidio & decisdo do Instituto para os processos administrativos.
Dessa forma, a consulta e o parecer, apenas neste caso, passam a ter a
mesma publicidade dos demais atos relacionados naqueles processos
administrativos, assim como ocorre atualmente com todos os subsidios
ao exame técnico (INPI, 2014).

No Arbitrare, por exemplo, as decisdes sdo em regra publicadas no sitio do
Orgéo na internet, sobretudo quando envolvem o INPI portugués (ARBITRARE, 2012).
4.6 Resultados e discussoes

O projeto piloto foi concebido para a mediacdo em marcas, mas com o objetivo
de expansao para a mediacdo em patentes e em contratos de transferéncia de tecnologia

e para a arbitragem em marcas, patentes e contratos de transferéncia de tecnologia,
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dentro de uma visdo otimista de elevar o INPI até 2020 a condicdo de ser um centro de
exceléncia internacional na qualidade da prestacéo desses servigos (INPI, 2013).

Do periodo de 15 de julho de 2013 até 14 de fevereiro de 2014, data da
concluséo deste trabalho, ndo houve qualquer registro de pedido de mediagéo junto ao
INPI, nem nos casos resultantes da parceria com a OMPI. “A experiéncia internacional
aponta para a necessidade de um periodo relativamente longo de amadurecimento dos
servigos de mediacdo oferecidos por escritorios de PI” (BURLANDY, 2014).

Neste sentido, identificamos a seguir alguns pontos que facilitaram a
implantacdo do servico de mediacdo em marcas nos paises em estudo e que se
adaptariam perfeitamente a outras nagfes que nem mesmo tém previséo de implantagéo
de qualquer servigo similar.

4.7 Facilitadores para a implantagdo dos servicos de mediagéo nos casos em estudo

E preciso ressaltar que justamente esses facilitadores que serdo abaixo expostos
ndo coincidem com a realidade brasileira. Portanto, a falta de um estudo técnico sobre a
viabilidade e a eficacia da implantacdo de um servico de mediacdo do INPI brasileiro
resultou na copia de regras perfeitamente aplicaveis em outros Orgdos concedentes de
registros ou em outros centros institucionalizados de resolucdo de litigios, mas ndo no
INPI, como seré explicado abaixo.

a) Previsdo expressa da mediacdo ou outro mecanismo extrajudicial de solugdo de
controvérsias nas leis de propriedade industrial

No Brasil, ndo ha previsdo expressa de mediacdo na Lei de Propriedade
Industrial, e até o presente momento ainda ndo ha uma lei de mediacéo brasileira. ‘**

Como ja visto, Portugal optou pela previsdo expressa da arbitragem em sua lei de

161 Em 04 de fev. 2014 o Projeto de Lei n° 517 de 2011 encontrava-se na Subsecretaria da Coordenago
Legislativa do Senado aguardando interposicéo de recurso. Fonte:
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101791> Acesso em 10 fev.
2014.
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propriedade industrial “sem prejuizo da possibilidade de recurso a outros mecanismos
extrajudiciais de solug@o de litigios” (PORTUGAL, 2003). O Regulamento da Marca
Comunitéria também no artigo 42.4 prevé que “se 0s considerar Util, o Instituto
procuraré conciliar as partes” (UNIAO EUROPEIA, 2009).

O mesmo acontece com as legislagdes de outros paises onde ndo ha servico de
mediagcdo em marcas na esfera administrativa, nem mesmo a intencdo de implanté-lo,
mas 0 escopo dessas leis é fazer com que as partes busquem a todo tempo um resultado
satisfatorio para ambas. Na Itdlia, por exemplo, o Codice dela Proprieta Industriale

concede as partes a faculdade de tentar um acordo durante a fase de oposicéo.

Art.178.(...) I'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la
ricevibilita dell’opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e
176, comma 2, comunica detta opposizione al reichiedente de la
registrazione con | “avviso, anche all’opponente, dela facolta di
raggiungere um acordo di conciliazione entro due mesi dalla data
dela comunicazione, prorogabili su istanza comune dele parti fino al
termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente
Codice (ITALIA, 2005). %2

Essa conciliacdo € inclusive motivo de suspensdo e extin¢do do procedimento de
oposicao.

Art.180. Sospensione dela procedura di opposizione. 1. Il
procedimento di opposizione & sospeso: a) durante il periodo concesso
alle parti, al fine di pervenire ad um acordo di conciliazione, ai
sensi dell articolo 178, comma 1;

Art. 181. Estinzione della procedura di opposizione. — 1. La procedura
di opposizione Si estingue se: ()
b) le parti hanno raggiunto I’accordo; c) I’opposizione é ritirata
(ITALIA, 2005). ¢

Ha que se mencionar também que a Italia prevé a mediacdo obrigatoria

previamente ao processo judicial para casos de direitos disponiveis. Portanto, um litigio

162°(...) o escritério italiano de patentes e marcas, verificado o recebimento da oposicdo conforme o

disposto nos artigos 148. 1 e 176. 2, comunica a referida oposi¢do ao requerente do registro com o aviso,
também para o opoente, da faculdade de se firmar um acordo de conciliacdo dentro de dois meses da
comunicagdo, prorrogaveis de comum acordo entre as partes até o prazo maximo previsto no regulamento
do presente codigo [traducdo nossal.

163 Art. 180. Suspensdo do procedimento de oposicdo. 1. O procedimento de oposicdo é suspenso: a)
durante o periodo concedido as partes, com o fim de chegarem a um acordo de conciliagdo, conforme o
artigo 178.1. Art. 181. Extincdo do procedimento de oposi¢do — 1. O procedimento de oposicdo se
extingue se: b) as partes chegaram a um acordo; c) a oposig¢ao é retirada [traducéo nossa].
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de marcas que ndo tenha sido resolvido na esfera administrativa, quando levado a um
tribunal judicial, estard sujeito a um procedimento de mediacdo obrigatéria, haja vista
que o direito de marcas é um direito real e disponivel e, portanto, preenche os requisitos
de mediabilidade desse pais.

Na América do Sul, a Argentina, por meio da Lei 26.589 de 2011,
regulamentada pelo decreto n° 1467 do mesmo ano, igualmente estabeleceu carater
obrigatorio para a mediagdo prévia em quase todos os processos judiciais, com excecdo
dos que envolvem direitos indisponiveis. Essa mediacéo obrigatoria afeta diretamente o
procedimento administrativo de registro marcario no Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial — INPI do pais. O opoente tem o prazo de um ano *®* para firmar um acordo
com a parte adversaria ou, caso queira recorrer a Justica, deve obrigatoriamente ter
passado pela fase da mediacéo.

Ainda no continente sul-americano, na legislacdo de propriedade industrial

peruana também ha previsdo expressa em lei da possibilidade de conciliac&o.

Articulo 159.- En cualquier estado del procedimiento, la Oficina
competente podra citar a las partes a audiencia de conciliacion. La
audiencia se desarrollara ante la persona que designe la Oficina
competente. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la
materia en conflicto y éste no afecta derechos de terceros, se
levantara um acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que
tendra efectos de transaccion extrajudicial(grifo nosso)(PERU,
1996).1%

E importante revelar que o INDECOPI — Instituto Nacional de Defesa de la
Competencia y Proteccion de la Propiedad Intelectual do Peru, além de conceder

direitos sobre marcas e outros direitos de propriedade intelectual, tem competéncia

jurisdicional com status de um tribunal administrativo que julga os casos de propriedade

164 Art. 16 da Lei 22.362 de 01/01/1981 (Lei de Marcas da Argentina).

15 Em qualquer estado do procedimento, o escritorio competente poderd citar as partes para uma
audiéncia de conciliagdo. A audiéncia se desenvolverd diante da pessoa designada pelo escritorio
competente. Se ambas as partes chegaram a um acordo em relacdo a matéria em conflito e este ndo
afeta direitos de terceiros, se lavrard uma ata a qual devera constar o acordo respectivo, que tera efeitos
de transacdo extrajudicial [traducdo nossa].
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industrial.'®® Note-se que essa conciliacdo sera feita pela pessoa designada pelo
Instituto, o que equivale a dizer que € feita internamente. Outro ponto interessante é a
preocupacdo da lei em estimular a resolugdo de conflitos mediante acordo, mas sem
“afetar direitos de terceiros” (PERU, 1996).

Na Franca, também ndo h&a um servico de mediagdo em marcas no ambito
administrativo. O Codigo de Propriedade Intelectual, no entanto, menciona a
possibilidade de se recorrer & arbitragem em marcas. Mathély (1994, p.439) sustenta
que a arbitragem est& excluida de todos os casos em que o legislador procedeu a uma

atribuicdo imperativa de competéncia, que pode ser o caso das marcas.

La question est donc de savoir dans quelle mesure le contentieux des
marques interesse a l"ordre public. Il parait que la validité de la
marque reléve de I"ordre public, puisque I"enregistrement est un titre
qui est opposable a quiconque. La question est plus difficile en ce qui
concerne la contrefagon: car I’action en contrefagon peut mettre
indirectement en cause la validité et la portée de la marque.
(MATHELY, 1994, p.440). *

Segundo o artigo L.716-4 do Code de la Propriété Intellectuelle *%, “Les

1
369

dispositions de I"article L.716- ne font pas obstacle au recours a I"arbitrage, dans

168 Decreto legislativo 1033 de 25/06/2008. Articulo 14°. Funciones de las Salas del Tribunal.- 14.1 Las
Salas del Tribunal tienen las siguientes funciones: a) Conocer y resolver en segunda y Ultima instancia
administrativa las apelaciones interpuestas contra los actos que ponen fin a la instancia, causen
indefension o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, emitidos por Comisiones,
Secretarias Técnicas o Directores de la Propiedad Intelectual, segun corresponda. En tal sentido, podrén
conocer y resolver sobre la imposicion de multas por la realizacién de infracciones administrativas o
multas coercitivas por el incumplimiento de resoluciones finales, de medidas cautelares, preventivas o
correctivas, de acuerdos conciliatorios y de pagos de costas y costos; asi como sobre el dictado de
mandatos o la adopcion de medidas cautelares, correctivas o complementarias (...).

E interessante notar que so é possivel recorrer & esfera judicial depois de esgotada a via administrativa.
Articulo 18°.- Agotamiento de la via administrativa e impugnacién judicial de pronunciamientos del
INDECOPI.- 18.1 En los asuntos de competencia de cualquiera de los 6rganos resolutivos del
INDECOPI, no podra recurrirse al Poder Judicial en tanto no se haya agotado previamente la via
administrativa.

187 A questdo é saber em que medida o contencioso de marcas interessa & ordem publica. Parece que a
validade da marca é questdo de ordem publica, eis que o registro € um titulo oponivel a qualquer um. A
questdo é mais dificil no que se refere a contrafagdo: pois a acdo de contrafagdo pode questionar
indiretamente a validade e o alcance da marca [tradugdo nossa].

168 Segundo o artigo L. 716-4 do Codigo da Propriedade Intelectual, “as disposicdes do artigo L.716-3
ndo se opGem ao recurso a arbitragem, dentro das condi¢Ges previstas nos artigos 2059 e 2060 do Caédigo
Civil” [traducéo nossa].
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les conditions prévues aux art. 2059 e 2060 du Code Civil”.*" Portanto, tratando-se de
direitos disponiveis é permitido as partes recorrer a arbitragem.

Na Espanha, a Lei de Marcas ndo contempla a mediacdo, mas prevé
expressamente, no artigo 28, a arbitragem que s6 pode versar sobre proibicdes relativas

previstas em determinados artigos:

1. Los interesados podran someter a arbitraje las cuestiones litigiosas
surgidas con ocasion del procedimiento para el registro de una marca,
de conformidad con lo establecido en el presente articulo.

2. El arbitraje sélo podra versar sobre las prohibiciones relativas
previstas en los articulos 6.1.b; 7.1.b, 8 y 9 de la presente Ley. En
ningln caso podrd someterse a arbitraje cuestiones referidas a la
concurrencia 0 no de defectos formales o prohibiciones absolutas
de registro.(grifo nosso) (ESPANHA, 2001) '™

De acordo com o servigo de informacdo ao cidaddo da Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas — OEPM, até hoje ndo foi registrado um caso em que as partes

tenham utilizado a arbitragem para resolver seus litigios de marcas. 2

1890 artigo L -716-3 fala que as agdes civeis e as demandas relativas a marcas e agdes conexas sobre
concorréncia desleal sdo exclusivamente levadas aos Tribunais de Grande Instancia (FRANGCA, 2010).

70 Nos artigos 2059 e 2060, o Cédigo Civil francés permite apenas a transagdo dos direitos de livre
disposicdo, proibindo a disposicdo de matérias consideradas de ordem publica.

171 1.0s interessados poderdo submeter & arbitragem as questdes litigiosas surgidas em ocasido do
procedimento para o registro de uma marca, em conformidade com o estabelecido no presente artigo. 2. A
arbitragem s6 poderda versar sobre as proibigdes relativas previstas nos artigos 6.1b; 7.1.b; 8 e 9 da
presente lei. Em nenhum caso podera submeter a arbitragem questdes referidas & concorréncia ou nao
de defeitos formais ou proibi¢Ges absolutas de registro. (grifo nosso)[traducdo nossa]. Cumpre
esclarecer que os referidos artigos 6.1 b; 7.1.b; 8 e 9 falam, respectivamente, sobre a proibicdo do registro
de signos idénticos ou semelhantes a uma marca anterior que assinale produtos ou servicos idénticos ou
semelhantes que possam suscitar um risco de confusdo que inclui um risco de associacdo com a marca
anterior; signos idénticos ou semelhantes a um nome comercial anterior se existir um risco de confusao
ou associagdo; signos idénticos ou semelhantes a uma marca ou nome comercial anteriores notoriamente
conhecidos que possam indicar uma conexdo com 0s produtos ou servigos dos titulares desses direitos
anteriores, provocar um aproveitamento indevido ou um prejuizo a distintividade, a notoriedade ou ao
renome da marca; por fim, a proibicdo de registro sem autorizacdo de nome civil, pseudénimo, imagem,
sobrenome, criacdes de direitos de autor ou outros direitos anteriores de propriedade industrial.

72 Cumpre esclarecer que o convénio arbitral devera ser notificado & OEPM pelos interessados uma vez
finalizado o procedimento administrativo do registro de marca antes que se consolide o ato administrativo
do escritdrio. Depois de subscrito o convenio arbitral, ndo cabera a interposicao de recurso administrativo
algum de carater ordinario, declarando-se a inadmissibilidade do mesmo. E se tiver sido interposto antes
da subscricdo ao convénio arbitral, sera considerada a sua desisténcia (Artigo 28.4 e 28.5 da Lei de
Marcas — Lei n° 28/2001).
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Ao contrario das legislagbes dos paises acima apresentadas, em nenhum
momento a lei brasileira oferece as partes a faculdade de entrarem em um acordo ou
retirarem uma oposi¢cdo, como ocorre na Italia. N&o estabelece prazos para as partes
resolverem amigavelmente seus conflitos como é o caso da Argentina. Nao prevé
audiéncia de conciliacdo entre as partes como no caso do Peru ou uma sustentacdo oral
(hearing) como ocorre no Reino Unido. Também ndo contempla expressamente a
possibilidade de se recorrer a arbitragem como na Espanha e Portugal ou a outros meios
alternativos de resolugéo de conflitos.

Por fim, aproveita-se a ponderacdo de Mathély quando diz que estdo excluidas
da arbitragem (e aqui se pode incluir os métodos alternativos de solucdo de litigios) as
hipoteses em que o legislador procedeu a uma atribuicdo imperativa de competéncia.
Portanto, ndo havendo previsdo expressa, nem possibilidades oferecidas pela lei para
uma tentativa de resolucdo amigavel entre as partes, torna-se dificil implantar um
mecanismo que seja legalmente valido e eficaz.

b) Previséo expressa de acordos de coexisténcia ou cartas de consentimento nas leis de
propriedade industrial

Visto que os acordos de coexisténcia ou cartas de consentimento sdo 0s
resultados mais comuns de uma mediacdo, considera-se fundamental a previsdo
expressa desses instrumentos. Assim, ao contrario das leis de marcas de Portugal e
Reino Unido e da Marca Comunitaria, a Lei 9.279/96 ndo prevé os acordos de
coexisténcia como excludentes da aplicacdo do artigo 124, XIX, da LPI que trata da
reproducdo ou imitacdo de marcas.

A lei inglesa, por exemplo, contempla expressamente a possibilidade de
convivéncia ndo somente de marcas semelhantes para produtos ou servi¢os semelhantes,
mas inclusive de marcas idénticas para produtos ou servigos idénticos, caso seja

consentido pelo titular do registro anterior.
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5. - (1) A trade mark shall not be registered if it is identical with an
earlier trade mark and the goods or services for which the trade mark
is applied for are identical with the goods or services for which the
earlier trade mark is protected (...) (5) Nothing in this section
prevents the registration of a trade mark where the proprietor of the
earlier trade mark or other earlier right consents to the
registration (REINO UNIDO, 1994). *"®

Observa-se, neste sentido, que a lei inglesa aconselha a terceiros que evitem
registrar marcas idénticas para produtos e/ou servigcos idénticos, tanto que sem seus
procedimentos de registro realiza uma busca de oficio e notifica aos titulares anteriores
da ocorréncia de possivel colidéncia entre sinais (IPO, 2012). No entanto, se for da
vontade do titular da marca anterior ou de um direito anterior consentir essa convivéncia
entre os sinais, o IPO acata a autonomia da vontade das partes, ou seja, 0 interesse
privado prevalece sobre a deciséo do IPO.

Tratamento idéntico é dado pelo Regulamento (CE) n° 207/2009 sobre a Marca
Comunitéaria e pela Diretiva Europeia 2008/95/(CE) de Harmonizacéo das legislacGes de

marcas, respectivamente citados abaixo.

3. A marca comunitaria ndo pode ser declarada nula se o titular de
um direito referido nos n.1 ou 2 der o seu consentimento expresso ao
registo dessa marca antes da apresentacdo do pedido de nulidade
ou do pedido reconvencional. (UNIAO EUROPEIA, 2009)

5. Os Estados-Membros podem permitir que, em circunstancias
adequadas, o pedido de registo de uma marca ndo tenha de ser
recusado ou o registo de uma marca ndo tenha de ser declarado nulo
uma vez que o titular da marca anterior ou do direito anterior
consinta no registo da marca posterior. (UNIAO EUROPEIA,
2008)

No mesmo sentido da Diretiva, é o artigo 243° do Cddigo de Propriedade
Industrial Portugués.

Artigo 243°,CPI/PT. Declaracdo de Consentimento: O registo de
marca susceptivel de confusdo com marcas ou outros direitos de

1% Art. 5 (1) Uma marca ndo deve ser registrada se for idéntica & outra marca anterior cujos produtos e
servicos assinalados sdo idénticos aos produtos ou servigos assinalados pela marca protegida. (...) (5)
Nada nesta secdo impede o registro da marca se o proprietario da marca ou direito anterior
consente o registro [tradugdo nossa].
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propriedade industrial anteriormente registrados exige declaracdo de
consentimento dos titulares desses direitos e dos possuidores de
licencas exclusivas, se 0s houver e o0s contratos ndo dispuserem de
forma diferente. (PORTUGAL, 2003)

Na lei brasileira ndo é este o procedimento. A colidéncia de sinais deve ser
afastada para que se evitem marcas que criem confusdo no mercado. Na América do
Sul, a legislacio de propriedade industrial peruana'™® adotou uma situacdo
intermediaria. Prevé os acordos de coexisténcia, embora a decisdo tenha que ser acatada

pelo Orgéo concedente de direitos de PI:

Articulo 158.- Las partes en un procedimiento podran acordar la
coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinion
de la Oficina competente, la coexistencia no afecte el interés general
de los consumidores.(PERU,1996) "

A titulo ilustrativo, ha paises que apresentam outras solucdes para evitar que um
procedimento de oposi¢do siga adiante, como a possibilidade de o requerente do pedido
de marca, ao receber a noticia da oposicao, poder modificar a sua marca para que possa
ter chances de ser posteriormente registrada caso haja concordancia do opoente, como é

0 caso da Venezuela.

Articulo 78.- La oposicion, en el primer caso del articulo 77, se
notificara al solicitante por medio de aviso en el Boletin de la
Propiedad Industrial, para que comparezca a informarse de aquélla en
el plazo de quince dias habiles a contar de la publicacion. Vencido
dicho plazo comenzara a correr un lapso de quince dias habiles para
que el solicitante aduzca lo que estime conveniente a sus derechos.

El solicitante podré efectuar modificaciones en su solicitud y si
éstas fuesen aceptadas por el opositor dentro de un plazo de ocho
dias habiles a contar de la fecha de contestacion, se daré por terminado
el procedimiento de oposicion. En este caso, el Registrador ordenara
una nueva publicacion con las reformas aceptadas y se abrira
nuevamente el periodo de la oposicion. Si dentro del indicado plazo de
ocho dias, el opositor no manifestare que acepta las modificaciones
propuestas, continuara el procedimiento de la oposicion. (grifo nosso)
(VENEZUELA, 1956) *'®.

1% Decreto Legislativo n° 823 de 23 abril de1996 — Ley de Propiedad Industrial (PERU, 1996).

15 Artigo 158 — As partes em um procedimento poder&o acordar a coexisténcia de signos idénticos ou
semelhantes sempre que, em opinido do escritério competente, a coexisténcia ndo afete o interesse geral
dos consumidores [traducdo nossa].

76 Artigo 78 — A oposigdo, no primeiro caso do artigo 77, sera notificada ao requerente (do pedido de
marca), por meio de aviso no Boletim da Propriedade Industrial, para que comparega e seja informado a
respeito da mesma num prazo de quinze dias Uteis a contar da publicagdo. Vencido este prazo, comecara a
correr um lapso de quinze dias Uteis para que o0 requerente aduza 0 que estimar conveniente a seus
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Neste caso da Venezuela, podemos concluir que se trata de um “consentimento”
do titular do direito anterior para o registro da marca posterior. E o proprio opositor da
marca quem decidira se aceita ou ndo a convivéncia entre os sinais. Observa-se que 0
siléncio do opositor ndo surte efeitos positivos para o requerente do pedido, pois em
caso de auséncia de manifestacdo do opositor, dar-se-4 prosseguimento ao procedimento
de oposicao.

Como ja debatido no item 2.3.“g”, do segundo capitulo dessa pesquisa, no
Brasil, além de ndo haver previsao na lei, os procedimentos adotados pelas Diretrizes de
Anélise de Marcas permitem o0s acordos de coexisténcia, mas de forma que a
convivéncia entre marcas afaste qualquer possibilidade de engano junto aos
consumidores.

Ressalte-se novamente que o entendimento sobre os acordos de convivéncia
nunca foi pacifico. *’" As diretrizes ora previam os acordos de convivéncia como uma
excludente do inciso XIX, do artigo 124, ora condenavam tal procedimento. O Unico
ponto em comum das diversas resolugdes na histéria do INPI foi o fato do examinador
nunca se vincular automaticamente a aceitacdo do acordo de convivéncia ou das cartas

de consentimento se as marcas em cotejo apresentarem risco de confusao.

Os acordos de mediacdo que recaiam sobre direitos de propriedade
intelectual serdo utilizados como subsidio ao exame das areas técnicas
competentes. Vale destacar que os acordos de mediacdo que
resultarem nos chamados “acordos de convivéncia” (ou “acordos de
coexisténcia”) de marcas serdo examinados em conformidade com as
Diretrizes de Analise Marcas do INPI (INPI, 2013).

O examinador, conforme o Art. 25 84° Resolucdo n° 84/2013, ndo ficara

vinculado ao que foi acordado entre as partes. O acordo servira apenas como subsidio

direitos. O requerente podera efetuar modificacfes em seu requerimento e se estas forem aceitas
pelo opoente dentro do prazo de oito dias Gteis a contar da data da resposta, dar-se-a4 por terminado o
procedimento de oposicdo. Neste caso, o oficial de registro ordenara uma nova publicacdo com as
reformas aceitas e se abrird novamente um periodo de oposi¢do. Se dentro desse prazo de oito dias o
opoente ndo se manifestar sobre a aceitagdo das modificagfes propostas, prosseguir-se-a 0 procedimento
de oposicao (grifo nosso) [traducdo nossal.

Y70 tema “acordos de convivéncia” foi discutido no Capitulo 2 dessa pesquisa.
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ao examinador. Como se pode observar, tal orientacdo pode ser um fator de desestimulo
a mediacdo, tendo em vista que a decisdo ndo ¢ deixada as partes, mas ao examinador.
c) Inexisténcia de busca de oficio de anterioridades

Na maioria das legislagdes europeias ndo ha busca de oficio de marcas
anteriores, devendo o titular de um direito que se sentir prejudicado propor um
procedimento de oposic¢do ou nulidade nos prazos legais.

Na Franga, o Code la Propriété Intellectuelle deixa a cargo do titular da marca o
dever de zelar pelo seu registro como diz o artigo L. 711-4, Lors du depdt d'une
marque, I"INPI ne vérifie pas si le signe est disponible; I"action est laissée a la
diligence du titulaire d"une antériorité (FRANCA, 2010, p.608). '"®

Tal controle é exercido via procedimento de oposicdo, reservada apenas aos
titulares das marcas ou aos seus licenciados “exclusivos”. ’® Caso o titular da marca
anterior perca o prazo de 60 dias ap6s a publicacdo do pedido para interpor a oposicao,
pode ainda se socorrer com uma acdo de nulidade. lls s"agit d"une action en nullité
relative laissée a la diligence du titulaire de I"antériorité quis era jugée irrecevable
dans le cas ou, la marque ayant été deposée de bonne foi, il en a toléré I"usage
pendente cing ans. ** (FRANCA, 2010, p.649). Observe-se que, perdido o prazo de
oposicdo e o prazo de cinco anos para anular a marca, o titular anterior é atingido pelo

instituto da “Forclusion par tolérance”. *®! Ou seja, como se trata de uma acéo para

78 Art.L.711-4: Quando uma marca é depositada, o INPI francés néo verifica se o signo esta disponivel;
a acao é deixada a diligéncia do titular de uma anterioridade [traducéo nossa].

19 Artigo L.712-4, do Code de la Propriété Intellectuelle (FRANCA, 2010).

180 Trata-se de uma acéo de nulidade relativa, deixada a diligéncia do titular da anterioridade, que sera
julgada inadmissivel no caso da marca (posterior) ter sido depositada de boa-fé e seu uso tenha sido
tolerado pelo titular (da anterioridade) durante cinco anos [tradugdo nossa).

181 No entanto cabe observar que para que seja aplicado o instituto da “Forclusion par tolérance”, que
pode ser traduzido literalmente como “Forclus@o por tolerancia”, a marca do titular posterior deve ter sido
depositada de boa fé, que, para lei francesa, € sempre presumida. Portanto, cabe ao titular da marca
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combater a violacdo de uma proibigdo relativa, cabe ao titular o dever de agir. Do
contrario, a convivéncia entre as marcas colidentes convalidar-se-& com o tempo. Trata-
se de uma consequéncia imposta pela lei francesa aplicada a negligéncia do titular da
marca anterior que se descuidou da defesa de sua marca.

Note-se que esta sempre foi uma caracteristica da Franga, pois durante a
vigéncia da Lei de Propriedade Industrial — LPIl de 1964, até mesmo inexistia o
procedimento de oposigdo. Os titulares que se sentissem prejudicados deveriam esperar
a concessdo do registro para s6 entdo interpor uma acdo de nulidade do registro por
fraude perante os tribunais judiciais franceses. O procedimento de oposicdo foi
introduzido somente com a LPI de 1991 (FRANCA, 2010, p.616).

Em alguns Orgdos concedentes de registros marcarios como o IPO (Reino
Unido), a OEPM (Espanha) e a OAMI (Unido Europeia), existe a busca de oficio de
anterioridades, mas com consequéncias diferentes da busca realizada pelo INPI do
Brasil. Primeiramente, ha uma busca prévia de anterioridades supostamente colidentes.
Depois de detecta-las, os escritdrios notificam os titulares dos direitos anteriores para,
caso haja necessidade, entrar com um pedido de oposi¢do dentro de um determinado
prazo. Se ndo interpuserem uma oposi¢édo, considera-se que os titulares ndo se importam
com a convivéncia das marcas, ainda que idénticas e para produtos e servi¢os idénticos
(IPO, 2013; OEPM, 2013; OAMI, 2013).

Em Portugal, a situacdo apresenta-se um pouco diferente. A busca de marcas
anteriores é feita de oficio pelo INPI e, tal como no Brasil, quando as marcas sao
colidentes, o pedido é indeferido, conforme o artigo 239° do Cddigo da Propriedade
Industrial — CPI portugués. No entanto, a suscetibilidade de confusdo entre marcas ou

outros direitos de propriedade industrial anteriormente registrados pode ser afastada

anterior provar que o pedido de registro da marca foi depositado de ma-fé e que o suposto infrator detinha
0 conhecimento da existéncia de uma anterioridade colidente com a sua marca. (FRANGCA, 2010, p.649).
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com uma “declaracdo de consentimento”, prevista no artigo 243°, do CPI, transcrito no
item “b” desta pesquisa.

Todas as legislagdes e procedimentos citados demonstram que a mediagéo
encontra campo fértil nestes paises, 0 que ndo acontece com a lei brasileira. O INPI
brasileiro realiza de oficio uma busca de anterioridades em seu banco de dados a fim de
verificar se ha registros marcarios impeditivos ao pedido da marca requerida. Durante o
exame de marcas sdo analisadas a0 mesmo tempo tanto as proibi¢des absolutas como as
relativas e se ha suscetibilidade de confusdo entre marcas, o pedido de marca posterior é
indeferido.

d) A figura do Cooling-off

H& também outra figura processual que tornaria possivel uma mediacao entre as
partes. Trata-se do periodo chamado de cooling off existente, por exemplo, nos
procedimentos adotados pela lei de marcas inglesa e no Regulamento da Marca
Comunitéria, conforme j& abordado no terceiro capitulo desta pesquisa quando foram
relatadas as experiéncias do Reino Unido e Unido Europeia.

Depois de interposta uma oposi¢do a marca posterior, 0 escritério concessor de
direitos confere as partes um periodo de tempo para refletir e considerar a possibilidade
de ambas as partes encontrarem uma solucdo satisfatoria para o conflito surgido. Néo se
trata de uma mediagdo administrativa, mas € uma figura que permite essa “mediacao”,
pois objetiva-se evitar o julgamento da oposicdo pelo examinador de marcas com a
consequente retirada do procedimento. Somente depois desse periodo, que varia de
acordo com cada regra procedimental ou legislacdo de cada pais, o 6rgdo emitird uma
deciséo sobre a oposic¢ao. Sobre o Sistema do Cooling off, também chamado de periodo

de reflexion:

Si el escrito de oposicion se considera admisible, la OAMI envia una
notificacion a las dos partes estableciendo los plazos para el
procedimiento. El procedimiento empieza con un periodo durante el
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que las partes pueden negociar un acuerdo, el denominado periodo de
reflexion (“cooling-off"). Durante este periodo se ofrece a las partes la
posibilidad de poner fin al procedimiento sin incurrir en costes
adicionales. El periodo de reflexion expira dos meses después de la
notificacion de admisibilidad. Es posible prorrogarlo por 22 meses
adicionales, y puede durar un maximo de 24 meses. Una vez
finalizado el periodo de reflexion, comienza la parte contradictoria del
procedimento (UNIAO EUROPEIA, 2013) '

A OAMI considera esta fase, obrigatoria, uma espécie de “pré-mediagao”, sem
que haja a intervencdo do o6rgao. Muitos casos terminam nessa fase na qual se fomenta
uma possibilidade de acordo entre as partes.

No Brasil ndo ha o periodo de cooling-off. Tao logo se dé inicio ao conflito, a
partir de uma oposicao, cabera o examinador de marcas decidir a questao, podendo as
partes agir de trés maneiras: peticionar a retirada da oposi¢do, no caso do opositor;
protocolar a desisténcia do pedido, no caso do requerente do pedido de marca; e, por
fim, ambas protocolarem um acordo de convivéncia que devera ser examinado pela
Diretoria de Marcas, cabendo ao técnico, durante a analise, decidir se as marcas
apresentam ou nao possibilidade de confusdo. Afastada essa, a oposi¢ao ¢ decidida ¢ a
marca posterior ¢ deferida. Caso o examinador entenda que as marcas sdo colidentes, o
pedido serd indeferido, restando ao requerente do pedido interpor um recurso.

e) Possibilidade de convivéncia de sinais que causem risco de confusdo

A partir do momento em que o INPI se dispde a oferecer um servigo de
mediacdo sob sua administracdo € que, em principio, estaria delegando as partes o poder
decisorio sobre o conflito, pois deixa claro que ndo é parte nas controvérsias, sendo

apenas administrador do processo de mediacao.

182 Se a oposicao é considerada admissivel, a OAMI envia uma notificacdo as duas partes estabelecendo
prazos para o procedimento. O procedimento comeca com um periodo durante o qual as partes podem
negociar um acordo, o denominado periodo de reflexdo (“cooling-off”). Durante esse periodo, é oferecida
as partes a possibilidade de encerrar o procedimento sem que se incorra em custos adicionais. O periodo
de reflexdo expira dois meses depois da notificacdo de admissibilidade. E possivel prorroga-lo por 22
meses adicionais, podendo durar um maximo de 24 meses. Uma vez finalizado o periodo de reflexao,
comega a parte contraditoria do procedimento [tradugdo nossa].
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Seguindo essa logica, deveria aceitar o que as partes acordassem, tendo em vista
que as proibicdes relativas referem-se a interesses privados e, em tese, disponiveis. Se
as partes ndo se sentem prejudicadas em conviver com sinais idénticos ou semelhantes,
por que razdo deveria o INPI se intrometer nessa esfera? Ocorre que, ao contrario das
leis do Reino Unido, Portugal e Unido Europeia, a LP1/96 ndo permite expressamente a
convivéncia entre marcas idénticas para produtos e servigos idénticos, bem como a
coexisténcia de marcas semelhantes ou idénticas para produtos e servi¢cos semelhantes
ou idénticos, suscetiveis de causar confusdo junto ao publico. Nem tampouco o atual
parecer sobre “acordos de convivéncia” resolveu a questdo, conforme ja explorado,
deixando claro que o acordo servira apenas como “subsidio” ao examinador, 0 Unico
que tem o poder decisorio na mao, estando este vinculado a aplicagéo da lei.

Vistas essas caracteristicas presentes nas regras procedimentais ou legislaces
estrangeiras abordadas, que favorecem a mediacdo de direitos marcarios no exterior,
passa-se a seguir a analise dos pontos criticos mais relevantes do modelo de Mediagédo
do INPI do Brasil.

4.8 Fatores criticos do Modelo INPI — Brasil

Neste subcapitulo serdo elencados os principais fatores criticos do modelo do
INPI brasileiro. Ressalte-se que alguns desses fatores sao apontados como positivos em
relacdo ao procedimento de mediagdo do Instituto. Em seguida, serdo debatidas as
principais “vantagens” apontadas pelos autores estudados no primeiro capitulo que
podem surtir efeitos positivos em outras jurisdicdes, mas ndo espelham a realidade
brasileira como se ira comprovar.

a) A opcao pelo modelo da OMPI
O Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI, criado em 1994, fornece servicos

de resolucdo de conflitos em propriedade intelectual, nomes de dominio e questdes
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comerciais e contratuais em geral por meio de procedimentos de media¢do, mediagédo
seguida de arbitragem, arbitragem e arbitragem acelerada. Sediado em Genebra, tornou-
se um centro de referéncia mundial na area e seus regulamentos contém elementos que
sdo apropriados para os casos de propriedade intelectual e adaptaveis a processos de
qualquer parte do mundo. Desde que haja acordo entre as partes de um conflito,
qualquer pessoa fisica ou juridica ou entidade, independentemente da nacionalidade,
pode submeter um conflito para resolugdo no ambito de qualquer um dos processos
administrados pelo Centro (OMPI, 2012).

No Centro da OMPI, desde sua criagdo, foram registrados 286 casos de
mediacdo e arbitragem, sendo que 57% deles foram casos de mediacdo, cujo indice de
acordo é de 69%. Dos temas em disputa, computando o total de casos de mediacao e de
arbitragem, 15% foram de marcas; 39% de patentes; 17% de tecnologia da informacdo —
TI; 8% de direitos autorais e 21% de outros casos. Desse total, 90% foram de disputas
contratuais e 10% ndo contratuais (OMPI, 2014).

Embora administre o Sistema de Madrid para o registro internacional de marcas,
a OMPI ndo é um Orgdo concedente de direitos de PI, uma vez que cada escritorio
nacional é responsdvel pelo exame de mérito, decisdo e concessdo dos direitos
marcarios. A OMPI é uma Organizacdo promotora dos direitos da Pl. Assim, pode
gerenciar os procedimentos e realizar uma mediacdo envolvendo direitos de marcas de
uma forma isenta.

No entanto, como ja explicado nesta pesquisa, quando o acordo, fruto de uma
mediacdo realizada pela OMPI em parceria com o INPI, for analisado pelo corpo
técnico do Instituto, este sera soberano para acatar ou ndo o termo firmado entre as
partes, podendo recusar a homologagdo do mesmo se este se mostrar em confronto com

a lei, ainda que tenha sido realizado pelo mediador mais conceituado do mundo.
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b) A vantagem das “filas especiais de mediagdo”

Como visto na apresentacdo do modelo de mediacdo de marcas do CEDPI, a
principal vantagem para os usuarios da mediacdo realizada pelo INPI seria entrar em
uma “fila especial” que lhes garantiria uma possibilidade de decisdo mais rapida sobre o
conflito (INPI, 2013).

No entanto, apds o lapso de tempo concedido as partes para a negociacao de um
conflito de oposicdo, por exemplo, via mediacdo administrativa, sendo infrutifero o
acordo ou tendo sido este recusado pelo INPI por atingir direitos de terceiros, o
processo saira da “fila especial de media¢do™ e voltara a sua respectiva posi¢ao na “fila
de processos com oposi¢do” e seguird sua tramitacdo normal. “A existéncia de um a
acordo entre as partes ¢ condi¢do necessaria para a manutencdo, na “fila de mediagao”,
dos processos administrativos envolvidos na media¢ao” (BURLANDY, 2014).

Essa consequéncia representara um tempo perdido a mais para os titulares, num
processamento que, em regra, dura cerca de trés anos devido ao backlog que se encontra
o Instituto até o presente momento. ***

Assim, a vantagem de se entrar com um pedido de mediacdo administrada pelo
Regulamento do INPI ou do INPI/OMPI seria apenas em caso de o acordo ter sido
aceito pelas partes e, posteriormente, homologado pelo Orgéo concessor do direito. No
momento em que o INPI for saneado e tiver sua tramitacdo processual normal, ou seja,
dentro do prazo estabelecido pelo Protocolo de Madri de no méximo de 18 meses, essa

“vantagem” ndo mais existira.

183 Até janeiro de 2014 o atraso no exame de marcas era de 3 anos em média, sobretudo em razdo do
aumento do nimero de depositos. Em 2009, o nimero de depdsitos de marcas foi de 115.570 contra
163.587 depdsitos em 2013. Neste universo, 13% dos pedidos sofrem oposicdo, o que espelha o
percentual de conflitos surgidos em primeira instdncia entre duas ou mais partes. Em 2012, foram
interpostos 150.107 mil pedidos de marcas. Desses, 13.125 sofreram oposicdo, 7.382 interpuseram um
recurso e 3.328 entraram com um requerimento de nulidade de marcas (INPI, 2014).
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Essa agilidade processual apontada como “vantagem” poderia ser buscada de
outras formas, como a solucdo do Fast Track Opposition do Reino Unido, disponivel
somente para conflitos entre duas marcas.

c) A opgdo por mediadores externos

A época da implantacio do servico de mediacéo, discutiu-se que os mediadores
deveriam ser externos em razéo de ser o INPI um 6rgéo publico concedente de direitos e
que dispde de poucos funcionarios que, por sua vez, ndo podem ser deslocados devido
ao volume significativo de trabalho na area de exame de marcas. Além do desvio das
tarefas principais, a op¢do poderia comprometer a isencdo do INPI como Orgio
concedente de direitos. Ocorre que os dois exemplos analisados como o IPO e a OAMI
mostram que é viavel a mediagdo interna, ou seja, feita pelos servidores dos Orgdos sem
que haja comprometimento com a isencao.

No IPO, onde o procedimento é feito, em regra, por um mediador interno, a
mediacdo é cobrada, mas a taxa é revertida ndo para o mediador, e sim para o IPO, em
funcdo de se estar deslocando um examinador de marcas de sua funcéo primordial que é
examinar marcas e para ndo eliminar a livre concorréncia com os mediadores externos.

Conforme a Instrucdo Normativa definiu, a consulta técnica preliminar pode ser
convertida em acordo. Ora, neste momento o proprio técnico pode ter encontrado a
solucgéo para o problema, o que dispensaria a participacdo do mediador, mesmo porque
o0 papel do mediador € a aproximacéo das partes e ndo a conclusdo de um acordo, como
ocorre na conciliagdo '®. Na pratica, observa-se que o objetivo de se entrar com um
pedido de mediacdo no INPI é resolver o mérito da questdo, ou seja, solucionar o
conflito de uma forma mais agil e satisfatoria para ambos. O fato de as partes acordarem

em se submeter a uma mediacédo (pois € preciso do consentimento de ambas) demonstra

184 As diferencas entre conciliaco e mediagdo foram discutidas no item 1.1 do Capitulo 1 desta pesquisa.
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que, em principio, estariam dispostas a encontrar uma solucdo para o problema, o que
torna essa tarefa de “aproximagao” quase desnecessaria.

Ap0s toda esta exposicdo, verifica-se que o poder decisorio continua nas maos
do examinador do INPI, que se encontra limitado estritamente em cumprir a lei. A
opcdo por mediadores externos poderia ser feita independentemente de o INPI
administra-la mediante negociacdo direta entre as partes ou por meio de uma mediacao

ad-hoc ou institucional &

, sendo que o processo tramitaria como qualquer outro, na
“fila normal de processos sem oposi¢ao”.

Ademais, no que concerne ao papel do mediador na mediacdo administrativa do
INPI, é preciso esgotar mais um ponto. Segundo a diferenciacdo feita por Camara
(1997) exposta no primeiro capitulo dessa pesquisa, “na mediacdo, a atuacdo do
profissional é mais branda e na conciliacdo, o papel do terceiro é ativo, cabendo ao
mesmo sugerir alternativas de acordo entre as partes em conflito”. Ao se analisar tal
distincdo, percebe-se que a mediacdo administrativa seréd na realidade uma conciliag&o.

E preciso lembrar que o mediador em Pl é um caso especial, pois requer nio
apenas um mediador consagrado, mas um experto na area de Pl, sobretudo em marcas
que é um assunto muito especifico. Isto porque o mediador terd que orientar as partes
quanto ao mérito do acordo, adiantando as mesmas uma possivel decisdo do INPI
quando a possibilidade de homologac¢édo ou ndo do acordo.
d) Limites pablicos a transacdo

A respeito da mediacdo envolvendo a Administragdo Publica, Barbosa (2011,

p.298-318) considera que:

A transacdo implica em disponibilidade do interesse; nem todos 0s
interesses na esfera da Administracdo seriam indisponiveis, 0 que
preserva a possibilidade de transigir (...)Impossivel a transa¢do quando
existe vedacdo legal de seu objeto ou vedacdo especifica de transigir.
(...)Existem intensas restricGes doutrindrias a transacdo pela

185 A conceituagdo de mediagdo ad-hoc e institucional foi realizada no Capitulo 1desta pesquisa.
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Administracdo, muito embora a jurisprudéncia pareca prestigiar mais
intensamente o requisito da competéncia legal do agente transigente
do que o conteldo dos interesses transigidos (BARBOSA, 2011,
p.298-318).

E preciso lembrar que os direitos que estardo em jogo na mediagio realizada
pelo INPI serdo as proibicGes relativas, conforme explorado no segundo capitulo deste
trabalho. Ocorre que ainda que sejam “relativas”, se os conflitos entre marcas
suscitarem confusdo junto ao publico consumidor, tais direitos ndo serdo mais
disponiveis. Isto porque o legislador elencou detalhadamente no artigo 124 da LP1/96 o
que ndo pode ser registrado como marca. E se o inciso XI1X do artigo supracitado veda o
registro de sinais que reproduzam ou imitem marca alheia registrada para distinguir
produto ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou
associacdo, é dever do Orgdo concedente de direito marcario ndo permitir qualquer
acordo que possa se enquadrar nesta norma.

Neste sentido Souza (2013) acrescenta que “mesmo que as partes transijam
judicialmente em matéria de interesse publico, o INPI tem o dever de prosseguir no
feito”. Assim, o INPI “nem pode transigir nem permitir que se transija nas matérias
indisponiveis” (BARBOSA, 2013).

e) Impossibilidade de exercer atividade economica reservada a inciativa privada

Como ja mencionado no inicio deste capitulo, existem outras instituicGes
privadas que oferecem o servico de mediacdo em marcas. Assim sendo, o INPI
disponibilizando um servico de mediacdo em marcas por ele administrado, estara
concorrendo no mercado com essas entidades, visto que oferece o mesmo tipo de
servigo e mediante pagamento, a excecdo dos dez primeiros casos reservados ao projeto
piloto. Dessa forma, observa-se que ha exploracdo direta de uma atividade econdmica,

sendo que a atividade finalistica do INPI é conceder direitos de propriedade industrial.



149

Segundo o artigo 173, da CFRB/88, “ressalvados 0s casos previstos nesta
Constituicdo, a exploracdo direta de atividade econémica pelo Estado s6 serd permitida
quando necessaria aos imperativos da seguranca nacional ou relevante interesse
coletivo, conforme definidos em lei”.

Pela leitura do artigo, depreende-se que ndo é este o caso do INPI, dado que ndo
se trata de questdo de seguranca nacional ou de relevante interesse coletivo. Portanto,
assim atuando, levara consequentemente uma maior “vantagem”, quebrando o principio
da livre iniciativa. Conforme ja exposto, o INPI oferecerd dois diferenciais que
poderiam levar uma vantagem perante a concorréncia: uma consulta técnica preliminar
sobre a viabilidade do que foi acordado entre as partes e a “fila de mediagao”, mais agil,
e somente permitida para quem requerer a mediacdo administrada pelo INPI ou pela
parceira OMPI.

f) Competéncia legal

Segundo Di Pietro (2009, p.425), autarquia é pessoa juridica de direito publico,
com a capacidade de se autoadministrar a respeito das matérias especificas que lhes
foram destinadas pela pessoa publica politica que lhes deu vida (DI PIETRO, 2009,
p.429).

Carvalho Filho (2006, p.393), conceitua autarquia como “pessoa juridica de
direito publico, integrante da Administracdo Indireta, criada por lei para desempenhar
fungdes que, despidas de cardter econdmico, sejam proprias e tipicas do Estado”.

Para Mello (2006, p.141), as autarquias tém como caracteristicas ter “origem na
vontade do Estado; fins ndo lucrativos; finalidade de interesse coletivo; auséncia de
liberdade na fixacdo ou modificacdo dos proprios fins e obrigacdo de cumprir 0s

escopos’.
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Assim, sendo o INPI uma autarquia federal, tem a sua competéncia € definida

em lei. Segundo Hely Lopes Meirelles, apud Barbosa (2006, p.45-50),

Para a pratica do ato administrativo a competéncia ¢ a condicdo
primeira de sua validade. Nenhum ato - discriciondrio ou vinculado —
pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder
legal para pratica-lo. Entende-se por competéncia administrativa o
poder atribuido ao agente da Administracdo para o desempenho
especifico de suas funcdes. A competéncia resulta da lei e por ela ¢
delimitada. Todo ato emanado do agente incompetente, ou realizado
além do limite de que dispde a autoridade incumbida de sua pratica, é
invalido, por lhe faltar um elemento basico de sua perfeicdo, qual seja,
o poder juridico para manifestar a vontade da Administragdo
(MEIRELLES apud BARBOSA, 2006, p.45-50).

No mesmo sentido, Barbosa (2006), conclui:

Os atos do INPI estdo sujeitos ao controle e requisitos dos atos da
administracdo publica (competéncia, finalidade, forma, motivo e
objeto). (...) O agente que atua fora dos limites de sua competéncia
age com excesso de poder — uma das espécies de abuso de poder- com
seu ato estando eivado de vicio, sendo, portanto, ilegal desde o seu
nascimento, o que resulta na sua nulidade (BARBOSA, 2006).

Para a concessdo do registro de marcas, por exemplo, ¢ a lei, como lembra
Barbosa (2006), que delimita o procedimento a ser seguido e taxativamente as hipdteses
em que o INPI devera indeferir o pedido.

Segundo Mello (2006, p.141/142) as competéncias publicas sdo de exercicio
obrigatdrio para 6rgaos e agentes publicos; irrenunciaveis; imodificaveis pela vontade
do préprio titular; imprescritiveis e intransferiveis.

E justamente no quesito “imodificaveis” que encontramos o problema. Ou seja,
0 agente ndao pode aumentar, diminuir ou modificar a natureza de sua competéncia, se

ndo em virtude de lei ou ato regulamentar. Como bem esclarece Madeira (2006, p.175),

a competéncia, verticalmente, vem de cima para baixo, e ndo é
passivel de ser auto-atribuida, ou seja, nenhum agente ou érgdo se
auto-atribui uma competéncia. Ademais, se a competéncia é atribuida
por lei, somente por lei podera ser modificada. (...) Um ato s6 pode ser
alterado por outro da mesma forma e com as mesmas caracteristicas. E
uma lei ndo pode ser alterada por decreto, salvo se a propria lei assim
permitir (MADEIRA, 2006, p.175).

Trata-se do principio geral de direito denominado principio da simetria ou do

paralelismo da forma. E como se verifica, ndo existe na lei de criacdo do INPI, Lei
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5.649 de 11 de dezembro de 1970, previsdo para que esta autarquia possa introduzir e
administrar um servi¢o de mediacdo de marcas ou de qualquer outro direito de Pl em
ambito administrativo.

E pontual ditar aqui a competéncia do INPI, estabelecida no artigo 2° da Lei

5.648/70 e no artigo 240, da Lei 9.279/96:

O INPI tem por finalidade principal executar, no ambito nacional, as
normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua
funcdo social, econdmica, juridica e técnica, bem como pronunciar-se
guanto a conveniéncia de assinatura, ratificacdo e denlncia de
convencles, tratados, convénios e acordos sobre propriedade
industrial (INPI, 1996).

Observamos que a sustentacdo em lei utilizada para a execugdo da mediacdo em
marcas do INPI Brasil encontra-se alicercada no Decreto n® 7.356/10 que aprovou a
nova estrutura regimental do INPI repetindo literalmente em seu artigo 1° a finalidade
do INPI acima descrita.

O mesmo decreto criou 0 Centro de Defesa da Propriedade Intelectual — CEDPI
que tem suas atribuigdes descritas no artigo 20, inciso V. “Ao Centro de Defesa da
Propriedade Intelectual compete promover a utilizacdo de mecanismos extrajudiciais de
solucdo de conflitos relativos aos direitos de propriedade intelectual” (INPI, 2010).

Pelo principio da simetria, caberia a “lei” e ndo a um “decreto” criar uma nova
competéncia para o INPI, sobretudo porque o objetivo principal do decreto foi aprovar o
novo regimento interno.

Ademais, “promover a utilizagdo de mecanismos extrajudiciais de solu¢do de
conflitos” ndo ¢ a mesma coisa que ‘“administrar as controvérsias submetidas ao
regulamento de mediac¢ao”, conforme dita o artigo 6° § 1°, da Resolugdo n°® 84/2013.

Sabemos da existéncia de diversas instituicdes conceituadas que oferecem a

mediacdo em marcas, inclusive a OMPI, como j& mencionado, e que podem resolver
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esses conflitos antes que uma das partes interponha uma oposi¢éo ou um pedido de
nulidade.

Em outros termos, incentivar a adogdo desses mecanismos alternativos pelas
partes ndo é criar para si mais um Orgdo (um centro de mediacio) e estabelecer mais
uma competéncia, sobretudo porque o INPI, como uma autarquia, tem “capacidade
especifica, ou seja, limitada a determinado servico que lhes ¢ atribuido por lei” (DI
PIETRO, 2009, p.431). Neste sentido,

A especializacdo dos fins ou atividades coloca a autarquia entre as
formas de descentralizacdo administrativa por servigos ou funcional,
distinguindo-a da descentralizagdo territorial; a autarquia desenvolve
capacidade especifica para prestagdo de servigos publicos variados. O
reconhecimento da capacidade especifica das autarquias deu origem
ao principio da especializacdo, que as impede de exercer atividades
diversas daquelas para as quais foram instituidas (DI PIETRO, 2009,
p.429).

Portanto, como se percebe, o INPI néo foi criado com o fim especifico de mediar
conflitos surgidos na esfera administrativa.
Ainda atual é o entendimento de Cerqueira (2010, p.103) ao discorrer sobre o

Conselho de Recursos da Propriedade Industrial'®®

, 0rgdo colegiado que comp6s o
regimento interno do antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial - DNPI
(atual INPI) quando afirmava que ambos os 6rgdos ndo tinham a natureza de 6rgédos de
jurisdicdo contenciosa ou de contencioso administrativo. ‘“Nao constituem
aparelhamento organizado para dirimir questdes juridicas entre a administracdo publica
e o0s particulares, ou entre partes interessadas.” E ainda sobre competéncia de ambos

afirmava que:

“a competéncia do Departamento Nacional da Propriedade Industrial e
do Conselho de Recursos restringe-se aos assuntos de ordem
administrativa e a aplicacdo das leis da propriedade industrial relativas
a concessdo das patentes e registros e matérias correlatas, reguladas
nessas mesmas leis. N&o lhes cabe dirimir questfes de direito privado,
suscitadas pelos interessados ou por seus préprios funcionérios (...)
N&o pode, do mesmo modo, decidir a quem compete o direito a

186 O Conselho de Recursos da Propriedade Industrial durou 37 anos. Foi criado pelo decreto n° 24.670 de
11 de julho de 1934 e extinto pela Lei 5.772 de 1971.
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patente ou & marca requerida, mas somente se a patente ou a marca
pode, ou ndo, ser concedida de acordo com a lei, porque isso
equivaleria a proferir decisdo sobre direito de propriedade”
(CERQUEIRA, 2010, p.102)

Como ensinava Cerqueira (2010, p.102), “no caso de oposi¢do ou de recurso, o
que se discute é a conformidade da pretensdo do particular, ou do ato administrativo,
com a lei”.

g) Confidencialidade versus Principio da Publicidade

Conforme disposto no primeiro capitulo dessa pesquisa e segundo Asnar (2013),
“a confidencialidade é clausula pétrea da mediacao, podendo ser quebrada somente com
0 consentimento das partes e quando envolver o setor publico, em nome da
transparéncia”. Para o0 CONIMA, o sigilo é preservado como um “atributo
imprescindivel ao procedimento”.

Segundo Friedman e Grossman (2013), a mediacdo permite as partes
esconderem a existéncia do litigio, bem como seu desfecho, pois se trata de um meio
privado e confidencial, ao contrario de um processo na justica que é publico e obedece
ao principio da transparéncia e da publicidade em qualquer jurisdicao.

Como apontado pelos autores supracitados, o direito de marcas ndo se enquadra
nos casos de “segredos de justiga” e, se chegarem aos tribunais judiciais, bem como na
esfera administrativa, devem se submeter ao principio da Publicidade das decisdes. E
este deve prevalecer sobre o Principio da Confidencialidade.

Neste sentido, o fato de o INPI, sendo um 6rgdo publico, omitir a realizacdo de
uma mediacdo em suas publicacdes na Revista da Propriedade Industrial — RPI pode ser
contestado. Um requerente de pedido de marca que aguarda a tramitacdo de seu
processo na “fila normal” nao pode ser surpreendido pelo fato de um processo posterior
ter sido examinado anteriormente ao seu, sobretudo se houver conflitos entre os direitos.

Os atos administrativos do INPI sdo emanados por servidores que possuem fé publica,
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geram efeito erga omnes e devem obedecer ao Principio da Publicidade e da
Transparéncia.

Ainda que se trate de uma mediacdo entre as partes, estd presente a
Administracdo Puablica, ou seja, a mediacdo € administrada pelo ente publico, INPI,
cujas decisdes devem se submeter aos principios inseridos no artigo 37, da Constitui¢éo
Federal, que sdo os Principios que regem a Administracdo Puablica: Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiéncia.

Para Madeira (2006, p.31), “a publicidade objetiva d& transparéncia aos atos da
Administracéo e garante seus efeitos externos, permitindo ao cidadao tomar ciéncia dos
mesmos e exercer o controle ou a fiscalizagao”.

Neste sentido, a confidencialidade ndo pode prevalecer, pois o principio da
publicidade exige ampla divulgacdo dos atos praticados pela Administracdo Publica.

Segundo Di Pietro (2009, p.71),

Existem na prépria Constituicdo (art.5°) outros preceitos que ou
confirmam ou restringem o principio da publicidade: o inciso LX
determina que a lei s6 podera restringir a publicidade dos atos
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o
exigirem; como a Administracdo Publica tutela interesses publicos,
ndo se justifica o sigilo de seus atos processuais, a ndo ser que o
préprio interesse publico assim determine, como por exemplo, se
estiver em jogo a segurancga publica; ou que o assunto, se divulgado,
possa ofender a intimidade de determinada pessoa, sem qualquer
beneficio para o interesse pablico (DI PIETRO, 2009, p.71).

Como se percebe, o predominio da confidencialidade sobre a publicidade ndo se
justifica, eis que a mediacdo em marcas ndo se enquadra em qualquer uma das ressalvas
permitidas pela Constituicdo.

h) Custos do litigio, celeridade processual e especializacao

Conforme disposto no Capitulo 1 e explanado por Bernstein (2006), “o primeiro

fator a ser considerado na escolha da mediacdo € o baixo custo dos procedimentos

alternativos em relacdo ao custo médio de um litigio”.
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No Reino Unido e na OAMI, a principal vantagem do uso da mediacdo é a
economia com os custos de um litigio judicial, sobretudo para as pequenas e medias
empresas que ndo podem arcar com as despesas nas cortes judiciais inglesas ou na Corte
de Justica da Comunidade Europeia — CJCE, sendo, portanto, a mediagdo uma opgéo
economicamente viavel para esse tipo de publico. De acordo com pesquisa do Centro de
Arbitragem e Mediacdo da OMPI, um litigio judicial no exterior tem duragdo média de
42 meses e 0s valores sdo em torno de 850 mil délares. J& uma mediacdo dura em regra
8 meses e custa em torno de 100 mil délares (OMPI, 2013).

Ocorre que esta ndo é a realidade do Brasil. Em regra, as custas no Judiciario
ndo sdo consideradas altas, mas o0s custos de uma mediagdo e/ou arbitragem,
dependendo do profissional que estara a frente do processo, podem ser superiores aos
custos de um tribunal. Na Justica Federal de 12 e 22 instancias, competentes para julgar
as causas que envolvem a matéria de propriedade intelectual as custas processuais nao
ultrapassam a dois mil reais'®” (TRF, 2014).

Na tabela de custas e honorarios da mediacdo executada pela OMPI para
controvérsias relativas a direitos de propriedade intelectual perante o INPI Brasil, a taxa
administrativa, expressa em dolares, é de 200 a 250 ddlares a hora e os honorarios de
um mediador sdo de 2.750 dolares por caso, englobando um trabalho de 20 a 25 horas
de preparacdo e mediacdo. Isto sem contar com as taxas administrativas do INPI,
dependendo do procedimento, se de oposi¢édo, nulidade ou recurso. Sendo a mediagédo
realizada na sede da OMPI, em Genebra, a hora varia entre 300 a 600 ddlares a hora ou
entre 1.500 a 3.500 dolares o dia.

Conforme assevera Burchell (2004), citada no primeiro capitulo, a mediagédo tem

“necessidade de respostas rapidas”, ou seja, deve ser esse instrumento mais agil do que

187" As custas no TRF variam de R$10,64 a R$ 1.915,38 dependendo do valor da causa (TRF, 2014).
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a tramitacdo de um processo judicial. Em Portugal, por exemplo, o principal motivo da
criagdo do Arbitrare foi tentar reduzir o volume de processos parados nos tribunais
judiciais que demoravam cerca de quatro anos para julgamento. Na Justica Federal
brasileira, em especial no TRF 22 Regido, ndo h& backlog de processos envolvendo a
matéria de propriedade industrial.

De acordo com as informacgdes obtidas pelo servigco de Atendimento ao Cidadao
do TRF 22 Regido, os litigios de propriedade industrial nas duas turmas especializadas
levam em média seis meses para serem julgados, o que é um tempo igual ou pouco
superior em relacdo a solucdo dada pelos mecanismos alternativos de solucdo de
controvérsias. O problema do Brasil encontra-se na esfera administrativa do INPI. % E
assim, se 0 servigco ndo apresentar uma vantagem como a citada “fila de mediagdo”, néo
havera atrativo para que a mediacio seja realizada sob a administracio do INPI. E
preciso novamente lembrar que de nada vale a vantagem dessas filas mais rapidas de
tramitacdo se o acordo que obteve éxito entre as partes esbarrar com direitos de
terceiros, pois ndo sera homologado pelo Instituto.

No entendimento de Blackman e Mc Neill (1998), exposto no primeiro capitulo,
a mediacdo é aconselhavel pela “dificuldade em se achar um juiz que seja experto no
assunto”. Como se percebe, a especializacdo também foi um dos motivos da criacdo do
Arbitrare, por exemplo, pois até 2012, como ja mencionado, ndo havia tribunais
especializados em propriedade industrial, sendo os processos relativos a matéria

julgados pelos Tribunais de Comércio juntamente com outras questdes comerciais.

188 De 2008 a 2013, 0 tempo médio para exame de pedidos sem oposic&o no INPI era de 39,5 meses. Para
pedidos com oposi¢cdo o tempo era de 70,65 meses. Ja 0 tempo minimo de exame de pedidos sem
oposicdo era de 17 meses e de pedidos com oposi¢do era de 9 meses. O tempo médio para exame de
processos de nulidade era de 49, 51 e para exame de peticGes de recursos era de 49,45 meses (INPI,
2013).
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No Brasil, a especializacdo ndo é um problema, pois existem duas turmas

especializadas de propriedade industrial **°

que foram criadas em 2004 com fulcro na
Resolucdo da Presidéncia do TRF2 de n° 36 de 25 de novembro de 2004. Ja as varas
especializadas com base legal nos artigos 24 e 25 da Resolucdo da Presidéncia do
TRF2, de n° 24 de 11 de outubro de 2010 somam um total de quatro'® com
competéncia especializada em propriedade industrial. Ademais, as questGes marcérias
ndo necessitam de conhecimentos tecnoldgicos ou aprofundados de especialistas, pois a
andlise do risco de confusdo entre marcas € feita com base na perspectiva do
consumidor comum (ordinary observer) em quase todas as legislagdes.
i) Solucdo criativa e que ndo prejudica as partes

Segundo Mandell e Ash (2007), citados no primeiro capitulo, uma das vantagens
da mediacdo é promover uma solugdo mais rapida, menos dispendiosa e que apresente
menos riscos do que um litigio no tribunal. Isto porque as partes podem negociar com
mais criatividade uma solugdo mutuamente benéfica. O problema é que essa solugdo
criativa ndo podera ser adotada se encontrar empecilhos na lei. E justamente neste ponto
que Yeend e Rincon (1996) afirmam que a mediacdo deixa as consequéncias a cargo das
partes, 0 que permite uma maior liberdade e flexibilidade em criar solugbes que
satisfagcam seus respectivos interesses sem a necessidade de ter que usar solucdes pré-
definidas em lei (grifo nosso). Ora, uma mediacdo seria vidvel para resolver um
conflito contratual onde prevalece a autonomia da vontade das partes, mas a mediacéo

administrativa do INPI teré que ter obrigatoriamente uma solucéo respaldada pela lei.

8 No TRF 2* Regifio, a 1° e a 2* Turma Especializada julgam casos de propriedade industrial,
previdenciaria e criminal (TRF, 2014).

190 As 97,132, 25 e 312 Varas Federais que sio competentes para julgar casos de Pl sdo chamadas de Varas
Previdenciarias, pois também julgam causas que envolvem beneficios previdenciarios (TRF, 2014).
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De acordo com as consideracOes de Burchell (2004), no primeiro capitulo desta
pesquisa, qualquer proposta, oferta ou consentimento visando um acordo ndo tera
consequéncias negativas fora dos termos da mediacgdo, ou seja, a solugdo encontrada em
uma mediacdo, ainda que ndo resulte em acordo, ndo prejudicara as partes, pois as
mesmas podem sair de uma sessdo com questfes problemaéticas definidas.

No entanto, se a mediagdo administrativa realizada no INPI n&o resultar em
acordo ou se 0 mesmo ndo for homologado pelo Instituto, as partes despenderam
quantias com os honorérios do mediador e com as custas administrativas, além de terem
gasto tempo. Em uma realidade de trés anos em média de espera para uma decisdo do
INPI, as partes perderam de 90 a 180 dias a mais, em decorréncia do sobrestamento do
processo em litigio. Portanto, a mediacdo poderd, sim, prejudicar as partes que sO serdo
beneficiadas com uma decisdo mais rapida se for possivel a homologacao do acordo.

J) Possibilidade de levar outras questdes para a mediacao

Conforme também exposto no primeiro capitulo, na mediag&o, é permitido levar
outras questdes durante o procedimento, pois o pedido pode ser modificado, 0 que ndo
ocorre na arbitragem e na esfera judicial, tendo em vista a proibicdo de o magistrado
julgar ultra, citra ou extra-petita. Ocorre que, no caso do INPI, somente poderdo ser
levadas as questdes referentes a direitos de marcas, 0 que ndo acontece com a mediagao
realizada pela OAMI onde se podem levar outras questdes correlacionadas a marca
comunitaria.

K) Partes controlam o processo (procedimento e mérito) de mediacdo

Outra vantagem apontada por Friedman e Grossman (2013), no primeiro
capitulo, é que as partes podem controlar o tempo da resolucdo da disputa, ao invés de
estarem sujeitas ao calendario do tribunal, o que é imprescindivel nesta matéria. E

preciso ressaltar que, na mediacdo administrativa do INPI brasileiro, ainda que o
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processo esteja tramitando por uma fila especial, as partes também estardo sujeitas ao
calendario do INPI que deve obedecer a ordem cronolégica de depositos. Assim, caso 0
acordo firmado entre as partes possa ferir direitos de terceiros, ndo sera homologado.

I) Conflitos multijurisdicionais

Para Witteborg (2010), a mediagdo é o mecanismo ideal para a resolucdo de
conflitos multijurisdicionais. No caso dos conflitos de marcas na esfera administrativa,
obedece-se ao principio da territorialidade, ou seja, a decisdo sobre 0 mesmo conflito de
marcas em uma outra jurisdicdo ndo pode influenciar a soberania da decisédo do INPI
brasileiro, exceto nos casos especiais da marca notoriamente conhecida e do principio
da prioridade unionista, como ja explicado no segundo capitulo dessa pesquisa.

A decisdo sobre um conflito entre duas marcas que foi resolvido fora do Brasil
por meio de uma mediagdo ou até de uma arbitragem ou decisao judicial, ndo gera uma
obrigacdo que o INPI deva cumprir.

Em suma, é preciso se repensar que os motivos que conduziram outros Orgaos
concedentes de registros de marcas a oferecer um servico de mediacdo ndo se
compatibilizam com a conjuntura brasileira, visto que as vantagens por eles apontadas
apresentam divergéncias com o panorama que se apresenta no INPI do Brasil.

Antes de se implantar qualquer servigo “importado” do exterior, ha que se fazer
um diagnoéstico sobre a situacdo do INPI e avaliar a pertinéncia de se oferecer um

servigo de mediagdo em marcas em ambito administrativo.
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5 Conclusoes e recomendacdes

Ao longo desta pesquisa foi observado que a implantacdo de um servigo de
mediacio em marcas nos Orgdos concedentes de registros dos trés casos em estudo
tiveram justificativas substanciais e por distintas razGes. Em Portugal porque até 2012
ndo havia tribunal de propriedade intelectual especializado para julgar os recursos
contra decisdes do INPI que ficavam a cargo dos Tribunais Comércio e demoravam
cerca de cinco anos para emitir uma decisdo. Neste contexto foi criado um centro de
arbitragem institucionalizada, o Arbitrare. No Reino Unido, a justificativa se deu pela
alternativa, sobretudo para as pequenas e médias empresas, aos litigios nos tribunais,
onerosos e demorados. Na Unido Europeia, igualmente, pelos altos valores de um litigio
na Corte de Justica da Comunidade Europeia e pela dificuldade de se encontrar juizes
com a expertise necessaria sobre a marca comunitaria. Em que pese todas essas
vantagens apresentadas nesses trés casos, observa-se que a procura pela mediacdo em
marcas € ainda pequena, embora venha aumentando gradualmente.

Tal assertiva ndo corresponde a realidade brasileira pelas seguintes razdes: o
custo de um litigio na Justica Federal, competente para julgar casos de propriedade
intelectual, ndo € alto e muitas vezes 0s mecanismos alternativos de solucao de conflitos
apresentam-se até mais elevados; o prazo médio para julgamento de agdes relativas a
matéria é de seis meses, tempo compativel com os mecanismos alternativos de solugdo
de controvérsias; e 0 TRF 22 Regido possui turmas e varas especializadas na matéria.

Na esfera administrativa, ha outros empecilhos como a realizacdo da busca de
oficio de marcas anteriores. E obrigacio do examinador detectar possiveis colidéncias e
indeferi-las de oficio. A Lei de Propriedade Industrial ndo permite a convivéncia entre
sinais idénticos e/ou semelhantes para produtos ou servicos idénticos e/ou semelhantes

como ocorre no exterior, onde ha autonomia das partes para essa decisdo. N&o ha na LPI
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previsao expressa de acordo de coexisténcia ou carta de consentimento como excludente
automatica da norma do artigo 124, XIX, servindo esses instrumentos somente como
subsidios ao examinador. Note-se que ha casos na lei em que o legislador previu uma
autorizacgdo para o registro ou o consentimento do titular, autor, herdeiro ou sucessor,
como € o caso das proibic¢des do artigo 124, incisos X1, XV, XVI e XVII, da LPI.

H& limites pablicos a transagdo. O legislador elencou detalhadamente na LPI o
que ndo pode ser registrado como marca. Além das proibi¢cBes absolutas, se nas
proibicdes relativas, houver suscetibilidade de confusdo ou associagdo entre marcas, €
dever do INPI agir, ndo podendo transigir nem permitir que se transija sobre matérias
indisponiveis, consideradas de interesse publico.

O modelo da OMPI é referéncia mundial, mas deve-se notar que é aplicavel a
conflitos contratuais e de carater privado, pois a OMPI ndo procede exame de mérito,
nem concede direitos de marcas. No INPI ndo se trabalha no campo da patrimonialidade
pura, devendo a autarquia zelar pelo interesse publico. N&o € justificavel o INPI acatar
um acordo firmado entre as partes se ndo ha previsdo legal para esse ato, assim como
ndo pode aceitar a modificacdo de uma marca apds o depdsito, sendo permitida apenas a
supressao de algum elemento irregistravel ou a exclusdo de um produto ou servigo.

Ao contrério das legislacGes dos paises apresentados nesta pesquisa, em nenhum
momento a lei brasileira oferece as partes a faculdade de resolverem amigavelmente
seus conflitos, seja por meio de um acordo ou retirada de uma oposi¢do; nao prevé
audiéncia de conciliacdo ou a possibilidade de se recorrer a qualquer outro mecanismo
de resolucéo alternativa de conflitos a fim de desestimular o prosseguimento do litigio.

Apos esse estudo, constata-se que, em sede administrativa, h& um pequeno
campo para a mediacdo. Em primeiro lugar seriam mediaveis apenas certas “proibi¢des

relativas”. Dentre elas, descarta-se a mediagdo que envolve marcas coletivas, de
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certificacdo e indicagdes geograficas, que exigem andlise de uma extensa documentagdo
especifica e, portanto, ndo estdo sujeitas a transa¢do. As demais “proibi¢des relativas”
que se referem a direito de autor, patronimico, nome, imagem, assinatura, pseudénimo,
prémios e desenho industrial, a mediacdo é dispensavel, pois a autorizacdo do titular é
suficiente para dirimir a controvérsia.

Restringe-se a mediagdo aos conflitos do artigo 124, V, XIX e XXIII e artigo
126, da LPI com as seguintes ressalvas: a mediacdo que envolve a norma do artigo 124,
XIX, estd adstrita a suscetibilidade de confusdo ou associagdo entre as marcas. Havendo
confusdo entre ambas ou com marcas de terceiros, a mediacdo sera inviavel. Ndo se
trata de inserir-se na esfera privada, mas zelar pelo interesse publico. Quanto as normas
dos artigos 124, V e XXIIl e 126, se os titulares de um direito anterior no possuirem
um registro no banco de dados do INPI, qualquer mediacdo pode ser frutifera, pois o
Instituto ndo realiza busca de oficio em relacdo a nomes empresarias e marcas nao
registradas, atuando somente quando provocado.

Chega-se a concluséo, portanto, que a mediagdo serda bem sucedida somente se
for descartado o risco de confusdo ou associacdo entre as marcas em litigio ou quando
ndo confrontar com direitos de terceiros que ndo participaram do acordo de mediacao;
se apenas um dos titulares possuir o registro da marca no banco de dados do INPI;
quando a mediacédo resultar em um contrato de licenga de uso ou cessao de marca, em
uma rendncia ao registro, em desisténcia de um pedido de registro ou de um
requerimento de nulidade, observadas as formalidades legais.

E preciso ressaltar que o acordo entre as partes pode ser feito por meio de uma
negociacéo direta entre as partes e seus advogados ou fora do &mbito administrativo por
intermédio de alguma outra instituicdo. No entanto, tal opcéo néo seria vantajosa porque

somente a mediagdo administrada pelo INPI ou INPI/OMPI seria submetida a uma
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tramitacdo mais célere nas “filas especiais de mediacdo” e, ainda assim, sem garantia,
pois o INPI ndo tem a obrigacdo de homologar um acordo que possa violar direitos de
terceiros ou qualquer outra norma legal.

Por meio da disponibilizacdio de um servico de mediagdo em marcas por ele
administrado, o INPI estara exercendo exploragdo direta de uma atividade econdmica e
concorrendo no mercado com outras instituigdes que promovem media¢des. Levara,
consequentemente, uma maior “vantagem”, quebrando o principio da livre iniciativa,
previsto no artigo 173 da CRFB/8S.

Conclui-se também pela falta de competéncia legal do Instituto, que assim
agindo, desvia de sua finalidade principal que ¢ “executar as normas que regulam a
propriedade industrial”. O INPI, como uma autarquia federal, tem capacidade
especifica, sendo limitada a determinado servico que lhes € atribuido por lei. E como
tem sua competéncia definida em lei somente por ela, e ndo por meio de um decreto,
pode ser alterada, conforme o principio da simetria ou do paralelismo da forma.

Resgatando o conceito de Almeida (2013), é preciso lembrar que a mediacdo
tem como principio fundamental “a autonomia da vontade, sendo um recurso para ser
usado por quem preferir participar diretamente da solugcdo a ser eleita e dela ser
autor; por quem nao identificar instrumento outro de resolucdo que melhor atenda
sua demanda; por quem pretender celeridade e sigilo e quiser ter controle sobre o
processo negocial e seus procedimentos” (grifo nosso). Refletindo sobre esse contetido,
conclui-se que a mediagdo administrativa do INPI ndo se enquadra em nenhuma dessas
hipoteses, pois a decisdo final ndo é das partes e sim do INPI que utilizara o acordo
apenas como subsidio ao exame.

Como sugestbes, a primeira delas, que depende apenas de uma mudanga nos

procedimentos internos, seria a supressao da busca de oficio de anterioridades, uma vez



164

que a lei ndo a exige. O exame seria feito somente em relagdo as proibigdes absolutas.
As demais seriam analisadas via oposi¢do ou nulidade, tal como é feito em alguns
paises europeus e como ocorre com outros direitos anteriores como titulo de
estabelecimento e nome empresarial, por exemplo, cabendo aos titulares zelar
corretamente por seus direitos.

Necessitando alteracdo legislativa, os acordos de convivéncia poderiam ser
previstos como excludente da colidéncia entre marcas, tal como ocorre nas legislagdes
dos casos em estudo que contém previsdo expressa sobre a matéria. Igualmente poderia
ser prevista na lei uma fase de Hearing (audiéncia oral) em segunda instancia
administrativa, onde as partes em litigio seriam confrontadas e poderiam expor suas
razBes em sustentacdo oral diante de uma espécie de tribunal formado por uma banca de
julgadores administrativos.

Tal solugdo ndo seria inédita na esfera administrativa do INPI, pois no antigo
Departamento Nacional da Propriedade Industrial — DNPI (atual INPI) j& existiu forma
similar: o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial. Tratava-se de um 6rgéao
colegiado que funcionava como um tribunal de justica administrativa, processando
recursos como se fossem judiciais, quanto aos prazos, producdo de provas, alegacoes,
debates e defesa oral e emissdo de acordaos. Estes seriam 0s primeiros passos para que
uma mediacdo administrativa em marcas fosse vidvel e eficiente e que correspondesse
as expectativas dos usuarios.

Em suma, ¢ preciso reafirmar que os motivos que impulsionaram outros Org&os
concedentes de registros de marcas a implantar um servico de mediacdo néo coincidem
com a realidade brasileira, visto que as vantagens por eles apontadas apresentam
divergéncias com o panorama que se apresenta no INPI do Brasil. A mediacdo

administrativa ndo pode ser um fast track (procedimento acelerado) para compensar 0
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atraso do exame de marcas, maior problema enfrentado pelo Instituto. Quando néo
houver mais backlog, tal vantagem ndo mais existira.

Portanto, antes de se encampar qualquer servigo “importado” do exterior, hd que
se fazer um diagnostico sério sobre a situacdo do INPI: sua miss&o, as caracteristicas de
sua legislagéo, regras procedimentais e 0s pontos que podem estar sendo um entrave
para a auséncia de procura pelo servico. Somente depois seria factivel avaliar a
pertinéncia de se disponibilizar um servigo de mediagdo em marcas em ambito
administrativo a ser executado de forma eficiente e, sobretudo, dentro dos preceitos
legais.

Assim, conclui-se que, embora a tendéncia mundial caminhe para a adesdo ao
uso dos instrumentos alternativos de resolucdo de conflitos, para que o servigo de
mediagdo administrativa em marcas no Brasil seja vidvel, valido e eficaz, torna-se
imperativo o estabelecimento da previsdo em lei para que o proprio INPI possa ampliar

a sua missdo institucional.
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