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1 INTRODUCAO

Em decorréncia do advento da Lei n° 10.480 de 02 de julho de 2002, que criou a
Procuradoria Geral Federal, as autarquias e fundacbes publicas passaram a ser
representadas judicialmente pela Procuradoria Geral da Unido, 6rgdo vinculado a
Advocacia Geral da Unido’. Desta forma, a Procuradoria Federal do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), na qualidade de unidade executora da Procuradoria
Geral da Unido, detém o poder para representar judicialmente a autarquia, qual seja, o

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em todo o territério nacional.

A luz dos estudos do Procurador Federal Ant6nio André Muniz de Souza, a
Procuradoria Federal do INPI tem defendido, sem gozar de unanimidade entre seus
membros, que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nas acdes que buscam a
nulidade de registros de marcas e patentes, deva figurar como assistente litisconsorcial
Sui generis ou especial, ora do autor, ora do réu, dependendo de quem estiver com o
melhor direito, levando-se em conta os fundamentos e as provas trazidas pelas partes e

o pronunciamento indispenséavel das Diretorias Técnicas do INPI.

De acordo com o Procurador Federal na Procuradoria Regional do INPI, Anténio André
Muniz de Souza:

“Tal posicionamento deriva de exegese de dispositivos da lei 9.279/1996

(Lei da Propriedade Industrial - LPI) conjugados com o sistema de
intervencdo de terceiro do Cdédigo de Processo Civil e acarreta

! Artigo 131, caput, CF/88: “A adwocacia - Geral da Unido é a instituicdo que, diretamente ou através de
6rgdo vinculado, representa a Unido, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei
complementar que dispuser sobre sua organizacdo e funcionamento, as atividades de consultoria e
assessoramento juridico do Poder Executivo.”

2 Diretoria de Patentes - Dirpa; Diretoria de Marcas e Indicagbes Geograficas - Dirma.



consequéncias determinantes para os atos a serem praticados pelo INPI
nos processos de nulidade.”
O antigo Codigo de Processo Civil, instituido pelo Decreto Lei n° 1.608/1939, ja
revogado, continha um titulo especifico sobre a questdo da posicdo assumida pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) nas acdes de nulidade de marcas e
patentes, denominado: “Da acao de nulidade de patente e invencdo e de marca de

industria e de comércio”.

Anteriormente, tal dispositivo especificava quem tinha legitimidade para a propositura
da acdo de nulidade. Entre os legitimados, encontravam-se 0s Procuradores da
Republica, que poderiam figurar como assistente ou litisconsorte e, ainda, podiam
continuar com a agdo, mesmo que houvesse acordo entre as partes no curso do
processo, se 0 interesse publico o exigisse. Porém, este titulo foi revogado com o

advento do atual Cdodigo de Processo Civil de 1973.

O novo Cddigo de Processo Civil deixou de tratar especificamente sobre as acdes de
nulidade referidas, e passou a tratar sobre as hipoteses de intervencdo de terceiros,
com isso, antes do advento da Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), havia a
divida se o INPI deveria ou ndo intervir no processo quando interposta acdo de

nulidade entre o particular - autor e o particular - réu.

Esta questdo era de grande relevancia a época, pois determinaria, inclusive, a
competéncia do 6rgdo do Poder Judiciario que processaria e julgaria a causa, que
poderia ser a Justica Estadual, se o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

nao interviesse, ou entdo, poderia ser a Justica Federal caso este interviesse.

Todavia, tanto a doutrina como também a jurisprudéncia, fizeram prevalecer o
entendimento de que a intervencdo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(INPI) era indispensavel, pois este era 6rgdo concessor e registrador das marcas e

® DE SOUZA, Anténio André Muniz - O INPI como interveniente especial nas a¢des de nulidade de
marcas e patentes: Revista da ABPI - n° 73, NovDez 2004. p. 45



patentes e desta forma, os efeitos da sentenca recairiam, inevitavelmente, sobre esta

autarquia.

Ora, j& que a questdo da intervencdo estava apaziguada, restava saber qual posicéo a
autarquia assumiria na relacdo processual de nulidade de registro de marcas e

patentes.

Com o advento da Lei n°® 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), acreditou-se que
esta iria apaziguar a questdo, mas, surpreendentemente, apesar de sua apurada
técnica legislativa geral, a nova lei ndo solucionou o problema, apenas fixou a
intervencdo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) como obrigatéria,
quando este nao for autor nas ac¢des de nulidade, conforme o disposto nos artigos 57 e
175 da Lei n° 9.279/1996%:

“Artigo 57 caput - A acdo de nulidade de patente sera ajuizada no foro da
Justica Federal e o INPI, quando n&o for autor, intervira no feito”

“Artigo 175 caput - A acdo de nulidade do registro sera ajuizada no foro
da justica federal e o INPI, quando n&o for autor, intervira no feito”.

Trata-se de um ponto conturbado no Direito Processual Civil brasileiro, notadamente
pela divergéncia doutrinaria e jurisprudencial. Embora muitos defendam que o tema nao
mereca maiores discussfes, pois os artigos 57 e 175 da Lei n°® 9.279/1996 teriam
rechacado quaisquer duvidas, ao preceituar que o INPI, quando ndo for autor da acéao
de nulidade, intervira no feito, excluindo, assim, qualquer posicionamento que admita

sua conduta passiva.

Pecam esses pensadores, pois na pratica, pairam duavidas acerca da melhor
interpretacdo desses dispositivos. Ora, com tantas discussdes em torno da questao, fica
em aberto a pergunta. Qual a posicdo processual assumida pelo Instituto Nacional da

Propriedade Industrial nas acdes de nulidade de registro de marcas e patentes?

* BRASIL. Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigagfes relativos a propriedade
industrial: artigos 57 e 175.



2. EVOLUCAO HISTORICA

2.1. EVOLUCAO HISTORICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

No periodo pré-histérico, as marcas encontradas em diversos artefatos, sdo a maior
prova do qudo antiga é a disposicdo do homem em identificar suas proprias criacoes.
Com o surgimento da escrita 0os autores comecaram a assinalar seus nomes nas
invencbes e nas descobertas cientificas, auferindo, assim, o prestigio delas

decorrentes.

Porém, apesar do grande reconhecimento social propiciado, até o fim da ldade Média
0s inventores ndo puderam contar com nenhum tipo de mecanismo que lhes
assegurasse protecado ou privilégio quanto as invencdes. A época, a Unica protecdo que
dispunham era um recurso que ainda hoje se faz de grande valia, qual seja: o segredo.
As descobertas/invencdes eram conservadas no ambito do cla, ou seja, passavam de

pai para filho, por geracées, dentro de uma rigida disciplina familiar.

Somente com o surgimento da burguesia que a questdo do direito comercial sobre a
guestdo da exploracdo das invencbes comecou a ser discutida. Ora, o conceito de
patente tal como € hoje conhecido foi fruto do extraordinario desenvolvimento comercial
vivido pela Europa a partir do século XII, aperfeicoando-se ainda mais com as grandes
expansdes maritimas, que deram origem a abertura comercial mundial, permitindo
diversas praticas comercias e financeiras, tais como as letras de cambio, as sociedades

anbnimas e 0s bancos.

Tendo em vista tamanha expansao, as invengcdes ndo podiam mais ficar enclausuradas

no ambito familiar. O acelerado ritmo de crescimento e desenvolvimento das



sociedades exigia que o0s segredos fossem revelados/disponibilizados para a

sociedade.

Neste periodo, os privilégios eram concedidos aos seus inventores, pelas corporagdes
e senhores feudais segundo principios bastante arbitrarios, que acabavam por
prejudicar o progresso tecnoldgico. Referidos privilégios eram conferidos em cartas
abertas (litterae patentes), as quais ndo asseguravam uma protecdo adequada ao
inventor, de acordo com os ensinamentos do professor Bruno Jorge Hammes® tratava-
se de mero ato de graca, ndo havia um direito a tal privilégio. Além disso, o inventor
recebia apenas parte do valor resultante do privilégio. A instituicAo concedente
reivindicava a outra parte, também, um terceiro adquirente ou possuidor do invento,

poderia receber o privilégio.

Foi na Europa, durante o renascimento cultural, que surgiu a ideia de que os direitos
sobre as invengbes deveriam ser reservados ao criador. As primeiras codificagbes de
patentes que se tem noticia foram criadas em Veneza, mais especificamente no ano

1474 (parte veneziana) e, posteriormente na Inglaterra em 1624 (statute of monopols).

As duas leis, veneziana e especialmente a inglesa, acabaram com os privilégios acima
mencionados, apresentando caracteristicas essenciais e fundamentais da patente de
hoje, quais sejam: s6 podiam ser concedidas para invengdes novas que possibilitassem
uma utilizacdo industrial; s6 o verdadeiro e primeiro inventor receberia a carta patente;
eram proibidos os monopdlios contrarios a lei ou ao bem comum; a protecdo era

limitada no tempo, geralmente durante 14 (quatorze) anos.

®* HAMMES, Bruno Jorge, O Direito de Propriedade Intelectual, 3* ed., Unisinos, Rio Grande do Sul, 2002 p.25



2.2 EVOLUCAO HISTORICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

Durante o periodo colonial, Portugal impds ao Brasil inimeras restricbes ao
desenvolvimento de qualquer tipo de indulstria ou lavoura de produtos e géneros que
fossem produzidos na Europa. Tratava-se de medida estratégica dentro do sistema
colonial mercantilista permitindo, com isso, a formacdo de monopdlios comerciais que
asseguravam a transferéncia das riquezas da Coldnia para a Metropole. Referidas
restricbes culminaram com o Alvard de 1785, que proibia drasticamente as fabricas,

indUstrias e manufaturas na Colénia®.

“‘Alvara de 05/01/1785: As fabricas do Brasil, sendo ja a populagao tao
minguada, distraem muitos bracos da agricultura e mineracdo, que por
isso estdo em decadéncia, e sdo também causa de faltar-se as condi¢cdes
da cultura e aproveitamento com as terras foram dadas em sesmarias; e
consistindo a verdadeira e sdlida riqueza nos frutos e produtos da terra,
gue somente se conseguem por meio de colonos e cultivadores, e ndo de
artistas e fabricantes; e sendo, além disso, os produtos do Brasil os que
fazem todo o fundo e base, ndo s6 das permutagcdes mercantis, mas da
navegagcdo e comeércio entre os leais vassalos habitantes do Reino e
daqueles dominios, que se deve animar e sustentar em comum beneficio
de uns e outros, removendo da sua origem o0s obstaculos que lhe sdo
prejudiciais e nocivos: em virtude de tudo isso, ha a Rainha por bem
ordenar que todas as fabricas e manufaturas de prata, ouro, etc., sejam
abolidas e extintas em qualquer parte dos dominios da Brasil em que se
encontrem”.

Esta situacdo se perdurou até o principio do século XIX. Com a vinda da Familia Real e
a consequente transferéncia do centro de decisbes do Império Colonial Portugués para
o Brasil, em 1808, o Principe Regente assinou a Carta Régia, pela qual mandou abrir
0S portos brasileiros ao comércio e a navegacdo das nacbes amigas. Como
consequéncia, adveio o Alvara de 1° de abril de 1808 que revogou o de 1785 e libertou

as industrias de todas as restricbes a que até entdo estavam sujeitas.

® CERQUEIRA, Jodo da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, vol I, 22 ed. Revista dos Tribunais, Sio Paulo
1982, p. 3



Firmada a liberdade das industrias, fazia-se mister amparar as que se criassem,
permitindo-lhes concorrer com os produtos vindos do estrangeiro. Foi entdo que o
Principe Regente assinou o Alvara de 28 de janeiro de 1809, o qual em seu § IV,

reconheceu ser’:

‘muito conveniente, que os inventores, e introdutores, de alguma nova
maquina, e invencdo nas artes gozem do privilégio exclusivo além do
direito que possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer
em beneficio da industria, e das artes; ordeno, que todas as pessoas, que
estiverem neste caso, apresentem o plano de seu novo invento a Real
Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo a verdade e fundamento
dele, Ihes conceda privilégio exclusivo por 14 anos, ficando obrigadas a
publica-lo depois para que no fim desse prazo toda na¢ao goze do fruto
dessa invengdo; ordeno, outrossim, que se faga uma extra revisdo dos
gue se acham atualmente concedidos, fazendo-se publicos na forma
acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa alegacéo, ou
sem bem fundadas razdes obtiveram semelhantes concessodes”.

Como se pode observar a patente foi introduzida no Brasil dentro de uma politica de
fomento a indlstria, ndo se tratava de uma questdo de principio, ou seja, 0O

reconhecimento do direito a propriedade intelectual, tal como concebemos hoje.

Apés a independéncia veio a Constituicdo Imperial de 1824, que assegurava aos
inventores o direito sobre suas produgdes. Dizia o art. 179, n. 26: “Os inventores terdo a
propriedade das suas descobertas ou das suas producdes. A lei lhes assegurard um
privilégio exclusivo temporario, ou lhes remunerard em ressarcimento da perda que

hajam de sofrer pela vulgarizagéo”®

A Constituicdo de 1824, ainda ndo cogitava das marcas de fabricas e de comércio, nem
de outras garantias e prerrogativas industriais. Apds seis anos a primeira constituicdo
brasileira, em 1830, surgiu a primeira lei que abordou a protecdo aos inventores.
Novamente tratou-se de uma politica mais ampla de fomento a indUstria. A protecédo
concedida aos inventores estava associada a prémios para quem trouxesse industrias

para o Brasil. Esta lei protegia os inventores, assegurando-lhes o uso exclusivo da

" CERQUEIRA, Jodo da Gama, op.citp.6
8 CERQUEIRA, Jodo da Gama, op.citp.09
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descoberta por um periodo que variava de cinco a vinte anos, conforme a natureza da

descoberta ou invencao.

A primeira lei a tratar de marcas industriais no Brasil, foi promulgada em 1875, 35 anos
apos a primeira lei sobre privilégios de invencdo, denotando o grande atraso brasileiro
com relagcdo a matéria e 0 pouco progresso realizado pelo comércio e pela industria do

pais até essa época.

Até o ano de 1875, as marcas no Brasil estavam ao inteiro desamparo da lei, o que
facilitava abusos e fraudes por parte dos desonestos, acobertados pela certeza da

impunidade que a auséncia da lei Ines proporcionava.

O grande solavanco para a criagao de referida lei foi o famoso caso de falsificacdo de
marcas conhecido como “Caso Moreira & Cia. x Meuron & Cia.”.

O conflito originou-se do uso da marca de rapé “Aréa Parda” pela empresa Moreira &
Cia, muito semelhante a marca de rapé “Aréa Preta” da empresa Meuron & Cia.. O

ilustre advogado Rui Barbosa atuou em favor desta Ultima.

Apesar de todas as evidencias a favor da empresa Meuron & Cia., o Tribunal achou por
bem anular o processo, pois a usurpacdo de marcas nao constituia crime punivel pelas
leis até entdo vigentes. Assim, concluiu o acérddo unanime entdo proferido: “Portanto,
reformada a sentenca recorrida, julgam nulo o processo pela ilegitimidade de sua
iniciacdo, se j& ndo o fosse pela falta de base, visto como nem o Cédigo Criminal, nem

nenhuma outra lei qualificou de delito o fato em que assentou o processo”®

Inconformados e desarmados na luta contra a falsificacdo, a empresa Meuron & Cia.,
juntamente com outros interessados, representaram ao Poder Legislativo pedindo

providéncias:

’ CERQUEIRA, Jo#o da Gama, op.citp.12/13
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‘contra a fraude que ameacgava aniquilar a industria naquela cidade,
usurpando, por meio de emblemas e invélucros falsificados ou
contrafeitos, a propriedade do nome e do crédito de fabricas antigas, e
contra a qual se confessam impotentes os Tribunais repressivos, por

entenderem que a espécie de que se trata escapou a previdéncia do

legislador™®.

ApoOs detida andlise dos fatos alegados na representacdo, a Comissdo de Justica
Criminal da Camara dos Deputados, apresentou um projeto de lei, composto de 16
artigos, o qual, com pequenas alteragbes, converteu-se na Lei n° 2.682 de 23 de
outubro de 1875.

Referida lei reconhecia a qualquer industrial ou comerciante o direito de assinalar os
produtos de sua indUstria ou comércio com marcas que o tornassem distintivos dos de
outra procedéncia, podendo a marca consistir no nome do fabricante ou negociante,
revestido de forma distintiva, na firma ou razido social, “ou em quaisquer outras
denominacbes, emblemas, selos, sinetes, carimbos, relevos, involucros de toda a
espécie, que possam distinguir os produtos da fabrica ou objetos de comércio”!. A

partir dai, o uso da marca restringia-se ao fabricante do produto e ao seu vendedor.

Contudo, na pratica, logo se revelou que a lei era bastante confusa na enumeracéo das
marcas admitidas a registro e na conceituacdo dos varios delitos que punia. Suas
deficiéncias foram apontadas na consulta das secfes reunidas dos Negoécios do

Império e Justica do Conselho de Estado, de 17 de marco de 1884.

Devido a inadequacao ao desenvolvimento industrial do pais, a lei sobre privilégios de
invencdo, de 1830, ficou durante cinquenta anos sem aplicacdo pratica. Foi somente
em 1880 que comecaram o0s estudos para a renovacao da lei. Essa iniciativa partiu do
Ministro da Agricultura, Cons. Buarque de Macedo, que, em 26 de agosto de 1880,

apresentou um projeto de lei regulando a concesséo dos privilégios de invengéo, o qual,

1% parecer da Comisséo de Justica Criminal da Camara dos Deputados, O Direito 7/28 e 29 apud CERQUEIRA, Jodo
da Gama, op.cit p.13.
1 CERQUEIRA, Jodo da Gama, op.citp.14
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apos passar por diversas discussfes na Camara dos deputados, em 17 de dezembro

daquele ano, foi encaminhado ao Senado.

Somente em 1882 o projeto entrou em discussdo no Senado e, em 12 de junho de
1882, o projeto foi aprovado em segunda discussdo. Voltando a Céamara dos
Deputados, somente em 30 de agosto foi posto em discussdo Unica. Em 27 de
setembro, encerrou-se as discussdes, aprovando-se 0 substitutivo do Senado,
sancionado pelo Governo Imperial em 14 de outubro de 1882 e convertido na lei n°
3.129.

A nova lei, que ndo era isenta de defeitos, foi completada pelo decreto n 8.820, de 30
de dezembro de 1882, que veio modificar profundamente o regime dos privilégios entdo
vigentes, quer quanto aos direitos reconhecidos aos inventores, quer quanto as

formalidades relativas ao pedido e concessao de patentes.

Nesta seara, também ja se cogitava reformar a Lei de marcas de 1875. Em 1882 foi
apresentado a Camara dos Deputados um projeto de lei dispondo sobre a execucédo da
lei de 1875. Referido projeto esclarecia os casos de contrafacéo e imitacdo, estabelecia
0 processo das agles criminal e civil e concedia recurso das decisdes, favoraveis ou

contrarias, sobre registros de marcas, porém, ndo chegou a ser discutido.

Na segunda metade do século XIX vivia-se a chamada Segunda Revolu¢do Industrial,
que, impulsionada pelos barcos e ferrovias a vapor, revolucionava os transportes e o
comércio mundial. Neste periodo, a industrializacdo deslanchava em paises como a
talia, Alemanha e Japdo, sob a égide das grandes empresas monopolistas que
promoviam o neocolonialismo e remodelavam o mapa mundial com o surgimento dos

novos grandes impeérios coloniais.

Nesse contexto, sob reinado de Dom Pedro I, o Brasil comecou a manifestar precoce

preocupacdo com as patentes no plano internacional, firmando diversos acordos
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bilaterais assinados com a Franca, Alemanha, Italia, Estados Unidos, Portugal e

Dinamarca, todos compreendidos no periodo de 1876 a1884.

Em 1883, firmou-se a primeira convengdo internacional sobre marcas e patentes, a
Convencéo de Paris, a qual sistematizou as normas de protecdo as marcas, patentes,
desenhos industriais etc. O Brasil, apenas a titulo de curiosidade, foi o Unico pais da

Ameérica do Sul signatario do documento original da convencao.

Neste diapasédo, o grande avanco das industrias e do comércio, exigia a reforma da Lei
de 1875, que, além dos defeitos de que se ressentia, ndo estava de acordo com varios
dos principios firmados pela Convencdo de Paris. Atendendo a essas circunstancias, o
Governo Imperial, encarregou as Sec¢fes Reunidas dos Negocios do Império e da

Justica do Conselho de Estado de elaborarem o projeto de reforma da lei sobre marcas.

Referidas Sec¢des do Conselho de Estado organizaram o projeto, o qual foi apresentado
ao Senado em sessao de 27 de maio de 1885. Discutido e emendado no Senado, foi o
projeto encaminhado a Camara, que somente o levou em discussdao em 1887, quase
dois anos depois. A nova lei (decreto 3.346) foi promulgada em 14 de outubro de 1887

e regulamentada pelo Decreto 9.828, de 31 de dezembro de 1887.

A nova lei regulava, além das marcas de fabrica e de comércio, 0 nome comercial,

assunto intimamente ligado a esse instituto. Suas principais inovacdes foram:

“auséncia de enumeragdo dos sinais suscetiveis de serem adotados
como marcas; exigéncia de forma distintiva para que os nomes, as
denominagdes necessarias ou vulgares, as firmas ou razdes sociais, as
letras e cifras pudessem servir para tal fim; criagcdo do depdésito central
das marcas estrangeiras e das registradas nas provincias; proibicdo do
registro de marcas constituidas por certos elementos taxativamente
enumerados; instituicdo do recurso de agravo, para o Tribunal superior,
dos despacho que concedessem oOu negassem O registro;
reconhecimento expresso do direito dos titulares de marcas néo
registradas a acdo para anular o registro de marcas feito contra o
disposto no art. 8% melhor definicdo dos crimes contra a propriedade das
marcas. Continha a lei, ainda, véarias disposicdes sobre a transferéncia
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das marcas, as acdes criminal e civil, as buscas e apreensdes e sobre o
direitos dos estrangeiros”*?

Esta lei, tdo adiantada para a época, fez com que a lei vigorasse por 17 anos,

satisfazendo todas as necessidades das industrias e do comércio.

Alguns anos adiante, com a proclamacédo da Republica, a Constituicdo de 1891 trouxe
em seu bojo, mais especificamente em seu artigo 72, 8§ 25, a protecdo da propriedade

dos inventores.

“art. 72, §25: Os inventos industriais pertencerdo aos seus autores, 0s
quais ficard garantido por lei um privilégio temporério, ou serd concedido
pelo Congresso um premio razoavel, quando haja conveniéncia de
vulgarizar o invento”.
Em 1903 foi apresentado a Camara dos Deputados um projeto que modificava a Lei de
marcas de 1887, tendo em vista as constantes reclamacdes dos comerciantes e

industriais, que lutavam em vao contra as fraudes e falsificagoes.

O projeto cuidou, principalmente, de pér ao alcance dos interessados meios eficazes de
repressao, reformando, neste ponto, a lei que estava em vigor, “mantendo grande parte

de seus dispositivos, ampliando outros e substituindo por completo alguns".®

Referido projeto foi aprovado pelas duas casas do Congresso e convertido na Lei
1.236, de 24 de setembro de 1904, posteriormente regulamentada pelo Decreto n°
5.424, de 10 de janeiro de 1905.

A nova lei, na verdade, reproduziu a lei de 1887, modificando apenas alguns pontos,
como por exemplo, a agravacdo da penalidade aplicada a contrafacdo, a
responsabilidade solidaria daqueles que concorrem direta ou indiretamente para a

falsificacdo e a parte processual.

12 CERQUEIRA, Jodo da Gama, op.citp.21/22)
13 Discurso pronunciado na sessdo de 23.12.1903, transcrito na obra de Bento de Faria, Das marcas de fabrica e de
comércio e do nome comercial, p. 45 apud CERQUEIRA, Jodo da Gama, op.cit p.23



15

E evidente que com o decorrer dos anos, com o crescimento das indUstrias e do
comeércio, as marcas adquiriam uma fungcdo cada vez mais importante no campo
econdmico, a acentuada evolucdo do instituto, alargando o conceito juridico das marcas
e a esfera de suas aplicagbes, exigiam, ndo apenas algumas modificagées na lei, mas

sua reforma por completa.

Nesta mesma seara, fazia-se sentir a premente necessidade de reformar a Lei de
privilkgios de 1882, que vigorou durante 41 anos. Desde meados de 1890, todos os
Ministros que se sucediam na pasta da Agricultura faziam mencéo a necessidade de
reforma da lei, e a reorganizacdo dos servicos, porém, nenhum deles indicava as

providéncias a serem tomadas.

Em 09 de novembro de 1910, o atual Ministro da agricultura, Sr. Rodolfo Miranda,
designou o Dr. J. F. Soares Filho, atual Diretor Geral da Industria e Comércio, a fazer
um estudo sobre a forma como era executado no pais o0 servi¢o relativo aos privilégios
de invengdo, com o intuito de serem verificadas as falhas, a fim de sana-las com a

reforma pretendida.

Alguns meses depois, na data de 03 de abril de 1911, o Diretor Geral da indUstria e do
comércio apresentou seu relatorio, fruto dos estudos, ‘limitando-se a estudar
superficialmente o assunto, com relagdo ao exame prévio das invengbes, ao
caracteristico da novidade exigido pela lei, a exploracdo dos inventos e a forma de

expedicdo das patentes respectivas”*.

Tendo em vista o relatério apresentado, o entdo Ministro da Agricultura Sr. Pedro de
Toledo, sucessor do Sr. Rodolfo Miranda, incumbiu 0 mesmo funcionario, Sr. Soares
Filho, de estudar a organizacdo dos servicos relativos aos privilégios de invencao nos

paises europeus.

14 O Direito 117/81 apud CERQUEIRA, Jo&o da Gama, op.citp.27
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Depois de passar por varios paises da Europa, Soares Filho apresentou novo relatorio,
resumindo o que havia observado nagueles paises, apontando como ponto principal da

reforma em nossa lei 0 seguinte:

“a) eliminagao do exame prévio;

b) estabelecer para a invencdo uma novidade puramente relativa, quanto
ao periodo de tempo anterior ao pedido e aparecimento da invencdo no
pais;

c) publicidade das reivindicagdes da invengao logo que a descrigéo fosse
reputada regular ou for regularizada, antes da concesséao da patente;

d) ciéncia ao inventor de qualquer reclamacdo que acaso apareca
durante o prazo curto dessa publicidade, tdo-somente com o fim de que
ajuize bem da novidade do invento de que se considera autor;

e) excluir da concesséo de patentes as invengdes que tenham por objeto
produtos farmacéuticos ou produtos alimenticios e as que sejam
reconhecidamente tedricas;

f) esclarecer no que consiste a exploragcdo do invento (uso efetivo) e
estabelecer 6nus que contrabalancem a falta de exploragao;

g) diminuicdo dos O0nus resultantes do selo e das taxas anuais,
conservando-se, porém, 0 pagamento progressivo das anuidades;

h) estabelecer a reparticdo da propriedade industrial, segundo o
compromisso tomado na Conferéncia de Paris, de 20.1.1883, e adotada
pelo acordo de Washington, de 2.7.1911.”%°

Apoés essa tentativa de reforma da lei de 1882, somente em 1923 se teve noticia de

uma nova tentativa, com a criagdo do regulamento da Propriedade Industrial, aprovado
pelo Decreto 16.264 de 19 de dezembro de 1923.

Devido ao continuo surgimento de novas tecnologias e visando bases seguras para sua
disseminacdo, as convencbes se sucederam ao longo do século XX: 1911 em
Washington; 1925, em Haia; 1934, em Londres; 1958, em Lisboa; 1967, em Estocolmo;
e 0 ultimo, o Trade Related Intellectual Property Rights, conhecido como TRIPS,
realizado em 1994. O Brasil assinou todos os documentos, menos o de Estocolmo, o

gual somente foi reconhecido em 1990.

No principio do século XX teve inicio uma série de convencles interamericanas. A
primeira foi realizada no Rio de Janeiro, de 23 a 27 de julho de 1906, ocasidao em que

foi firmada a Convencdo da Unido das Américas. Nesse encontro, estabeleceu-se a

15 CERQUEIRA, Jodo da Gama, op.citp.28
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criagdo de duas secretarias, uma em Havana e outra no Rio de Janeiro, com a fungéo
de centralizar o registro de obras literarias e artisticas, patentes, marcas, desenhos e

modelos, assegurando a protecdo da propriedade intelectual e industrial.

2.3 EVOLUCAO HISTORICA DO INSTITUTO NACIONAL DA PRORPIEDADE
INDUSTRIAL

O ritmo acelerado da industrializagdo no inicio dos anos de 1920 acabou por impor uma
nova discussdo na area da Propriedade Industrial, qual seja, a necessidade de se criar
um 6rgao oficial, especializado e centralizado, para cuidar das marcas e patentes, pois
até entdo, o servico de patentes eram realizados por uma diretoria, enquanto que as

marcas eram depositadas perante as juntas comerciais.

A proposta foi apresentada no Congresso comemorativo do centenario da
independéncia do Brasil, realizado no Rio de Janeiro em 1922. Foi entdo que em 19 de
dezembro de 1923 o governo expediu 0 decreto n® 16.264, por meio do qual criou-se a
Diretoria Geral da Propriedade Industrial que teria a fungdo de conceder privilégios de
invencdo e o registro de marcas de industrias e de comércio. Responderia, ainda, pelo
exame e encaminhamento dos registros de marcas daqueles que quisessem gozar da

protecao legal nos paises que participavam das convencdes internacionais.

O novo regime adotado em 1930 tinha como meta a constru¢cdo de um Estado-Nacéo e
0 compromisso de garantir o pleno desenvolvimento nacional. A politica adotada por
Getulio Vargas visava dotar o Estado brasileiro de legislacdo, 6rgados e agéncias para
garantir esse desenvolvimento. Com isso, a modernizagdo do Estado na década de
1930 atingiu também a area da Propriedade Industrial. Em 1933, com o advento do
Decreto-lei n° 22.989, a Diretoria Geral da Propriedade Industrial ganhou status de
Departamento e novas funcbes com a criagdo do Departamento Nacional da
Propriedade Industrial — DNPI.
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Como atribuigdes do novo 6rgao ficaram estabelecidas: “a concessdo de patentes de
invencdo, de melhoramento, de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial e
garantia de prioridade; o registro de marca de industria e de comércio, nome de
estabelecimentos, insignias e emblemas; repressdo, dentro da esfera de suas
atribuicGes, da concorréncia desleal; a manutencdo da biblioteca e a dire¢do da Revista
da Propriedade Industrial; a execucdo das convencdes internacionais de que o Brasil
fizer parte, concernentes a protecdo da Propriedade Industrial na conformidade das leis

gue as promulgarem e seus regulamentos”.

No final da década de 30 e inicio da década de 40 a legislacdo da propriedade
industrial, ressentia de falta de unidade e auséncia de orientacao técnica e doutrinaria
uniforme, tornando-se muito confusa e desordenada. Era indispensavel consolidar e
sistematizar todas essas legislacfes esparsas, conservando-se 0 que elas possuissem
de aproveitavel e corrigindo-lhes os defeitos adaptando-as as necessidades do

comércio e da industria do pais.

Neste periodo, o constante desenvolvimento do comércio e da induUstria no pais exigia
uma legislacdo adequada, eficaz, na defesa e protecdo dos interesses do comércio e

da industria, ligados a propriedade industrial.

Nesta seara, por iniciativa do Ministro do Trabalho, Industria e Comércio, Sr. Alexandre
Marcondes Filho, foi incumbido ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade
Industrial, Sr. Francisco Anténio Coelho, a elaboracdo de um anteprojeto do Codigo da
Propriedade Industrial, o qual foi apresentado ao presidente da Republica em 09 de
novembro de 1942.

Em 27 de agosto de 1945, foi promulgado o Decreto-lei 7.903 o Cédigo da Propriedade
Industrial, o qual foi publicado em 29 de setembro de 1945, entrando em vigor na data
de 27 de dezembro do mesmo ano, com algumas alteracdes introduzidas pelo Decreto-
lei 8.481.
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Este codigo modificou o conceito legal da novidade das invencdes, estabelecendo
vantagens discriminatérias em favor dos inventores domiciliados no exterior. Além
dessas modificagBes, o ilustre Jodo da Gama Cerqueira César, aponta inimeras outras

alteracdes estabelecidas, quais sejam:

“vedou a concessao de patentes para as invengdes que tiverem por
objeto substancias ou produtos alimenticios, medicamentos e matérias ou
substancias obtidas por meios ou processos quimicos; definiu os modelos
de utilidade, distinguindo-os das invengdes; reformulou os conceitos dos
modelos e desenhos industriais; regulou o registro dos contratos de
licenca para a exploracdo dos privilégios de invencdo, modelos de
utlidade e desenhos ou modelos industriais; introduziu a licengca
obrigatéria a para exploracdo destes privilégios; dispbs sobre a
desapropriacdo das mesmas patentes e sobre as inven¢des ocorridas na
vigéncia do contrato de trabalho; regulou os pedidos de patentes para
invengdes que interessem a defesa nacional; modificou os dispositivos
concernentes ao cancelamento administrativo das patentes de invencéo,
de modelos de utilidade e desenhos e modelos industriais; alterou a
legislacdo sobre marcas de fébrica e de comércio, criando novos
impedimentos para o registro; modificou o registro dos homes comerciais
e dos titulos de estabelecimentos; criou o registro das expressdes ou
sinais de propaganda e das recompensas industriais, e, ainda, o das
denominac¢des das sociedades civis de qualquer natureza e das funcdes;
estabeleceu novas normas regulamentares para os pedidos de patentes e
registros”*®

Ao longo dos anos, percebeu-se que na pratica o novo cédigo em nada melhorou as
leis anteriores, apenas contribuiu para o aumento extraordinario dos processos a cargo

da reparticdo incumbida dos servigos da propriedade industrial.

Na década de 1950 o DNPI comecou a entrar em crise, pois 0 setor de marcas e
patentes estava em frenético crescimento, a cada dez anos a demanda que chegava ao
DNPI dobrava. Para se ter uma ideia, no principio da década de 1940, o Departamento
processava pouco mais de 10.000 processos por ano. No final da década de 1950, a
demanda ultrapassava os 40.000 processos por ano. O volume dobrou duas vezes,

numa auténtica progressao geométrica, que se manteria nas décadas seguintes. Mas o

16 CERQUEIRA, Jodo da Gama, op.citp.44
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mesmo nao ocorria com a estrutura do Orgdo, que possuia precario aparelhamento,

tanto material como humano.

Era indispensavel que o0 departamento mantivesse um processo continuo de
modernizacdo, 0 que nao ocorria, ocasionando uma crescente defasagem entre a
demanda e a resposta do DNPI com progressivo aumento do tempo de tramitagdo dos
processos. A crise que atingiu a area da Propriedade Industrial no fim da década de
1950 ndo tinha precedente, havia uma grande distancia entre os recursos disponiveis
no DNPI e as necessidades objetivas colocadas pelas demandas. Para se ter ideia do

tamanho da crise, verificavam-se atrasos no tramite de processos de até vinte anos.

A origem da crise estava no acelerado crescimento econdmico do Brasil, que fez
multiplicar rapidamente o nimero de marcas, patentes etc. Ora, ficou mais do que
evidente que nesta época, com estrutura de departamento, o DNPI ndo conseguiria
superar seus problemas. Apesar do constante crescimento dos recursos arrecadados, a
verba que era disponibilizada ao 6rgdo pelo Orcamento da Unido ndo acompanhava as
exigéncias da demanda. A alternativa vista a época era buscar a autonomia através da

transformacédo em autarquia.

Mas somente em 1970 a reivindicacao foi finalmente atendida, com a extingdo do DNPI
e a Criagcdo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPIl. A criagdo de
referido instituto representou um grande avanco em relacdo ao DNPI. O 6rgdo passou a
gerir as verbas que arrecadava, além da dotacdo orcamentaria. Foi completamente
reordenado do ponto de vista funcional e administrativo, inclusive com aumento do

nimero de funcionarios.

2.3.1 - ATRIBUICOES DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) € quem confere eficacia
erga omnes, atribuindo aquele que o promoveu a propriedade e 0 uso exclusivo da

marca ou da patente.
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A lei 9.279/96 em seu artigo 240, da nova redacao ao artigo 2° da lei n® 5.648/70, que

passa a ter a seguinte redacao:

“Art. 2° - 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 da assinatura, ratificacdo e dendncia de
convengdes, tratados, convénios e acordos sobre propriedade industrial”.

Antigamente, em alguns paises europeus, como por exemplo, ltalia e Franca, era
adotado um sistema de tramitagdo dos pedidos de registros em geral, chamado de “livre
concessao”, ou seja, caracterizava-se pelo fato de que o processo administrativo de
concessdo de registros, limitava-se unicamente a verificar o atendimento das
formalidades legais, dispensando a andlise do mérito do pedido, isto €&, o

preenchimento das condi¢cdes de registrabilidade.

Em contra partida aquele, existe o sistema de “exame prévio”, adotado nos Estados
Unidos e na Alemanha, por exemplo. O professor Fabio Ulhoa Coelho, em seus
ensinamentos cita o ilustre Carvalho de Mendonga, que identifica dois outros sistemas
além dos ja citados, quais sejam: o de “aviso prévio e secreto”, criado pelo direito suigo,

e o de “publicagéo prévia”, criado pelo direito inglés em 1907.

Nos dias atuais, devido a globalizacdo, com a expansao mercadoldgica, e o advento da
grande concorréncia, fica claro que o sistema predominante é o de exame prévio, tendo

em vista as garantias que este proporciona.

No Brasil, o direito relacionado a propriedade industrial era filiado ao sistema de exame
prévio, desde 1923, porém, com o advento da lei 9279/1996, adotou-se um sistema
misto, qual seja: enquanto os pedidos de patente de invencédo e de modelo de utilidade,
bem como o de registro de marcas continuam sujeitos ao sistema de exame prévio, por
outro lado, os pedidos de registro de desenhos industriais, ficam submetidos a um

sistema proximo ao de livre concessdo. Para nds, neste estudo, faremos mencgéo
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apenas ao sistema de exame prévio, decorrente dos pedidos de registros de marcas e

patentes.

A atual lei 9.279/1996 que regula direitos e obrigag@es relativos a propriedade industrial
foi criada para substituir o até entdo Coédigo da Propriedade Industrial, devido a presséo

exercida pelo Governo dos Estados Unidos, a partir de 1987.

A tarefa de elaborar o projeto da nova lei foi imposta a Comisséo Interministerial. Em
suas varias subcomissdes, 0 grupo reuniu representantes do Ministério da Justica, da
Economia, das Rela¢cBes Exteriores, da Saude e da Secretaria da Ciéncia e Tecnologia,

além dos técnicos do INPI e de consultores externos.

A revisdo tinha por finalidade dar patente as invengdes quimicas e alimentares. Além da
diretriz politica que se imp6s, também desempenharam claro papel na elaboracdo do

texto as seguintes condicionantes:

“

a) o aperfeicoamento técnico e administrativo que se impunha apoés
guase 20 anos de experiéncia com o Codigo anterior;

b) as modifica¢des do contexto tecnoldgico e econdmico brasileiro;

C) os exercicios de padronizagao, ditos de ‘harmonizagao’, dos sistemas
nacionais de patentes e marcas realizados na OMPI;

d) o estdgio das negociacdes do GATT no momento da conclusédo da
redacéo;

e) a necessidade, percebida pelos técnicos do INPI, de melhorar sua
interface  com o publico, especialmente o0s inventores nacionais,
propiciando uma inter-relacdo ainda mais dialética e cooperativa entre o
escritdrio de propriedade industrial e os seus usuarios”."’

O projeto foi enviado ao Congresso, em regime de urgéncia, no dia 02 de maio de
1991, sob forte oposicao regimental, tendo em vista que a Constituicdo Federal de 1988
em seu artigo 64, § 4° diz que um Cdédigo ndo pode ser votado em ritmo acelerado.
Com isso, formou-se uma Comisséo Especial na Camara dos Deputados para examinar

a proposta em procedimento rapido e ndo de urgéncia.

1" BARBOSA, Denis Borges, Uma Introducdo & Propriedade Industrial. 22 ed. Lumem Juri, Rio de Janeiro 2003, p. 8
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Apo6s muitas discussodes, o texto final editado entrou em vigor na data de 14 de maio de

1996, fortemente marcado pelo impacto dos interesses econdmicos e politicos.

Portanto, fica claro que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tem
inegavel responsabilidade na execucdo das normas que regulam a propriedade
industrial, cabendo-lhe o veredicto, seja do ponto de vista juridico, social, econémico,
acerca da concessao ou nao de privilégios de patente e registros de marcas e desenho

industrial, devendo zelar por sua correta aplicagao.

Porém, nem sempre a atuacdo do INPI é isenta de impugnacdes, € possivel que a
autarquia venha indeferir pedidos ou outorgar registros ou patentes de modo
equivocado. Nesta circunstancia, a parte que se sentir lesada podera invocar a tutela

jurisdicional para invalidar o ato administrativo.

Nesta seara surge a davida que tentaremos elucidar neste estudo, qual seja, intentada
a acdo de nulidade de registro de marca ou patente, quando a iniciativa nao tiver sido

da autarquia, qual a posicao processual que esta devera assumir?

Para tanto, antes de adentrarmos a referida questdo, cumpre-nos esclarecer alguns

conceitos que serdo de grande valia para melhor entendimento do assunto.

3 - DAS PARTES

Pois bem, como dito a atuacdo do INPI nem sempre é isenta de impugnacdes, quando
a autarquia indeferir pedidos ou outorgar registros ou patentes de modo equivocado, a
parte que se sentir lesada podera invocar a tutela jurisdicional para invalidar o ato

administrativo.

Neste ponto, intentada a acdo de nulidade perante a Justica Federal com o intuito de
invalidar o ato administrativo do INPI, nasce uma relagdo processual, a qual sé se

estabelece plenamente com a participacdo de trés sujeitos principais, quais sejam,
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Estado, autor e réu. O llustre professor Humberto Teodoro Junior, ensina que todo
processo gera uma relagdo juridica trilateral, ou seja, o processo vincula os sujeitos da
lide e o juiz, todos procurando uma solucdo para o conflito de interesses estabelecido

em torno da pretensao de direito material de um dos litigantes e da resisténcia do outro.

Nessa linha de raciocinio, os sujeitos da lide, doravante denominados de partes, sao a
base da piramide formada pela relacdo juridica trilateral. Ainda nos pautando no
entendimento do ilustre doutrinador mencionado, podemos desmembrar o0 conceito de
parte em dois: primeiro tem-se a parte em sentido material, ou seja, sdo os titulares de
direitos e obrigacbes referentes a um bem da vida, e segundo tem-se a parte em
sentido processual, ou seja, a pessoa que pede ou perante a qual se pede, em nome

proprio, a tutela jurisdicional.

Nesse estudo, para elucidar a questdo em jogo, nos ateremos a conceituacao da parte
em sentido processual, até porque, para tal, ndo tem a menor relevancia a posicédo do
sujeito em face do direito material nem sua condicdo de parte legitima ou ilegitima.
Claro que o ideal € que figurem como partes no processo aqueles a quem a lei oferece
condicbes para isso, mas quando isso ndo acontece, ainda assim, serdo partes, o
sujeito que propds a demanda e aquele em face de quem foi proposta e que veio a ser

citado.

Neste diapasao, a parte que invoca a tutela juridica do Estado e toma a posicao ativa
de instaurar a relagdo processual recebe a denominagado de “autor’. Ja a que fica na
posicdo passiva e resiste a relacdo processual instaurada, denomina-se “‘réu’. Neste
ponto é valido lembrar, como veremos adiante, que nem sempre a relacdo processual
instaurada se limita a participacdo do autor e do réu no contraditério, podendo surgir a

figura do terceiro interveniente.

Foi pensando nisso que o ilustre doutrinador Humberto Theodoro Junior conceituou a

parte em sentido processual como sendo “o sujeito que intervém no contraditério ou
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que se expde as suas consequéncias dentro da relagdo processual’*®. Ora, trata-se de
um conceito bastante amplo, o qual engloba os terceiros intervenientes que possam a
vir integrar a lide, tendo em vista que estes exercem direitos processuais e se sujeitam

a onus e deveres oriundos da relagéo processual instaurada.

Este conceito dado pelo doutrinador Humberto Theodoro Junior teve inspiragdo no
renomado jurista Eurico Tullio Liebman, o qual conceitua as partes do processo como
sendo: “os sujeitos do contraditorio instituido perante o juiz (os sujeitos do processo

diversos do juiz, para os quais este deve proferir o seu provimento)”*°.

Ainda nesta linha de raciocinio, para Candido Rangel Dinamarco, partes, em pura
técnica processual, sdo: “todos aqueles que, tendo proposto uma demanda em juizo,
tendo sido citados, sucedendo a parte primitiva ou ingressando em auxilio da parte,
figuram como titulares das diversas situacdes juridicas ativas ou passivas inseridas na

dinamica da relacdo juridica processual’?.

Segundo Leo Rosenberg, partes no processo civil sdo: “as pessoas que solicitam e

contra as quais se solicita, em nome proprio, a tutela juridica do Estado”?.

Conforme Moacyr Amaral Santos, “partes, no sentido processual, sdo as pessoas que

pedem, ou em face das quais se pedem, em nome préprio, a tutela jurisdicional’??.

Observamos que as doutrinas atuais buscam o conceito de parte apenas no processo,
pois este € o0 Unico meio capaz de explicar a contraposicdo parte/terceiro, sem as
distor¢des proprias das inconvenientes ligacdes com fendmenos de direito substancial
ou com o objeto do processo. Por isso, a classica definicdo proposta por Giuseppe

Chiovenda, qual seja: “parte € aquela que demanda em seu préprio nome (ou em cujo

8 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 45% ed, Rio de Janeiro, forense, 2006, v1, p. 84
9 LIEBMAN apud THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 45 ed, Rio de Janeiro, forense,
2006, v1, p. 84

22 DINAMARCO, Candido Rangel. Intervengao de Terceiros, 4%d, So Paulo, Malheiros, 2006, p.16

>L ROSENBERG apud CARNEIRO, Athos Gusméo. Intervencdo de Terceiros, 142 ed, S&o Paulo, Saraiva, 2003, p.4
22 MOACYR apud CARNEIRO, Athos Gusméo op. cit p. 4
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nome € demandada) a atuacdo duma vontade da lei, e aquele em face de quem essa

»23 & falha, pois este conceito esta diretamente ligado & demanda

atuacdo € demandada
proposta e ao objeto do processo, pecando ainda pela auséncia de associacado ao
principio do contraditoério, pois como vimos anteriormente, a relagdo juridica muitas
vezes nao se limita aos sujeitos parciais minimos, quais sejam, um autor e um réu,
podendo existir pessoas que nado propuseram demanda alguma nem em face delas a
demanda foi proposta e mesmo assim figuram na relacdo processual como sujeitos

interessados, sendo portanto partes.

Neste ponto, podemos adentrar um pouco mais no tema em discussao. Supondo-se
gue o INPI tenha concedido equivocadamente o registro de uma determinada marca ou
uma patente a “B”, porém, verifica-se que referida marca ou patente € colidente com a

marca ou patente de titularidade de “A”.

Esgotadas as providencias administrativas perante o INPI na tentativa de anular o
registro ou a patente concedida a “B”, ndo resta alternativa a “A” sendo o ingresso de
uma acado judicial, perante a Justica Federal, em face de “B”, requerendo que seja
declarada a nulidade do registro da marca ou da patente, concedido erroneamente pela

autarquia.

Neste exemplo, podemos vislumbrar que 0s sujeitos minimos para a propositura de
referida acéo é o autor, no caso o sujeito “A”, titular da marca ou da patente, e o réu, no

caso “B”, o qual foi beneficiado pelo erro do INPI.

Todavia, ao analisarmos os artigos 57 e 175 da lei 9.279/1996, verificaremos que este

tipo de acdo nao se limita apenas aos sujeitos minimos:

“Artigo 57 caput - A acdo de nulidade de patente seré ajuizada no foro da
Justica Federal e o INPI, quando ndo for autor, ntervira no feito”

23 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituicdes de Direito Processual Civil, 12 ed, Sio Paulo, Bookseller, 1998, p. 278
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“Artigo 175 caput - A acdo de nulidade do registro sera ajuizada no foro da
justica federal e o INPI, quando ndo for autor, mtervird no feito”.

Da simples leitura dos artigos, vislumbramos que o legislador foi muito infeliz ao utilizar
o verbo “intervir’ no futuro do presente simples, pois este da a entender que a uma
obrigatoriedade de o INPI adentrar em uma lide ja instaurada entre duas ou mais

partes, causando, assim, uma enorme confusao.

Ao analisarmos a interpretacédo literal do verbo intervir, verificaremos que este vem do
latim inter venire, ou seja, entrar no meio, de acordo com o Dicionario Aurélio, significa:

“Tomar_parte voluntariamente; meter-se de permeio, vir ou colocar-se entre, por
n24

iniciativa propria; ingerir-se, em discusséo, conflito etc’"(grifo nosso).
Neste passo, ficamos detidos em um beco sem saida, pois o legislador fala em
intervencdo obrigatdria, porém, ndo existe no mundo juridico a figura da intervencdo de

terceiro obrigatéria.

Entdo, neste ponto, faz-se necessario a analise de alguns conceitos basicos com
relacdo as intervencdes de terceiro previstas no Codigo de Processo Civil brasileiro,
para tentarmos distinguir qual o tipo de intervengdo mencionada pelo legislador nos

artigos acima citados.

4 INTERVENCOES DE TERCEIRO

4.1 ASPECTOS GERAIS

Primeiramente, para melhor entendimento do assunto, se faz necessério a
conceituacdo de terceiro. No plano do direito processual, com fundamento nos

ensinamentos de Athos Gusméao Carneiro, essa conceituacédo se faz por negacao, ou

seja, se voltarmos ao nosso exemplo anterior, no qual “A” € autor e “B” é réu numa

24 Dicionario Aurélio, 2 ed, Nova Fronteira, p.961
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relacdo processual pendente, apresentam-se como terceiros C,D,E etc, ou seja, “todos

os que ndo forem partes (nem coadjuvantes de parte) no processo pendente”?°.

De acordo com os ensinamentos de Candido Rangel Dinamarco, “terceiro é
rigorosamente toda pessoa que ndo seja parte no processo”’?. Referido conceito teve
inspiragdo em Liebman que diz serem terceiros todos aqueles que nédo forem parte em

relacdo a um determinado processo.

Pautando-nos na questdo central, a demanda instaurada entre “A” e “B”, efetivamente
interessa a um terceiro, no caso, o INPI, pois afeta diretamente sua esfera juridica,
tendo em vista ter sido esta autarquia a responsavel pela equivocada concessdo do
registro da marca ou da patente a “B”, portanto, a sentenca proferida nesta agao afetara

diretamente o INPI.

O mestre Moacyr Amaral Santos define como terceiro: “as pessoas estranhas a relagao
de direito material deduzida em juizo, e estranhas a relacdo processual ja constituida,
mas que, sujeitos de uma relacdo de direito material que aquela se liga intimamente,

intervém no processo sobre a mesma relacéo, a fim de defenderem interesse proprio.”?’

Essa ideia nos permite afirmar que “pela intervencdo, o terceiro torna-se parte (ou

coadjuvante da parte) no processo pendente.”?®

Feitas essas consideracOes a respeito do terceiro, passaremos a tratar das
intervencdes de terceiro nas acdes judiciais. Primeiramente, cumpre-nos salientar que
rege no direito brasileiro a regra da singularidade do processo e da jurisdicdo, desta
forma, temos que esse fenbmeno s6 é possivel mediante expressa permissao legal,

portanto, a legitimacao para intervir em processo alheio decorre da lei.

2> CARNEIRO, Athos Gusméo, op.cit.p.51

26 DINAMARCO, Candido Rangel op. cit. p. 372

2T SANTOS, Moacyr Amaral apud CARNEIRO, Athos Gusmao, op.cit.p. 54
8 CARNEIRO, Athos Gusméo, op.cit.p.53
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O ilustre professor Vicente Greco Filho ensina que na omissdo da lei, “subentende-se

que a intervencdo esteja proibida”®

, aplicando nesses casos 0 principio de que nao se
deve ampliar o que seja na lei excepcional. Todavia, ndo podemos nos deixar levar a
crer que o principio da legalidade que rege esse instituto obrigue o terceiro a intervir em
processo alheio. Humberto Theodoro Jr preceitua que as intervencdes de terceiro sao
sempre voluntarias, e mais, diz ser injuridico pensar que a lei possa obrigar o estranho

a ingressar NO Processo.

O que geralmente ocorre nos processos pendentes é a provocacao de uma das partes
para que um terceiro venha a integrar a lide. Continua o ilustre doutrinador dizendo que
a coacao legal deve ser exercida sobre a parte e nunca sobre o terceiro, pois esse

permanece livre de intervir ou ndo.

Ainda, diz que o juiz ndo pode de oficio trazer o terceiro a juizo, o que ele faz é
determinar a uma das partes que cite o terceiro necessario para prolacdo da sentenca,
pois do contrario, sem sua presenca, 0 processo devera ser trancado, este € o tipico

caso de litisconsorte necessario.

Ora, sera entdo que podemos afirmar que os artigos 57 e 175 da lei 9279/1996 séo
inconstitucionais, pois obrigam o INPI a intervir no feito quando este ndo for autor, o
que, como veremos, € incompativel com as intervengdes de terceiro elencadas em
nosso ordenamento juridico. Fica ai mais uma duavida que surge em relacdo a esse
tema tdo controverso em nosso ordenamento juridico, que tentaremos elucidar ao longo

do trabalho.

Neste passo, sabendo que a intervencdo decorre de lei e que € sempre voluntaria, o
professor Vicente Greco Filho, de uma forma bastante genérica diz que ocorre a
intervencdo de terceiro quando “alguém, devidamente autorizado em lei, ingressa em

processo alheio, tornando complexa a relacdo juridica processual’®. JA4 Humberto

29 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, 172 ed., Saraiva, S&o Paulo 2003, 1 vol. p. 127
39 GRECO FILHO, Vicente op. cit. p. 127
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Theodoro Jr. diz que ocorre a intervencédo de terceiro quando “alguém ingressa, como
parte ou coadjuvante da parte, em processo pendente entre outras partes.”*!. Candido
Rangel Dinamarco diz que ocorre a intervengédo de terceiro “quando um sujeito ingressa

em processo pendente entre outros, como parte.”*2.

Agora que ja sabemos como e quando ocorre o fendmeno da intervencdo de terceiro,
passamos entdo a classificar os tipos de intervengdes. Tradicionalmente, os
doutrinadores brasileiros costumam fazer essa classificacdo segundo dois critérios. Em

conformidade com os ensinamentos do professor Humberto Theodoro Jr., temos que:

a) quando o terceiro visa ampliar ou modificar a relacdo processual, a intervencdo pode
ser:
ai) ad coadiuvandum, ou seja, quando o terceiro procura prestar auxilio a uma das
partes primitivas, como, por exemplo, na assisténcia;
aii) ad excludendum, ou seja, quando o terceiro procura excluir uma ou ambas as

partes primitivas, como, por exemplo, na oposicéao.

Neste critério, leva-se em consideracdo a posicdo que o0 terceiro assume perante 0
objeto da causa.

b) Segundo, conforme a iniciativa da medida, a intervencédo pode ser:
bi) espontanea, ou seja, quando a iniciativa € do proprio terceiro, como, por
exemplo, na assisténcia e na oposi¢ao;
bii) provocada, ou seja, quando, embora voluntaria, a medida adotada pelo terceiro,
foi precedida por citacdo promovida pela parte primitiva, como, por exemplo, na
denunciacédo a lide.

J& neste outro, leva-se em consideracdo a voluntariedade do terceiro que ingressa em
processo alheio.

%1 THEODORO JR., Humberto op. citp 130
%2 DINAMARCO, Candido Rangel, op cit 368
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Dito isso, passamos agora a tratar das espécies de intervencdes de terceiro previstas

em nosso ordenamento juridico.

4.2 OPOSICAO

A oposicdo é uma espécie de intervencdo de terceiro, prevista nos artigos 56 a 61 do
nosso Cdédigo de Processo Civil. Segundo o artigo 56 desse instituto, “quem pretender,
no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu podera,

até ser proferida sentenca, oferecer oposi¢ao contra ambos”.

Vimos anteriormente que todas as intervencbes de terceiro previstas em nosso
ordenamento juridico séo voluntarias, portanto, da simples leitura do artigo mencionado,
podemos dizer que consiste a oposicdo em uma acao de livre iniciativa do terceiro, na
gual este ingressa em processo pendente, pretendendo, no todo ou em parte, a coisa

ou o direito sobre o qual discutem autor e réeu.

O renomado doutrinador Candido Rangel Dinamarco diz que oposi¢cao “¢ a demanda

mediante a qual terceiro deduz em juizo pretensdo incompativel com 0s interesses

conflitantes entre autor e réu de um processo cognitivo pendente”=3,

Humberto Theodoro Jr. cita Jodo Monteiro, o qual diz que a oposi¢cao consiste “na agao

de terceiro para excluir tanto autor como o réu”*.

Vicente Greco Filho diz que “a oposicdo é uma verdadeira acdo em que alguém

ingressa em processo alheio pretendendo, no todo ou em parte, a coisa ou o direito

sobre a qual discutem autor e réu"®.

%3 DINAMARCO, Candido Rangel, op cit 37
% MONTEIRO, Jodo apud THEODORO JR., Humberto op. cit p 132
%5 GRECO FILHO, Vicente op. cit. p. 134
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Sendo assim, por tratar-se de uma verdadeira agcdo, como bem dito pelo ilustre Vicente
Greco Filho, o terceiro que se sub-rogar dessa medida devera deduzir seu pedido por
meio de peticdo inicial, observando os requisitos dos artigos 282 e 283 do Cddigo de

Processo Civil, conforme preceitua o artigo 57 do mesmo instituto.

Autuada a oposicao, e sendo deferido seu processamento, proceder-se-a a citacdo dos
opostos, autor e réu da acgao principal, para que respondam a nova acao, se quiserem,

no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Vale ressaltar que mesmo quando o réu da acao principal for revel, o opoente devera
promover sua citacao, para que este venha a integrar a acdo de oposi¢éo, conforme o

disposto no paragrafo Unico do artigo 57 do Cédigo de Processo Civil.

O juiz competente para julgar a acdo de oposicdo € 0 mesmo da causa principal, em
conformidade com o disposto no artigo 109 do Codigo de Processo Civil. Ainda que os
autos principais estejam em instancia superior, a oposi¢ao devera ser ajuizada perante
0 juiz de primeiro grau. Nesse sentido, José Frederico Marques: “Se o processo estiver
em curso em tribunal de jurisdicdo superior, cabe a oposi¢cédo. Todavia, ela tem de ser

proposta no juizo de primeiro grau”®.

Neste diapaséao, temos que a oposi¢cao pode ocorrer em dois momentos:

a) Primeiro, previsto no artigo 59 do Cdédigo de Processo Civil, guando o opoente
ajuiza seu pedido antes da audiéncia de instrucdo e julgamento (intervencdo em
processo alheio) — nesse caso, a oposi¢cao sera apensada aos autos principais e
correra simultaneamente com a acdo, devendo ser ambas julgadas na mesma

sentenca;

%5 MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil, 9 ed, Millennium, S&o Paulo 2003, 1vol, p. 363.
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b) Segundo, previsto no artigo 60 do mesmo instituto, quando o0 opoente ajuiza seu
pedido ap0s iniciada a audiéncia de instrugcdo e julgamento, mas sempre antes
do transito em julgado da sentenca (acdo autbnoma) — nesse caso, a OpoSicao
sera processo incidente, devendo seguir o procedimento ordinario, sendo julgada
sem prejuizo da acao principal, contudo, o juiz pode sobrestar o feito por prazo
nunca superior a 90 (noventa) dias, com o intuito de julga-las em conjunto.

Outro aspecto interessante com relagdo a acdo de oposicdo é a sua hatureza. Na
maioria dos casos a oposicao se apresenta como acao declaratoria em face do autor da

acdo principal, e como a¢éo condenatdria em face do réu da agao principal.

Nesta seara, retomando nossa questdo central, apés analisarmos essa espécie de
intervencdo de terceiro, qual seja, a oposicdo, serd que podemos afirmar que o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial — INPI atua nas agbes de nulidade de como

opoente.

4.2.1 O INPI NAO E OPOENTE

Vimos no topico anterior que a oposicdo uma das especies de intervencdo de terceiro
prevista no Codigo de Processo Civil, nada mais € do que uma nova acao, de livre
iniciativa do terceiro, na qual este ingressa em processo pendente, pretendendo, no

todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre o qual discutem autor e réu.

Ora, como dito no inicio dos trabalhos, resumidamente, o INPI é um 6rgdo que foi
criado para executar no ambito nacional as normas que regulam a propriedade
industrial, ficando a seu cargo, a protecdo dos direito relativos a propriedade industrial,
levando-se em conta o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econbémico

do Pais, para tanto, este 6rgdo fica incumbido de conceder patentes de invengéo e de
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modelos de utilidade, conceder registros de desenho industrial, conceder registro de

marcas, além de combater as falsas indicagfes geograficas e a concorréncia desleal.

Portanto, seria um absurdo falar que o INPI atua como um opoente nas acdes que
visem a nulidade de uma patente ou de um registro de marca, pois ndo ha interesse
algum da autarquia em obter para si a coisa ou o direito sobre o qual discutem autor e

7

reu.

Vimos que na acdo de nulidade o autor é o titular do registro da marca ou da patente
em discussao, e o réu € o beneficiado pelo equivoco da autarquia que lhe concedeu um
registro de marca ou uma patente que ja era de titularidade de outra pessoa, no caso o

autor da acgéao.

Desta forma, sendo o INPI o 6rgdo responsavel pela concessdo da patente e pela
concessao do registro da marca, € inconcebivel pensar que referido érgdo pretenderia
para si 0 registro da marca ou a patente que ele mesmo concedeu as partes. Até
porgue, como vimos, uma das atribuicdes do INPI é justamente a concessao de registro
de marcas e patentes, visando a protecdo dos interesses sociais e o desenvolvimento

tecnolégico e econdbmico do Pais.

Portanto, definitivamente, quando o legislador dispés que o INPI intervira no feito,
quando ndo for autor, certamente ndo estava pensando na oposi¢cdo como forma de

intervencao.

Sendo assim, passamos entdo a analisar outra espécie de intervencado de terceiro

prevista no Cddigo de Processo Civil.
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4.3 NOMEACAO A AUTORIA

A nomeacdo a autoria, também denominada laudatio auctoris, & outra espécie de
intervencao de terceiro prevista nos artigos 62 a 69 do Codigo de Processo Civil. Trata-
se de um procedimento que tem por finalidade a correcdo do pdlo passivo da relagédo

processual.

Estabelece o artigo 62 do referido instituto que: “Aquele que detiver a coisa em nome
alheio, sendo-lhe demandada em nome proprio, devera nomear a autoria 0 proprietario

ou possuidor”.

Assim, da mera leitura do artigo, podemos aferir que se alguém € mero detentor de uma
coisa e for demandado em relacdo a essa coisa, devera declarar sua condicao de
detentor e indicar o real proprietario ou possuidor, para que este integre a lide em seu
lugar. Portanto, visa esse instituto, introduzir no processo aquele que originariamente

deveria ter sido demandado.

Pontes de Miranda se faz muito claro ao dizer que: “O demandado nomeia a autoria,

isto &, diz quem é que, como responsavel, teria de ser réu, em vez dele”®’.

Humberto Theodoro Jr. diz que a nhomeagao a autoria “consiste no incidente pelo qual o
mero detentor, quando demandado, indica aquele que € o proprietario ou o possuidor

da coisa litigiosa, visando transferir-lhe a posigao de réu”®.

Todavia, a nomeacao a autoria ndo se restringe apenas ao mero caso do detentor de
coisa alheia. Este instituto atinge também aquele que € demandado em fungdo de ato

gue praticou por ordem de terceiro ou em cumprimento de suas instrugoes.

3" MIRANDA, Pontes de. Comentarios ao Cédigo de Processo Civil. Tomo Il (arts. 46 a 153). 3 ed, Forense, Rio de
Janeiro 2000, p. 120
%8 THEODORO JR., Humberto. op. cit. p. 137
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Esta segunda hipétese de nomeacado a autoria esta prevista no artigo 63 do Cdédigo de
Processo Civil que diz: “Aplica-se também o disposto no artigo antecedente a agédo de
indenizacao, intentada pelo proprietario ou pelo titular de um direito sobre a coisa, toda

vez que praticou o ato por ordem, ou em cumprimento de instrugdes de terceiro”.

Portanto, neste segundo caso pode o causador dos danos nomear a autoria aquele de

guem recebeu a ordem ou a instrucao.

Em conformidade com o artigo 64 do Codigo de Processo Civil, o réu depois de citado,
requerera a nomeacgao no prazo para a defesa. Neste passo, o juiz, ao deferir o pedido

suspendera o processo e mandara ouvir o autor no prazo de cinco dias.

Se o0 autor ndo aceitar a nomeagdo formulada pelo réu, esta ficara sem efeito, e o
processo retomara seu curso normal contra o réu nomeante, a quem sera reaberto o
prazo para contestacdo. Neste caso, o autor estard assumindo o risco de estar litigando
contra um réu que € parte ilegitima, e, portanto, ver proferida sentenca extinguindo o

processo sem julgamento do meérito, por caréncia de acao.

Todavia, caso haja aceitagdo expressa ou tacita, por parte do autor, caberq a este
promover a citacdo do nomeado. Contudo, vale lembrar, que o0 nomeado ndo esta
obrigado a aceita-la e, também neste caso, em ndo sendo aceita a nomeacdo pelo
terceiro nomeado, 0 processo retomara seu curso normal contra o0 réu nomeante, a

quem sera reaberto o prazo para responder.

Mas, se o0 nomeado reconhecer sua legitimidade passiva para a demanda, o processo
passara a correr contra ele e o réu nomeante serd excluido da relacdo processual,
exclusdo essa denominada pelo ilustre José Frederico Marques de extromissdo da

parte.

Por fim, com relacdo a esse instituto, temos que a nomeac¢do ndo € uma faculdade do

réu, mas sim um dever, conforme preceitua o artigo 69 do Cédigo de Processo Civil que
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diz que respondera o réu por perdas e danos caso deixe de efetuar a nomeacéo, ou se

nomear pessoa diversa daquela em cujo nome detém a coisa demandada.

Ora, ap0s essa breve explanacdo sobre o instituto da nomeacédo a autoria, sera que
podemos enquadrar o INPI com sendo um mero terceiro nomeado nas acdes de
nulidade.

4.3.1 O INPI NAO E TERCEIRO NOMEADO

Ora, é mais do que cristalino que o INPI ndo assume a posi¢do de terceiro nomeado
nas acdes de nulidade. Vimos que a nomeacdo a autoria se da quando o réu que
detiver coisa em nome alheio for demandado, em nome préprio, em razao dessa coisa,
ou quando o réu causar algum dano ao proprietario ou titular de uma coisa, em razao

de ato praticado por ordem, ou em cumprimento de instrucdo de terceiro.

E até hilario imaginarmos o INPI como terceiro nomeado, haja vista ser um O6rgdo
Federal que, como vimos, visa a protecao dos interesses sociais e 0 desenvolvimento

tecnolégico e econémico do Pais.

O INPI ao conceder erroneamente 0 registro da marca ou a patente ao réu da acao de
nulidade, transfere para este a propriedadeftitularidade da marca ou da patente,
portando, ndo ha que se falar ser o réu mero detentor do registro da marca ou da
patente, sendo o INPI o verdadeiro proprietario. Se assim fosse, o INPI seria o titular de

todas as marcas, patentes e desenhos industriais no Brasil.

Mais hilario ainda, seria pensar que o réu vem causando danos ao autor, tendo em vista
a utilizacdo da marca ou da patente erroneamente concedida, em virtude de ordem ou

em cumprimento de instrucdo do INPI.
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Portanto, definitivamente, o INPI ndo assume papel de terceiro nhomeado na acéo de
nulidade, desta forma, passamos entdo a analisar outra espécie de intervencdo de

terceiro.

4.4 DENUNCIACAO DA LIDE.

O instituto em epigrafe é mais uma espécie de intervencdo de terceiro prevista nos
artigos 70 a 76 do Cdbdigo de Processo Civil. Humberto Theodoro Jr., diz que a
denunciacdo da lide consiste em “chamar o terceiro (denunciado), que mantém um
vinculo de direito com a parte (denunciante), para vir responder pela garantia do

negdcio juridico, caso o denunciante saia vencido no processo”°.

José Frederico Marques conceitua tal instituto como sendo “o ato pelo qual autor e réu
procura trazer a juizo, para melhor tutelar seu direito e por imposicao legal, terceiro

ligado & relacdo juridica consubstanciada na lide”.

Athos Gusméao Carneiro diz tratar-se de “uma acg&o regressiva, in simultaneus
processus, proponivel tanto pelo autor como pelo réu, sendo citada como denunciada
aguela pessoa contra quem o denunciante terd uma pretensédo indenizatéria, pretensao

‘de reembolso’, caso ele, denunciante, venha a sucumbir na acdo principal’*!.

Ainda nesse sentido, Dinamarco diz que “é a demanda com que a parte provoca a

integracdo de um terceiro ao processo pendente, para duplo efeito de auxilia-lo no litigio

com o adversario comum e de figurar como demandado em um segundo litigio”*2.

%9 THEODORO JR., Humberto. op. cit. p. 141

*0 MARQUES, José Frederico. op. cit. P. 366

*1 CARNEIRO, Athos Gusméo, op.cit.p.85

*2 DINAMARCO, Candido Rangel apud CARNEIRO, Athos Gusméo, , op.cit.p.87
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Temos que se trata de medida obrigatéria como se depreende do caput do artigo 70 do
Caodigo de Processo Civil: “A denunciagao da lide € obrigatéria”®, porém, tal medida sé
terd incidéncia em trés hipodteses, previstas nos incisos do mencionado artigo, os quais
dizem que devem ser denunciados: a) o alienante, na acdo em que terceiro reivindica a
coisa, cujo dominio foi transferido a parte, a fim de garantir o exercicio do direito
resultante da eviccao; b) o proprietario ou possuidor indireto, por aguele que, em caso
como o do usufruto, do crédito pignoraticio e da locacéo, exerca posse direta sobre a
coisa demandada; c) o obrigado por lei, ou contrato, a indenizar, em agao regressiva, 0

prejuizo do que perder a demanda.

Portanto, da simples leitura do artigo 70 do Cdédigo de Processo Civil, fica claro que o
INPI ndo intervird nas acbes de nulidade por meio da denunciacdo da lide, pois ndo se

enquadra em nenhuma das trés hipéteses previstas nos incisos do mencionado artigo.

Com isso, mantendo a linha de raciocinio, passamos entdo a tratar de outra espécie de
intervencdo de terceiro, na tentativa de enquadrar o INPI como terceiro interveniente

nas acoes de nulidade.

4.5 CHAMAMENTO AO PROCESSO

Este instituto € mais uma forma de intervencdo de terceiro prevista em nosso Cédigo de
Processo Civil, nos artigos 77 a 80. O chamamento ao processo € o meio pelo qual o
réu chama para integrar a lide os coobrigados. Nesse sentido, Humberto Theodoro Jr.
conceitua o instituto como sendo “o incidente pelo qual o devedor demandado chama
para integrar o mesmo processo 0s coobrigados pela divida, de modo a fazé-los

também responsaveis pelo resultado do feito”*>.

*3 THEODORO JR., Humberto op. cit. P. 155
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De acordo com os entendimentos de José Frederico Marques, “‘chamamento ao
processo € o0 ato com o qual o devedor, quando citado como réu, pede a citacdo
também de outro coobrigado, a fim de que se decida, no processo, a responsabilidade

de todos™*.

Ainda nesta linha de conceitos, temos Athos Gusméao Carneiro: “pelo chamamento ao
processo, ao réu assiste a faculdade de, acionado pelo credor em acdo de
conhecimento sob rito ordinario, fazer citar os coobrigados a fim de que estes
ingressem na relacdo juridica processual como litisconsortes, ficando destarte

obrigados pela eficacia da coisa julgada material resultante da sentenga”*.

Desta forma, ao analisamos o artigo 77 do cédigo de Processo Civil, temos que admite-
se 0 chamamento ao processo: a) do devedor, na acdo em que o fiador for réu; b) dos
outros fiadores, quando para a acao for citado apenas um deles; c) de todos os
devedores solidarios, quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou

totalmente, a divida comum.

Ora, da mesma forma que na denunciacdo da lide, da simples leitura do artigo em
guestdo, temos que o caso do INPI ndo se enquadra em nenhuma das hip6teses
previstas de chamamento ao processo, portanto, conclui-se que a autarquia também
ndo intervira no processo de nulidade por meio do instituto do chamamento ao

processo.

Sendo assim, chegamos a um impasse, pois o0 legislador é bastante claro ao dispor nos
artigos 57 e 175 da lei 9.279/96 que o INPI quando ndo for autor, intervird no feito,

vejamos:

“Artigo 57 caput - A acéo de nulidade de patente sera ajuizada no foro da
Justica Federal e o INPI, quando néo for autor, intervira no feito”

* MARQUES, José Frederico, op. cit. P. 367
> CARNEIRO, Athos Gusméo, op. cit. P. 137
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“Artigo 175 caput - A acdo de nulidade do registro sera ajuizada no foro
da justica federal e o INPI, quando néo for autor, intervir4 no feito”.

Ora, como dito anteriormente, o verbo intervir no futuro do presente nos leva a crer que
jA existe uma lide instaurada e que a intervengcdo do INPI é obrigatéria quando esta
autarquia nao estiver no pélo ativo. Entretanto, apds analisarmos as espécies de
intervencdes de terceiro previstas no Cédigo de Processo Civil, constatamos que a
intervencdo aludida pelo legislador nos artigos da mencionada lei, ndo se enguadra em

nenhuma das espécies de intervencdes previstas no Codigo de Processo Civil.

A teoria nos mostrou que a autarquia ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses de
intervencao, apesar de o legislador preceituar que o INPI deve intervir no feito. A pratica
do dia a dia nos tem mostrado algumas alternativas como meio de contornar tal

situacao.

Na maioria dos escritorios especializados em propriedade intelectual, € muito comum
enquadrar o INPI na posicdo de réu-litisconsérte, até como meio de economia

processual, haja vista que sua intervencdo na acao de nulidade é obrigatoria.

Porém, tal posicionamento, apesar de ser comumente utilizado, é alvo de algumas
criticas, até mesmo pelos proprios procuradores da autarquia, 0s quais, em sua grande

maioria defendem que o INPI assume a posi¢éo de assistente litisconsorcial.

Para melhor entendermos tamanha discussdo, passamos a tratar de outros dois
institutos previstos em nosso Codigo de Processo Civil, quais sejam, litisconsorcio e
assisténcia, pois é neste pondo que se concentra o maior numero de divergéncias

doutrinarias e jurisprudenciais acerca da questao.
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5 PLURALIDADE DE PARTES - LITISCONSORCIO

Como vimos, normalmente, os sujeitos da relacdo processual se limitam a um autor e
um réu, porém, ha casos em que existem inlUmeras pessoas compondo uma mesma
parte, € o chamado litisconsorcio, previsto nos artigos 46 a 49 do Codigo de Processo
Civil.

De acordo com os ensinamentos do ilustre Humberto Theodoro Jr. o que justifica esse
fendbmeno é “o direito material disputado tocar a mais de um titular ou obrigado, ou é a
existéncia de conexado entre os pedidos formulados pelos diversos autores ou opostos

aos diversos réus™®.

Ora, portanto, ocorre o litisconsércio quando duas ou mais pessoas se encontram no
mesmo polo do processo, como autores, réus ou como autores e réus. Assim, podemos
dizer que o litisconsércio nada mais é do que a pluralidade de partes.

Para melhor entendermos referido instituto, faz-se necessario expor suas
classificacbes, e para tanto, existem diferentes critério. Primeiro deles, é com relacéo a
posicado processual. O litisconsércio pode ser ativo, quando h& varios autores litigando
contra apenas um réu, ou pode ser passivo, quando a ha um autor litigando contra
varios réus e, ainda, o litisconsércio pode ser misto, quando ha varios autores litigando

contra varios réus.

Outro critério de classificacdo € quanto ao tempo de sua formacao. Se o litisconsorte for
formado logo na propositura da acdo, ou seja, desde o inicio do processo, denomina-se

litisconsorcio inicial, porém, quando a acao ja estiver em andamento e, em razdo de um

¢ THEODORO JR., Humberto, op. cit. P. 120
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fato posterior, surgir a pluralidade de partes, denomina-se litisconsoércio ulterior. Este
altimo s6 é admissivel nos casos expressos em lei, ou seja, nos casos de intervencao

de terceiro, ou no caso de se tratar de litisconsorte necessario, posteriormente formado.

Temos ainda que, quanto ao alcance de seus efeitos, pode ser unitario ou simples. O
primeiro caso ocorre quando a decisao a ser proferida pelo juiz deva ser igual para
todos os litisconsortes que estejam no mesmo polo do processo. Ja o segundo, ocorre
quando a decisdo a ser proferida pelo juiz possa ser diferente para cada um dos

litisconsortes que estejam no mesmo polo do processo.

Nesta linha de raciocinio, a classificacdo mais importante, se faz com relacdo a sua
obrigatoriedade. Sendo assim, temos que o litisconsorcio pode ser classificado em
necessario ou facultativo. Por forca do artigo 47 do Cdédigo de Processo Civil,
denomina-se litisconsércio necessario aquele que decorre da lei, ou seja, é obrigatorio,

independe da vontade do autor ou do réu:

“art 47 CPC - Ha litisconsorte necessario, quando, por disposi¢ao de lei
ou pela natureza da relagao juridica, o juiz tiver de decidir a lide de modo
uniforme para todas as partes; caso em que a eficacia da sentenca
dependera da citagao de todos os litisconsortes no processo.”

Todavia, como se depreende da leitura do artigo, apesar de o legislador classificar o
litisconsorte necessario como unitario, ndo podemos nos deixar levar por tal
classificacdo, haja vista que o litisconsorte necessario podera ser simples, como por
exemplo, nos casos de direitos reais sobre imOveis e usucapido em que 0 juiz podera
decidir de forma diferente para cada um dos litisconsortes que estejam no mesmo polo

do processo.

Nesta seara Vicente Greco Filho ensina que:

“‘Nem sempre o litisconsorte necessario se funda na unidade, ocorrendo
grande numero de hipéteses legais em que se determina
obrigatoriamente a presenca de alguém em litisconsorte, sem que exista
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a uniformidade referida pelo texto legal. Assim, vé-se que o litisconsorcio

necessario nem sempre é unitario”*’
Ainda nesta linha de pensamento, vimos que o litisconsércio necessario nem sempre €
unitario, com isso, poderiamos ser levados a concluir que, se o litisconsorte unitario diz
respeito a uma mesma decisdo para todos os litisconsércios do mesmo pélo do
processo, para que haja uma decisao uniforme sera obrigatéria a presenca de todos os
sujeitos no processo, entdo teriamos a premissa de que nem todo litisconsorte
necessario € unitario, mas todo litisconsorcio unitario € necessario, porém, tal premissa

nao é verdadeira. Nesse sentido Vicente Greco Filho preceitua que:

“Havera litisconsorcio necessario quando a lei o determinar, tornando
obrigatoria a presenca de mais de uma pessoa no polo ativo ou no polo
passivo da demanda. Todavia, o litisconsorte sera necessario se for,
acaso, unitario, pois se a relacdo juridica for daquelas que devem ser
decididas de maneira uniforme para todos 0s seus sujeitos, a presenca
de todos sera obrigatoria no processo.

(..)

H& um caso, porém, em que mesmo no plano do direito material existindo
uniformidade ndo ocorrera o litisconsorte necesséario, € o caso de
solidariedade ativa ou passiva.” *

Portanto, ndo restando mais dlvidas, temos que o litisconsércio necesséario decorre de
lei ou da natureza da relacao juridica, tendo o juiz de decidir a lide de modo uniforme
para todas as partes, contudo, pelo exposto acima, ndo podemos confundir o

litisconsorcio necessario com o unitario e vice-versa.

Por fim, temos ainda o litisconsércio facultativo, que de acordo com José Frederico
Marques “é aquele que a lei processual admite como possivel, embora ndo o imponha,
como indeclinavel. As partes podem coligar-se para propor a acdo, ou pode o autor

propor a acdo contra varios réus”*°

O artigo 46 do Cdédigo de Processo Civil define quais sdo as hipéteses em que pode

ocorrer a formacgéo de litisconsércio facultativo, vejamos:

*" GRECO FILHO, Vicente. op.cit. p. 122
*8 GRECO FILHO, Vicente. op. cit. p. 122/123
*9 MARQUES, José Frederico. op. cit. p. 356
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“Art. 46 CPC — Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo,
em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

| — entre elas houver comunh&o de direitos ou de obrigagdes
relativamente a lide;

Il — os direitos ou as obrigagdes derivarem do mesmo fundamento de fato
ou de direito;

Il — entre as causas houver conexdo pelo objeto ou pela causa de pedir
IV — ocorre afinidade de questdes por um ponto comum de fato ou de
direito”.

bY

Feitas tais consideracfes a respeito do litisconsorte, voltamos a questdo central em
discussdo. Como dito a pouco, existe uma corrente doutrinaria e também
jurisprudencial, que posiciona o INPI como sendo litisconsorte passivo necessario
unitario nas acbes de nulidade. Esta corrente entende que, toda agdo de nulidade de
privilégio de patente ou de registro de marca também é acdo declaratdria no tocante a

invalidade absoluta e desconstitutiva em relacdo a efichcia que advinha do titulo

concedido pela autarquia.

Desta forma, a acdo de nulidade ndo atinge s6 o particular, beneficiario do direito, mas,
também, a administracdo, ou seja, o INPI, que é o responsavel pelo ato administrativo
que concede o registro e expede o certificado, portanto, necessario se faz que este
integre a lide na qualidade de litisconsorte. Ora, até porque, uma vez decretada a
nulidade, pelo Poder Judiciario, cabe a autarquia, em cumprimento a sentenca,

desconstituir tal registro.

Nesse diapasao, vejamos o entendimento de alguns adeptos dessa corrente, para

melhor entendermos esse posicionamento:

Douglas Gabriel Domingues, afirma que:

“Face a norma imperativa do artigo 47 do Cédigo de Processo Civil: o juiz
deve decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. A eficacia da
sentenca dependera da citacdo de todos os litisconsortes no processo.
Assim, como a lide a que se decidir de modo uniforme para o titular da
marca atacada judicialmente, o autor da acdo e a reparticdo que
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concedeu o registro e expediu o certificado, necessario se torna que o
INPI integre a lide na qualidade de litisconsorte.”

Lélio Denicolo Schmidt ensina que: “A correta posigdo do INPI em tais agdes, quando ndo
for autor, é a de litisconsorte passivo necessario-unitario, € ndo de assistente litisconsorcial,
mesmo que seu ingresso na lide se de ulteriormente.”**

Ainda nesta linha, segue o entendimento do escritério Dannemann Siemsen Bigler &

[panema Moreira:

“Ora, se os efeitos da sentenca acarretam, para o INPI, a obrigacdo de
rever sua posicdo para, submetendo a sua vontade ao crivo judicial,
proceder a necessaria retratacdo, que importa na pratica de outro ato
desfazendo o anterior, conforme previsto no § 2° do dispositivo sobre
exame, claro esta que a autarquia é parte com legitimo interesse na acéo,
formando juntamente com o titular do direito, um litisconsorcio necessario,
no pdlo passivo da relagdo processual.”*

Em sustento a esse posicionamento, seguem algumas decisdes judiciais:

“PROCESSO CNIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACAO DE
NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE. INPIl. LITISCONSORTE
PASSIVO NECESSARIO.

I — O INPI, nas ac¢Oes destinadas a anular registro de marca e patentes, é
parte autbnoma e ndo mero assistente.

I — A acdo de nulidade de registro de marca ou patente ha que ser
proposta contra o titular do registro, tendo o INPI como co-réu, ja que €
autarquia responsavel pela concesséao do registro de marcas ou patentes.
élgl — recurso improvido.”

“ADMINISTRATIVO . MARCA. NULIDADE DE REGISTRO. IMITACAO
OU REPRODUCAO. INPI. SUA POSICAO NO FEITO. (...)

I — O INPI figura como parte e ndo como mero assistente em processos
nos quais se discute a validade de registro por ele outorgado.”™

 DOMINGUES Douglas Gabriel apud DA ROCHA, Fabiano de Bem. Acdes Anulatérias de Direitos da
Propriedade Industrial e o INPI — Litisconsorte ou Assistente?, Revista da ABPI - n° 68, Jan/Fev 2004. p.
30

L SCHMIDT, Lélio Denicoli apud DA ROCHA, Fabiano de Bem. Acdes Anulatérias de Direitos da
Propriedade Industrial e o INPI — Litisconsorte ou Assistente?, Revista da ABPI - n° 68, Jan/Fev 2004. p.
30

*2 DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentérios & Lei da Propriedade Industrial e
Correlatos, Renovar, Rio de Janeiro/Séo Paulo, 2001, p. 330

3 TRF 22 Regi&o, Ag. Inst. n°92.02.2086737/RJ, 5* Turma, Des. Rel. Tanya Vargas, DJU de 08/02/2000

** TRF 2% Regi&o, AP. Civ. n°90.02.136374/RJ, 22 Turma, Des. Rel. Carlos Aguiar, DJU de 29/08/1996
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“PROCESSO CIVIL. POSICAO PROCESSUAL DO INPI.

| — Recurso relativo a participacdo do INPI.

Il — Acdo de nulidade de registro da marca tem que ser proposta contra o

titular da marca, pois visa desconstituir um direito, que se originou com 0

registro.

Il — A sentenca atinge, também, o INPI, que foi o 6rgdo que concedeu o

registro, apds concluir por sua viabilidade, sendo litisconsorte passivo.

IV — recurso improvido”*®
Como podemos depreender, tal corrente considera como obrigatoria a intervengdo do
INPI no pélo passivo da acdo de nulidade de patente e registro de marcas, assim,
assumindo a posicdo de réu-litisconsérte necessério e ulterior, haja vista que sua
intervencdo, como dispdes os artigos 57 e 175 da lei 9.279/96, devera ocorrer apos a

instauracao da lide entre o autor e o titular da patente ou do registro da marca.

Por outro lado, existe uma outra corrente, com maior nimero de adeptos, 0os quais
dizem ser o INPI assistente litisconsorcial. Porém, antes de discutirmos esse
posicionamento, faz-se necessario falarmos um pouco do instituto da assisténcia,

previsto nos artigos 50 a 55 do Codigo de Processo Civil.

6. DA ASSISTENCIA

Apesar de o Cdédigo de Processo Civil tratar desse instituto no capitulo referente ao

litisconsorte, a figura da assisténcia, na verdade, € uma tipica intervencdo de terceiro.

Temos num primeiro momento que a assisténcia, em consonancia com 0S
ensinamentos do professor Fabio de Vasconcellos Menna: “é forma de intervengdo de
terceiro voluntaria, em que o assistente ingressa na acdo para auxiliar uma das partes
quando possuir interesse juridico, ou seja, quando o desfecho da demanda puder

atingir interesse que lhe pertence.”

*°> TRF 2% Regi&o, AP. Civ. n°90.02.226470/RJ, 12 Turma, Des. Rel. Charlu Barbosa, DJU de 04/04/1996
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Ao analisarmos os artigos do Codigo de Processo Civil, referentes ao instituto da
assisténcia, veremos que o legislador distingue duas espécies de assisténcia.
Primeiramente, preceituada no artigo 50, temos a assisténcia simples: “Pendendo uma
causa entre duas ou mais pessoas, 0 terceiro que tiver interesse juridico em que a

sentenca seja favoravel a uma delas, poderd intervir no processo para assisti-la.”

Ora, da simples leitura do artigo podemos depreender que nesse tipo de assisténcia, o
terceiro ingressa no processo como mero colaborador da parte assistida, a fim de que

esta obtenha sentenca favoravel.

Para melhor compreenséao, vale citar o Athos Gusméao Carneiro, 0 qual nos ensina que:
“O terceiro, ao intervir no processo na qualidade de assistente, ndo formula pedido

algum em prol de direito seu. Torna-se sujeito do processo, mas ndo se torna parte.”*

Por sua vez, temos a outra espécie de assisténcia, qual seja, assisténcia litisconsorcial,
prevista no artigo 54 do Cddigo de Processo Civil: “Considera-se litisconsorte da parte
principal o assistente, toda vez que a sentenca houver de influir na relacdo juridica

entre ele e o adversario do assistido.”

Neste segundo caso, 0 assistente tem interesse juridico proprio, ou seja, também é
titular da relacdo juridica com o adversario do assistido. Isso quer dizer que o0 assistente
litisconsorcial, por ser co-titular do direito discutido em juizo e, por ter plenos poderes
processuais, é equiparado ao litisconsorte, o que significa dizer, que também sera

atingido pela eficacia da sentenca.

Apoés essas consideracfes, diziamos que existe uma corrente adepta a enquadrar o
INPI na posicdo de assistente, pois de acordo com esses pensadores, as acdes que

visem a nulidade da patente ou do registro da marca devem, obrigatoriamente, serem

6 CARNEIRO, Athos Gusméo, op.cit.p 151
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propostas contra os titulares desses direitos, pois somente esses, por serem os titulares

dos direitos, sao legitimos a integrar o polo passivo da acao.

Esse € o entendimento do ilustre José Carlos Tinoco Soares, que diz:

“Salienta-se que a acdo de anulacdo de patente deverd ser proposta
contra o titular da patente, que no caso é a ré, figurando o INPI como
assistente para intervir no feito...

Salienta-se que a acao ordinaria de anulacao de registro de marca devera
ser proposta contra o titular do registro, figurando o INPI como assistente
para intervir no feito...”’

Ainda nesta linha, temos Luiz Guilherme de A. V. Loureiro:

“No pdlo passivo da agao deve figurar o titular da patente cuja nulidade &
alegada. Todos os titulares constantes do registro devem estar presentes
no polo passivo da acao.

Quando o INPI ndo for autor da acdo, devera necessariamente figurar
como interveniente no feito, sob pena de nulidade da acdo. No polo
passivo da acdo deve figurar o titular da marca cuja nulidade é
alegada.”®

A prépria Procuradoria Federal do INPI tem defendido, sem gozar de unanimidade entre

seus membros, que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nas acbes que

buscam a nulidade de registros de marcas e patentes, deva figurar como assistente

litisconsorcial, ora do autor, ora do réu, dependendo de quem estiver com o melhor

direito, como se pode verificar do trecho retirado de uma contestacdo apresentada pela

autarquia: “Em agdes dessa natureza que visem a nulidade de registro de marca, a sua

posicdo ndo € outra sendo a de assistente litisconsorcial, segundo preceitua o artigo
175 da Lei n° 9.279, de 14/05/96.”>°

Em sustento a esse posicionamento, seguem algumas decisdes judiciais:

" SOARES, José Carlos Tinoco apud DA ROCHA, Fabiano de Bem, op. cit. p. 28
*% LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V. apud DA ROCHA, Fabiano de Bem, op. cit. p. 28
9 USINA DA BARRA ACUCAR E ALCOOL e outro x INPI, processo n®2006.51.01.504355-1, 3% Vara Civel da

Justica Federal, p. 83
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‘PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE
MARCA. POSICAO PROCESSUAL DO INPI. DIREITO AUTORAL E
DIREITO MARCARIO.

| — Em acao de nulidade de marca, € o INPI assistente litisconsorcial.

Il — Recurso provido”®

‘PROPRIEDADE INDUSTRIAL E NOME COMERCIAL. REGISTRO.
POSICAO PROCESSUAL DO INPIL. COMPETENCIA DA JUSTICA
FEDERAL.

| — A acdo de nulidade de registro de marca e patente sé pode ser
intentada contra o titular do registro, isto €, a pessoa fisica ou juridica a
guem foi concedida a marca ou patente.

I — O INPI que realiza o registro, chamado ao processo, assumira a
posi¢éo de assistente do autor ou do réu.”®*

“‘“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. COLIDENCIA DE MARCAS.
POSIQAO PROCESSUAL DO INPL.

| — Sendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial o 6rgédo de
registro e pertencendo o direito de propriedade decorrente ao titular da
marca, este é que deve ser demandado em juizo, sendo a posicao
daquele a de assistente da parte que escolher.”®

Assim, como podemos depreender, para essa outra corrente, o INPI deve assumir a
posicdo de assistente litisconsorcial, instituto este, previsto no artigo 54 do Cdédigo de
Processo Civil, haja vista que os efeitos da sentenca acarretam, para o INPI, a
obrigacdo de rever sua posicao para, submetendo a sua vontade ao crivo judicial,

proceder a necessaria retratacao.

Como visto, a questdo é demasiadamente controversa, foi pensando nisso que o
Senador Carlos Bezerra apresentou em 13 de junho de 2002, o Projeto de Lei n°

172/2002, com o intuito de se jogar uma pa de cal sobre a questao.

% TRF 2% Regi&o, AP Civ 1990.02.13015/RJ, 4* Turma, Des. Rel Rogério Carvalho, DJU de 25/05/1999
®l TRF 22 Regifio, AP Civ 90.02.061781/RJ, 3* Turma, Des. Rel Paulo Barata, DJU de 19/05/1994
%2 TRF 2% Regi&o, AP Civ 92.02.164541/RJ, 3* Turma, Des. Rel Ricardo Regueira, DJU de 21/11/1991
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6.1 PROJETO DE LEI n° 172/2002

Vimos exaustivamente que os artigos 57 e 175 da Lei 9.279/96 disciplinam a atuacéo
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial nas acdes de nulidade de registro de
marcas ou patentes, porém, constatamos que o legislador foi muito infeliz ao utilizar o
verbo intervir nos mencionados artigos, limitando-se apenas a posicionar a intervencao
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), como obrigatéria, quando este
nao for autor nas acfes de nulidade, gerando, assim, inimeras discussfes com relacao

a posicao que a autarquia deveria assumir.

Foi pensando nessas discussdes que o Senador Carlos Bezerra apresentou em 13 de
junho de 2002, o Projeto de Lei n° 172/2002, visando acrescentar o 8 3° em tais
dispositivos legais, com o fito de destacar que “o INPI podera abster-se de contestar o
pedido, ou podera atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure Util ao interesse

publico, a juizo do respectivo representante legal ou dirigente”.

Da simples leitura pode-se perceber que o llustre Senador € adepto da corrente
minoritaria que inclui o INPI na posi¢do de litisconsorte necessario, pois tal Projeto de

Lei assim o faz.

Nesse interregno, a Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), apos
examinar a questdo em sua Comissdo de Representacdo as Infracbes, firmou a

Resolugcdo n° 37, para o fim de recomendar o quanto segue:

“1- Nas acOes de nulidade de registro de marca ou patente, o INPI ora
posiciona-se em favor do Autor, ora posiciona-se em favor do titular do
direito anulado, conforme seja a sua convicgao acerca da procedéncia ou
ndo da demanda.

2 — No regime de litisconsorcio necessario-unitario (aplicavel as acbes de
nulidade de atos do INPI, como ressaltado na justificativa do aludido
Projeto de Lei), os atos e omissdes prejudiciais de um litisconsorte ndo
afetam a defesa processual dos demais (cf. art. 48 do CPC). Assim, uma
manifestacdo do INPI em favor dos argumentos do autor ndo acarreta
automaticamente a procedéncia do pedido: devem ser valoradas as
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alegacdes do co-réu titular do registro ou patente anulado e as provas
carreadas aos autos.

3 — De modo a aperfeicoar o texto do Projeto de Lei em foco, sugerem-se
as seguintes alteragdes no § 3° que se pretende introduzir nos arts. 57 e
175 da Lei 9.279/96:

a) a conjungao “ou” deve ser substituida pela conjungéo “e”, de modo que
p texto conste que “o INPI podera abster-se de contestar o pedido e
atuara ao lado do autor”. A conjun¢do “ou” tem o inconveniente de sugerir
gue o INPI pudesse optar por permanecer revel e ndo se manifestar
acerca da procedéncia ou nao do pedido, o que nao seria recomendavel;
b) deve ser suprimida a ressalva “desde que isso se afigure util ao
interesse publico a juizo do respectivo representante ou dirigente”, pois
esta valoragdo n&o deve ser feita com tal grau de subjetividade.”®®

E certo que referido projeto ainda sera alvo de grandes discussdes, tendo em vista que
0 numero de adeptos a corrente relativa ao assistente litisconsorcial € maior do que a

dos adeptos a corrente relativa ao litisconsércio necessario.

Todavia, referido projeto encontra-se arquivado nos termos do artigo 332 do Regimento
Interno e do Ato n 97, de 2002, do Presidente do Senado Federal, desde 29/01/2007.
Neste interim sé nos resta discutir a questdo, com o fito de se chegar a uma solucédo

plausivel e, que possa ser aplicada no dia a dia, sem que haja maiores controvérsias.

7 ENTENDIMENTO DO AUTOR

Como vimos, trata-se de um ponto bastante conturbado no Direito Processual Civil
brasileiro, notadamente pela divergéncia doutrinaria e jurisprudencial existente acerca
do assunto.

Com o advento da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), acreditou-se que esta
irla apaziguar a questdo, mas surpreendentemente, a nova lei ndo solucionou o

problema, apenas limitou-se a posicionar a interven¢cdo do Instituto Nacional da

%3 Resolucéo da ABPI n° 37 — www.abpi.org.br
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Propriedade Industrial (INPI), como obrigatoria, quando este ndo for autor nas acdes de

nulidade, conforme o disposto nos artigos 57 e 175 da lei 9.279/1996%*

“Artigo 57 caput - A acdo de nulidade de patente sera ajuizada no foro da
Justica Federal e o INPI, quando n&o for autor, intervira no feito”

“Artigo 175 caput - A acdo de nulidade do registro sera ajuizada no foro
da justica federal e o INPI, quando n&o for autor, intervira no feito”.

Se nos detivermos ao texto da lei, logo constataremos que o legislador foi muito infeliz
ao utilizar o verbo intervir. Como visto, este verbo no futuro do presente simples, tempo
verbal utilizado pelo legislador, pressupde que haja uma obrigatoriedade de o INPI
integrar a lide. Nesse passo, temos, ainda, que o verbo intervir, vem do latim inter

venire que significa entrar no meio, o que pressupde a existéncia de lide ja instaurada.

Dessa exegese, depreende-se ter o legislador tornado obrigatdria a participacdo da
autarquia, em lide ja instaurada, nessas espécies de acdes, restando apenas a

definicdo acerca da modalidade de participacéo.

Vimos ao longo dos trabalhos que o INPlI ndo se enquadra em nenhuma das
modalidades de intervencdo de terceiro prevista no Cédigo de Processo Civil, restando
concentrada a discussdo em torno de dois institutos, quais sejam, litisconsorcio e

assisténcia.

7.1 O INPI NAO E REU-LITISCONSORTE

Com relagdo ao instituto do litisconsércio, ndo ha que se falar em sua modalidade
facultativa, haja vista ser obrigatéria a intervencdo do INPI, conforme a orientacdo da lei

especial.

® Lei da Propriedade industrial (lei 9.279 de 14 de maio de 1996), artigos 57 e 175.
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Por outro lado, quanto ao litisconsorte necessario, previsto no artigo 47 do Codigo de
Processo Civil, temos que este decorre de lei, da natureza da relacdo juridica e da
necessidade de sentenca uniforme as partes. Num primeiro momento, poderiamos ser
induzidos a pensar que a dita cumulacdo de partes por disposicao de lei,

corresponderia a obrigatoriedade de intervencdo prevista pela lei especial.

Todavia, ndo podemos nos deixar enganar, quando o legislador tratou da parte inicial
do artigo 47 do Coddigo de Processo Civil acerca da existéncia de litisconsorte
necessario por disposicdo de lei. Nesse ponto, entendemos que o legislador ao
mencionar o cumulo de partes por disposicdo de lei, quis se referir, tdo somente, as
expressas e taxativas hipoteses previstas em lei, quais sejam: art. 10 § 1° do CPC —
‘Ambos os cbnjuges serdao necessariamente citados para as ag¢des”; art 761, lldo CPC
— trata da declaragéo judicial de insolvéncia; art. 952 do CPC — conddmino que deseja

promover a demarcagdo do imével comum, entre tantos outros.

Importante salientar que em todos esses dispositivos mencionados, dentre outros, o
legislador torna obrigatoria necessidade de citagdo do litisconsorte. Logo, como dito
anteriormente, nosso entendimento € que todas as hipoteses de formacdo de
litisconsorcio vém taxativamente expressas em lei, 0 que ndo ocorre nos artigos
mencionados da referida lei especial, pois quisesse o legislador que o INPIl integrasse a
lide como réu-litisconsorte, disporia obrigatoriamente, como assim o fez em todos os

outros casos de litisconsorte necessario, acerca da necessidade de citagcao.

Nesta seara, ndo tendo o legislador feito mencdo acerca da citacdo da autarquia,
limitando apenas a sua intervencdo, ndo temos como enquadra-la na primeira parte do

artigo 47 do CPC, a justificar a formacao do litisconsorte necessario.

Ainda, firmando nosso entendimento de que o INPlI ndo assume a posi¢do de réu-
litiscosorte, temos que o objeto da acdo de nulidade ndo é um bem da autarquia. O

INPI, como vimos, é mero executor das normas de propriedade industrial, devendo

observar, a livre concorréncia, o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e



55

econdbmico do pais, ao passo que o titular do registro da marca ou patente tem

interesse de ordem particular sobre a propriedade imaterial atacada.

Dessa forma, em ndo detendo o INPI titularidade sobre o direito real cuja anulacdo se
visa, ndo ha como se admitir sua inser¢cdo no poélo passivo da demanda, haja vista
inexisténcia do quesito da relacdo juridica entre ambos, que reclama sentenca

uniforme.

De acordo com o advogado Fabiano de Bem da Rocha, militante da area:

“ainda que se admita a existéncia de relagao juridica entre o réu titular do
registro anulado e o INPI, tal ndo importaria em admissibilidade da tese
gue considera a autarquia como capaz de responder pela acéo
anulatoria, haja vista que o comando sentencial afetar4 apenas e tao
somente, ao titular do direito controvertido na causa, ndo estendendo-se
aquela, ressalvada a singela condenacéo de anotar em seus arquivos a
desconstituico do registro ou da patente.” *

Razdo pela qual entendemos que o INPI ndo pode assumir a posicdo de réeu —

litisconsorte.

7.2 O INPI NAO E ASSISTENTE PROPRIAMENTE DITO

Vimos que, por outro lado, existe uma corrente majoritaria que defende a posi¢cao do
INPI como assistente de uma das partes, pois em decorréncia de sua atividade
executora e aplicadora das normas de propriedade industrial, denota-se a presenca do

interesse publico ao agir em nome da coletividade.

O proprio INPItem defendido que assume a posicéo de assistente litisconsorcial, a vista
dos efeitos produzidos por eventual sentenca de nulidade, bem como considerando a

independéncia dos atos processuais praticados pela autarquia, que pode prosseguir

%5 DA ROCHA, Fabiano de Bem, op.cit. p. 32
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defendendo interesse publico, ainda que a parte assistida desista da acéo, reconheca a

procedéncia do pedido ou transacione com a outra parte.

Contudo, como vimos, o instituto da assisténcia, nada mais é do que uma intervencao
de terceiro, a qual de acordo com o Cdadigo de Processo Civil € voluntaria, ou seja,
facultativa, diferente do disposto pela lei especial, na qual a intervencdo do INPI é

obrigatoria.

Neste ponto, vale citar o posicionamento de Antonio André Muniz de Souza, Procurador

Federal na Procuradoria Regional do INPI em S&o Paulo:

“Note-se, ademais, que o paragrafo Unico do artigo 54 do CPC determina
gue se apligue ao assistente litisconsorcial, quanto ao pedido de
intervencdo, sua impugnacdo e julgamento de incidente, o mesmo
procedimento da assisténcia simples (artigo 51), o que evidentemente
nao se harmoniza com a pretensa assisténcia do INPI, a qual ndo exige
requerimento nem procedimento formais, em virtude da obrigacdo de
intervir e da presuncgéo absoluta de interesse na causa.

Além disso, sendo facultativa a intervencdo do CPC, dela ndo depende a
eficdcia da sentenca, mesmo nos casos de assisténcia litisconsorcial,
recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra. Mais
uma vez, o instituto da lei processual discrepa da intervencéo do INPI,
gue é condicdo sine qua non para a eficacia da declaracéo judicial de
nulidade e se impde no inicio do processo.”®

Fica claro que a pretensdo de encaixar a intervengédo da Lei da Propriedade Industrial
no Codigo de Processo Civil ndo se faz sem atropelar institutos basicos do processo
civil. Diante de todos esses inconvenientes, entendemos que o INPI ndo pode assumir

a posicao de assistente propriamente dito.

66 8 DE SOUZA, Anténio André Muniz, op.cit. p. 48
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8. CONCLUSAO

Como visto ao longo de todo o estudo desenvolvido, uma vez ajuizada a acdo de
nulidade de registro de marca ou patente, os artigos 57 e 175 da Lei 9279/96 impdem a

intervencdo necessaria e obrigatoria do INPI no processo.

Porém, tal intervencdo, conforme exposto, ndo se enquadra nas normas que regem as
intervencbes de terceiros, entdo, em conformidade com o posicionamento do
Procurador Federal Anténio André Muniz de Souza, temos que se trata de uma
intervencdo de terceiro ndo listada no corpo do nosso Cédigo de Processo Civil, ou

seja, trata-se de uma intervencdo de terceiro especial.

Ora, a figura do terceiro interveniente especial ndo € desconhecida em nosso
ordenamento juridico. A intervencdo do INPI se assemelha, por exemplo, ao chamado
Amicus curiae, ou seja, a intervengdo da Unido, prevista no artigo 2° da Lei n°® 8.197/91,
intervencdo do terceiro prejudicado (art. 499 do CPC), ou a intervengcdo fundada em
contrato de seguro (art. 280 do CPC).

E fato que o legislador procurou legitimar o INPI a intervir de forma ampla e genérica,
basta fazer a leitura do artigo 240 da Lei 9279/96, o qual ao dar nova redacdo ao artigo
2° da Lei 5.648/70, a qual criou o INPI, atribuiu-lhe a finalidade precipua de executar, no
ambito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua

funcao social, econémica, juridica e técnica.

Conforme bem explica Anténio André Muniz de Souza:
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‘Esta-se a tratar de valores caros a uma sociedade moderna, como
desenvolvimento, livre iniciativa, tecnologia, investimento, producdo,
consumo, emprego, geracao de capital, valor agregado, renda.

A vista disso, o legislador conferiu expressamente ao INPI legitimidade
para propor acdo de nulidade e ou intervir naquelas que n&o ajuizou.
Outro ndo € o motivo para isso, sendo o de preservar interesses
impessoais. Nesse sentido, sua intervencao € especial, assim como a da
Unido, como terceiro que tem interesse diverso do autor e do réu, razéo
pela qual o Instituto ndo assiste a esse ou aquele, porquanto atua de
forma independente dos interesses das partes.”®’

Portanto, como forma de solucdo do impasse doutrinario e jurisprudencial, temos que a
Lei 9279/96 ao preceituar a intervengdo do INPI nas acfes de nulidade, refere-se a uma
intervencao forcada sui generis, ou seja, intervém o INPI como terceiro na qualidade de
interveniente especial, figura essa ja conhecida em nosso ordenamento juridico, como
visto, visando apenas a defesa do interesse social e do desenvolvimento tecnoldgico e

econdmico do pais.

Ao nosso ver € de pouca técnica apenas dizer que o INPIl assumira a posicdo de
interveniente especial, sem ao menos saber que tipo de intervencdo especial € essa.
Ora, nao restam duvidas de que a ha o legitimo interesse da autarquia na lide, tendo
em vista que sua finalidade precipua € de executar, no ambito nacional, as normas que
regulam a propriedade industrial, visando assegurar sua fungdo social, econdmica,

juridica e técnica.

Nesse passo, defendemos que o INPI assume a posicdo de assistente litisconsorcial
especial, ora do autor, ora do réu, dependendo de quem estiver com o melhor direito.
Como dito, ndo se trata da assisténcia litisconsorcial prevista no Cédigo de Processo
Civil, mas sim, da assisténcia litisconsorcial implantada pela Lei n® 9.279 de 1996, que
veio a derrogar, para este tipo de acdo, o Codigo de Processo Civil, pois nesses casos
a intervencdo é obrigatéria, diferentemente da intervencdo prevista no Cdédigo de

Processo Civil.

" DE SOUZA, Anténio André Muniz, op.cit. p. 51



59

Nesse sentido, se faz mister destacar a r. Decisdo da MM Juiza Jane Gongalves
Pereira da 272 Vara Federal da Secéo judiciaria do Estado do Rio de Janeiro, processo
n° 2000.51.01.003067-9.

“(...) Quanto a preliminar suscitada pelo INPI, no sentido de que deveria
figurar na lide na qualidade de assistente por for¢a do dispositivo legal, é
de ser acolhida.

Com efeito, antes do advento da Lei 9.257/96 (sic) era correto que a
autarquia em gquestdo fosse apontada como ré nas a¢cdes anulatérias de
registro, porquanto a sentenca de procedéncia, nesses casos, tem
repercussédo direta na esfera juridica do INPI, j& que promove a anulagao
do ato administrativo de sua lavra.

Sem embargo, o disposto no art. 175 da Lei 9.279/96 — que determina
gue o INPl em agdes dessa natureza, figure na qualidade de assistente -,
veio a derrogar o Cédigo de Processo Civil, criando uma nova espécie de
intervencéo de terceiros. Independente das criticas de ordem teorica se
possa fazer a referida lei, ndo ha como afasta-la, jA que ndo padece de

inconstitucionalidade”.®®

Desse modo, de acordo com o principio de que Lei especial derroga Lei geral, temos
que a Lei n°® 9279/1996 crio uma nova espécie de intervencdo de terceiro, qual seja, a
assisténcia litisconsorcial obrigatéria, que deve prevalecer sobre a lei geral (Codigo de

Processo Civil) nas acdes judiciais de nulidade de marcas e patentes.

%8 USINA DA BARRA ACUCAR E ALCOOL e outro x INPI, processo n®2006.51.01.504355-1, 3% Vara Civel da
Justica Federal, Contestacéo fl 85
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