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RESUMO: O artigo objetiva demonstrar que, uma vez proposta acado judicial com objetivo de
declarar a nulidade de patente, marca ou desenho industrial, fica o autor impossibilitado de
transacionar com o réu titular do bem impugnado para desistir da demanda sem que o Insti-
tuto Nacional da Propriedade Industrial concorde. Com base na analise historica da legislacéo,
estudo de caso e interpretacdo sistematico-teleoldgica, o estudo defende que a oposicéo do
ente estatal ao acordo, nos casos em que entende haver nulidade, a fim de prosseguir com a
acao, esta respaldada no interesse da sociedade em tornar nulos direitos de exclusividade e
aprimorar o sistema de protecéo da propriedade industrial, com reflexos na livre concorréncia,
na garantia de escolha isenta do consumidor e no desenvolvimento econdémico e tecnoldgico
do Pais.
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1. Introducao.

do é preciso conhecimento especi-

fico para saber das consequéncias

danosas que um registro de marca
equivocado pode trazer. Nas gondolas de um
supermercado ou nas prateleiras das grandes
lojas, qualquer alteragdo no sinal identificador
do produto que seja suscetivel de associacdo
com outra marca de prestigio pode levar o
consumidor ao engano. O titular da marca
ilegalmente reproduzida, por sua vez, vé
seus investimentos em criacdo, publicidade e
gualidade revertidos aguele que, sem custos,
toma-lhe de assalto a notoriedade e insere-
se no mercado em condi¢Bes vantajosas de
competitividade.

Com as patentes ndo é diferente. O
processo de criacdo de invengdes, entendido
como avango na tecnologia disponivel, requer
vultosas quantias para possibilitar a pesquisa
de ponta e a manutencéao do status competiti-
vo no mundo globalizado, o que contribui para
0 constante desenvolvimento cientifico, eco-
ndémico e tecnoldgico. De outro lado, existem
os que preferem 0 modo mais fécil, utilizando
processo ou reproduzindo produto objeto de
patente, burlando a protecéo conferida e cor-
tando caminho téo trabalhoso e importante
ao progresso da humanidade.

Imagine-se, entdo, se essas violacoes
contassem com a chancela do Estado; se este
conferisse ao falsificador atestado de lisura,
atribuindo-lhe os mesmos direitos do legitimo
titular, espécie de licenca para a pratica de
transgressdes e imposicdo de exclusividades
para censurar atividades licitas, com prejuizo
as relagdes de consumo, as praticas comerciais
e, de modo geral, ao desenvolvimento do Pais.

Soa estranho, mas é justamente o que
ocorre quando o Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial — INPI, autarquia federal
responsavel pela concessdo dos titulos de
propriedade industrial, defere um pedido de
marca gue reproduz outra indevidamente ou
de patente sem novidade ou atividade inventi-
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va. Apesar da inegavel capacidade técnica dos
examinadores do ente estatal, a complexidade
e quantidade dos casos, aliadas a requisitos
legais de clausulas abertas e multiplas inter-
pretacdes, ensejam equivocos na outorga de
direitos.2

Por isso, a legislacéo, levando em conta
0s consideraveis riscos inerentes ao exame de
requisitos de cognicdo limitada, como a novi-
dade absoluta para as patentes, a concessdo
automatica para os desenhos industriais e o
conhecimento evidente no ramo de atividade
para as marcas, prevé um sistema especifico
de impugnag¢do, administrativo e judicial,
para coibir e declarar nulos aqueles registros
ou patentes que escapam as condicdes fixadas
em lei. Dentre suas caracteristicas particu-
lares, esta a possibilidade de o préprio INPI
declarar a nulidade administrativamente ou
propor acdo judicial para fazé-lo.

Na imensa maioria dos casos, todavia,
guem ajuiza a acdo é o particular prejudi-
cado com a patente ou o registro de marca
ou desenho industrial. Nesse caso, a Lei da
Propriedade Industrial imp6e a obrigatoria
intervencéo do INPI, cuja posicéo processual,

2 Joado da Gama Cerqueira, ao cuidar da nulidade das paten-
tes, alertava para o fato de que o exame prévio “nao tem
0 mérito de suprir o verdadeiro fundamento do privilé-
gio, que é o direito do inventor resultante de sua criacdo”,
acrescentando que “ha quem desconheca o verdadeiro al-
cance do exame prévio e considere as patentes de inven-
¢do como titulos inatacaveis, malgrado o que dispde a lei,
pelo fato de serem concedidas depois do exame realizado
pela reparticdo competente e das impugnagdes de tercei-
ros interessados na sua denegagdo. Prevalecem-se disso
os titulares das patentes como meio de defesa na acéo de
nulidade e muitas vezes o juiz se deixa impressionar por
esses argumentos e pelo prestigio de que se procura cercar
o privilégio. Mas o fato de haver a patente resistido ao exa-
me, as oposi¢Oes e aos recursos, Como se viu, juridicamen-
te nada significa, ndo impedindo que o privilégio seja ata-
cado perante o Poder Judiciario e anulado. Acrescente-se
que todas as questdes discutidas no processo de concessao
da patente podem ser de novo ventiladas na agéo judicial,
tendo o juiz inteira liberdade de decidir sobre a validade
do privilégio. Alias, o processo judicial, pela sua natureza e
pela amplitude das provas que comporta, € mais adequado
que o processo administrativo para se dirimirem as com-
plexas questdes relativas as condi¢des de privilegiabilida-
de.” (in Tratado da propriedade industrial. Rio de Janei-
ro: Revista Forense, 1952, 2 v, p. 280/281).
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segundo entendimento jurisprudencial majo-
ritario, passa a ser a de assistente® da parte a
qual reconheca razao.

Diante desse quadro, uma vez proposta
a demanda pelo interessado, naturalmente o
réu titular do bem atacado devera ser citado
e tem sessenta dias para apresentar resposta,
aspecto inovador da lei. Em alguns casos,
o requerido, em vez de contestar o pedido,
verifica, de imediato, a procedéncia dos fun-
damentos alegados e, sem informar o fato ao
juizo, procura diretamente o requerente e lhe
propde um acordo que possibilite encerrar a
acao, a fim de que permaneca incélume sua
patente, marca ou desenho industrial.

Nesse interim, o INPI recebe intimacgao
para intervir no feito e, ap6s ouvir suas dire-
torias técnicas, ingressa no processo e traz
seu arrazoado, acompanhado, geralmente,
de documentacao técnica. Por vezes, defende
a legalidade do bem gue concedeu; noutras,
rende-se aos argumentos do autor, requeren-
do, igualmente, a nulidade.

3 Sobre o tema especifico da posicao processual no INPI
nas acdes de nulidade de marcas, patentes e desenhos
industriais, vide artigo de minha autoria, “O INPI como
interveniente especial nas ac6es de nulidade de marcas e
patentes”, publicado na Revista da Associagdo Brasileira
da Propriedade Intelectual — ABPI n. 73, nov/dez 2004.
Tenho entendimento particular, no sentido de que a in-
tervengdo da autarquia é especial e se materializa com o0s
mesmos poderes processuais atribuidos ao assistente litis-
consorcial ou litisconsorte, conquanto seja terceiro inter-
veniente. De outro lado, vale ressaltar que a jurisprudéncia
estd longe de ser pacifica, existindo controvérsia secular
entre o litisconsoércio e a assisténcia, porquanto iniciada
com as primeiras disposi¢des legislativas sobre proprie-
dade industrial e alimentada n&o sé pelos especialistas
na matéria, como, também, pelos ilustres processualistas
que comentaram o Cédigo de Processo Civil de 1939, como
Pontes de Miranda, Machado Guimardes, dentre outros.
Entre os diversos fundamentos que permitem concluir ser
o INPI litisconsorte ou assistente, entendo que aqueles
tendentes a configuracio da intervenc¢ao do INPI como as-
sistente simples fazem do ente estatal mero coadjuvante e
dependente da parte a qual assiste, colocando o interesse
publico a reboque de interesses privados, em conflito com
a idéia de intervencdo do Estado, que pressup8e autono-
mia de vontade e ndo simples auxilio ou aderéncia. Cabe
ao juiz da causa decidir, dentre os fundamentos apresen-
tados, a existéncia ou nédo de nulidade, sem que o conluio
entre particulares possa encerrar a a¢do, suprimindo do
Judiciario o julgamento de mérito.
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Se as partes autora e ré apresentam
acordo para por fim a acdo e a autarquia en-
tender adequados a lei a patente ou o registro,
nao ha maiores consequéncias. Se ninguém
impugna sua legalidade, o bem deve continuar
irradiando seus efeitos juridicos protetivos.
De outro lado, se o INPI identifica afronta aos
requisitos de concessdo, mas autor e réu che-
gam a um consenso para desisténcia da acédo
e permanéncia da pa-
tente ou do registro,
surge a duvida: pode
a autarquia, que ja
analisou e concedeu
o direito, opor-se a
transacdo e pugnar
pelo prosseguimento
do processo de nuli-
dade, na condicéo de
mero interveniente?

Eis o problema
para o qual este ar-
tigo busca encontrar
resposta, com o exa-
me da legislacéo, da
qualidade processual
do INPI e de estu-
do de caso concreto. O tema é objeto de
preocupacdo no direito comparado* e foi
vislumbrado pelas primeiras leis brasileiras
de propriedade industrial, ainda no final do
Século XIX e inicio do XX, embora tenha
sido completamente abandonado a partir da
edicdo do Cddigo da Propriedade Industrial,
de 1971, do Cédigo de Processo Civil, de 1973,
e da Lei da Propriedade Industrial, de 1996.
Retomar-lhe a discussdo ganha relevancia
com o aumento no volume de depdsito e
concessOes de marcas e patentes e, por de-
corréncia, do nimero de a¢Bes de nulidade,
fruto da expansdo da economia brasileira e
do fluxo crescente de relacGes comerciais em
ambito mundial. Justificam-no a necessidade
de conferir seguranca ao incentivo e a justa
retribuicdo dos investimentos em consolida-

4 Na Italia, assim como em outros paises europeus, 0 Minis-
tério Publico deve intervir nas a¢bes de nulidade.
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¢do de marcas, pesquisa e tecnologia, subme-
tendo a propriedade industrial aos interesses
da sociedade e do Pais.

2. Intervencao do Estado nas
acoes de nulidade e sua evolucao
legislativa.

Em nivel mundial, a preocupag¢do com
o cancelamento de privilégios indevidamente
concedidos acompanha o proprio desenvolvi-
mento dos sistemas de protecdo da proprieda-
de industrial. A Suprema Corte dos Estados
Unidos da América tem jurisprudéncia rica e
iterativa sobre o assunto, que permitiu fixar
0s contornos juridicos da protecdo naquele
pais, no qual o entendimento jurisprudencial
assume relevante papel. Denis Borges Bar-
bosa cita decisdo de 1854 (O’'Reilly v. Morse),
em que o tribunal norte-americano rejeitou
uma reivindicacdo de patente de telégrafo,
gue tentava protecdo para ideia abstrata, sem
solucgéo técnica.’

No Brasil, ndo foi diferente. As mais
remotas legislacdes sobre propriedade indus-
trial® trataram de criar instrumentos especi-
ficos para cancelar privilégios e registros de
marca. Cite-se, como exemplo, o Decreto n®
16.264, de 19/12/1923, que previa capitulos
especificos para as nulidades, rito processual
préprio, legitimidade aos Procuradores da
Republica para ajuizar acdo e competéncia
da Justica Federal, em func¢édo de que os atos
administrativos de concesséo eram, e continu-
am sendo, de competéncia da Uni&o. A época,
os Cdédigos de Processo Civil eram estaduais.

Com o advento do Codigo de Processo
Civil nacional ja revogado, instituido pelo De-
creto-Lei n° 1.608/39, a matéria passou a ser
regulada nesse diploma legal, que encampou
a legislacéo especifica em vigor e trouxe rele-

5 BARBOSA, Denis Borges. Uma introducéo a propriedade
intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 339.

6 Ainda no Século XIX, o Decreto n°® 3.084, de 05/11/1898,
ja dispunha sobre a acdo competente para a nulidade de
patentes de inveng¢do, com rito sumario.
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vante disposicao para o tema.” No Titulo VI do
Livro 1V, denominado “Da ac¢éo de nulidade de
patente de inven¢do e de marca de indUstria e
de comércio”, estabelecia o artigo 332:

Art. 332. S&o competentes para pro-
mover acdo de nulidade de patente de
invencéo:

I — os interessados, em qualquer dos
casos de nulidade;

Il — os procuradores da Republica,
quando o privilégio for concedido sem
que a invencdo possa constituir objeto
de patente.

§ 1° Consideram-se interessados as
pessoas prejudicadas pela concessao do
privilégio.

§ 2° Quando os Procuradores da Re-
publica ou seus adjuntos funcionarem
como assistentes ou litisconsortes, se-
réo ouvidos sobre todos os termos do
processo, e, especialmente, sobre qual-
quer acordo que ponha termo a acao
movida por particular, competindo-lhes
continua-la, si a conveniéncia publica o
exigir. (destaquei)

Ficou expressamente reconhecida, no
dispositivo em comento, a importancia da
intervencgdo do Estado nas agdes de nulidade,
devendo manifestar-se sobre todos os termos
do processo e, de forma especial, sobre 0s
acordos para por fim ao processo ajuizado
por particular. Ademais, conferiu-se aos
Procuradores da Republica a prerrogativa de
prosseguir com a a¢do, mesmo que o autor
tivesse transacionado, a vista do interesse
publico em jogo.

Ainda na vigéncia do Codigo de Proces-
so Civil de 1939, as a¢Ges de nulidade com a
intervencdo Unido também foram objeto das
legislacdes especificas de propriedade indus-
trial, que, em linhas gerais, reproduziram
as mesmas regras da lei processual geral,
permanecendo os Procuradores da Republica

7 Naverdade, o Cddigo de Processo Civil de 1939 nada mais
fez do que encampar disposicéo que vinha desde o Decreto
n° 8.820, de 1882.
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com atribuicdo para ajuizar acéo e
continuar com o processo em caso de
acordo. Nesse sentido, os Decretos-
Leis n°s 7.903/45, 254/67 e 1.005/69.

Ocorre que, em 1970, por meio
da Lei n® 5.648, a execuc¢do das nor-
mas de propriedade industrial, em
ambito nacional, foi transferida da
administragdo direta da Unido para
uma autarquia, pessoa juridica de
direito publico interno, denominada
INPI - Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial. Com isso, ndo se
justificava mais a atuagdo dos Procuradores
da Republica, como representantes da Uniéo,
nas ac¢oes de nulidade, na medida em que ente
autdnomo, com personalidade e corpo juridi-
cos proprios, passou a cuidar da concessao de
patentes e registros de marca.

Em seguida, entrou em vigor o Cédigo
da Propriedade Industrial por forga da Lei n°®
5.772/71, que disciplinou o procedimento de
nulidade judicial do privilégio (art. 55) e do re-
gistro de marca (art. 100). Aqui se identifica a
fratura legislativa em relagdo a intervencao do
Estado nesses processos, porque o Cadigo de
Propriedade Industrial limitou-se a legitimar
o INPI para propor a¢do, mas nada disse sobre
como proceder em caso de acordo, tampouco
se a autarquia deveria intervir nos feitos que
nado ajuizara. Sequer fez remissédo ao Cédigo
de Processo Civil de 1939, que ainda vigorava.

Para piorar, em 1973, foi promulgado
o atual Cddigo de Processo Civil, que, na
existéncia de legislacdo especifica, preferiu
omitir-se sobre o tema, revogando as dispo-
si¢cBes do Codigo de Processo Civil anterior.
Restava, entédo, somente o incompleto Cadigo
de Propriedade Industrial.

As consequéncias deste tratamento
legislativo foram logo sentidas. A primeira
delas foi saber, justamente, se o INPI deveria
intervir nos feitos que nédo havia proposto,
0 que repercutiria na competéncia do érgdo
do Poder Judiciario para processar e julgar a
causa, Justica Federal ou Estadual.
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A jurisprudéncia do extinto Tribunal Fe-
deral de Recursos firmou-se no sentido de que
o Instituto deveria intervir, na qualidade de
assistente da parte com cujo posicionamento
concorde, uma vez que a patente ou o registro
pertencem ao particular titular do bem, de
maneira que a autarquia deve ficar livre para
manifestar seu entendimento, declarando
competente para a causa a Justi¢ca Federal.
Disso sdo exemplos os seguintes julgados:®

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL.
NULIDADE DO REGISTRO DE MARCA.
INPI E O LITISCONSORCIO PASSIVO.
Embora o registro de marca se consubs-
tancie num ato administrativo praticado
pelo INPI, o direito ali contido pertence
ao titular da marca e ndo a Administra-
¢ao; descabe ao INPI defender o regis-
tro, nos seus efeitos patrimoniais, mas
apenas na sua forma, na observancia das
formalidades legais, aspecto estranho a
lide. Excluséo do INPI da lide como li-
tisconsOrcio passivo. Deu-se provimento
ao recurso voluntario.

(TFR, Quinta Turma, Apelacgao Civel n®
70.069/RJ, Relator Ministro Sebastido
Alves dos Reis, j. 05/05/82, v.u., DJ
03/06/82)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. NULIDADE DE REGISTRO DE
MARCA. EXCLUSAO DO INPI COMO
LITISCONSORTE PASSIVO.

8 Disponivel em: <http://www.stj.jus.br/SCON/juritfr/>.
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I — Ainda que o registro indevido da
marca decorra de erro que viciou a
substancia do ato administrativo pra-
ticado pelo INPI, sua posi¢éo no feito
nado devera ser de litisconsorte passivo,
posto que sua atuacdo no curso da lide
desenvolveu-se na linha de sua finali-
dade precipua de executar, no ambito
nacional, as normas que regulam a
propriedade industrial, tendo em vista
sua funcdo social, econémica, juridica
e técnica (Lei n® 5.648/70, art. 2°), ndo
resistindo, mas, apoiando a pretensao
daautora, reconhecida e confessada, nos
autos, como legitima.

Il — Apelacdo provida, para excluir do
processo o INPI, como réu, ficando
mantida, no mais, a sentenca recorrida.
(TFR, Quinta Turma, Apelacéo Civel n°®
72.069/RJ, Relator Ministro Geraldo
Sobral, j. 06/06/83, v.u., DJ 27/10/83)

Entretanto, permanecia a duvida, néo
solucionada pela jurisprudéncia dos tribunais
superiores, sobre a possibilidade de os repre-
sentantes judiciais do INPI, na condicédo de
sucessores dos Procuradores da Republica,
oporem-se ao acordo formulado entre autor
e réu e prosseguir com agao em curso.

Eis que, em 1996, apds o Pais ter assi-
nado tratado internacional no ambito da Or-
ganiza¢do Mundial do Comércio — OMC sobre
propriedade intelectual (Acordo TRIPS — Tra-
de Related Aspects of Intellectual Property
Rights), veio a lume a atual Lei de Propriedade
Industrial (Lei n® 9.279/96), que revogou o
Caodigo de Propriedade Industrial e passou a
regular as agdes de nulidade. A Lei de Pro-
priedade Industrial positivou o que as deci-
sdes judiciais haviam consolidado: a demanda
corre na Justica Federal e o INPI, quando
nao for autor, intervira no feito (arts. 57, 118 e
175). Todavia, a Lei de Propriedade Industrial
deixou de mencionar sob que condigio deveria
fazé-lo e, 0 mais importante para o assunto
em estudo, reproduziu a omissdo do Cédigo
de Propriedade Industrial quanto a possibili-
dade de insurgir-se contra acordo.
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Assim, diante desse vacuo legislativo,
coloca-se a questdo que deve ser resolvida
pela interpretacdo sistematico-teleoldgica, a
vista dos fins a que se dirige a intervencéo do
ente estatal nessas a¢des e dos principios e ob-
jetivos que norteiam os processos de nulidade.

3. Caso Viagra: leading case.

Falsa a suposi¢do de que o assunto
coloca-se em termos meramente académicos
ou sem qualquer incidéncia pratica, infirmada
por relevante caso concreto, ao qual este arti-
go atribui qualidade de leading case, julgado
na primeira instancia da Justica Federal em
S8o Paulo (Processo n® 2003.61.00.010308-
3), sobre a nulidade da patente do medica-
mento amplamente conhecido como Viagra.

Bayer S.A. e Bayer Aktiengesellschaft
propuseram acdo em face de Pfizer Limited
e Laboratérios Pfizer Ltda., titulares da pa-
tente pipeline® Pl 1100088-0, requerendo sua
nulidade. Duelo de gigantes. O fundamento
principal utilizado foi o de que a patente
concedida pelo INPI ¢é derivada de patente
europeia, cuja nulidade foi declarada por tri-
bunal estrangeiro.

O INPI, por forga do artigo 57 da Lei de
Propriedade Industrial, foi intimado a inter-
vir no feito e manifestou-se, apos constatar a
existéncia de recurso em andamento perante
o Escritorio Europeu de Patentes — EPO inter-
posto pela Pfizer, pela necessidade de aguar-
dar a decisdo final da Corte de Apelacdo do
EPO, porquanto sustentou que havia relacéo
de dependéncia entre as patentes quanto ao
exame de mérito. Dessa forma, defendia que,
anulada definitivamente a patente europeia,
tornar-se-ia nula a patente brasileira; caso
contrario, esta continuaria em vigor pelo
prazo de vigéncia estabelecido.

9 Trata-se de patente de revalidacdo no Brasil, ja deposita-
das no exterior, desde que o objeto da invencao nédo tenha
sido colocado no mercado e ainda ndo tenham sido reali-
zados no Pais preparativos para exploracgéo, nos termos do
artigo 230 da Lei de Propriedade Industrial.
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No decorrer do processo, as partes auto-
ra e ré entraram num acordo, compondo seus
interesses privados e solicitando desisténcia
da acéo.

Ao mesmo tempo, o INPI veio aos autos
do processo informando que a patente fora
definitivamente revogada pelo Escritorio Eu-
ropeu de Patentes, tornando nula, por conse-
quéncia, a patente nacional, com fundamento
no artigo 230, 88 3° e 4°, da Lei n® 9.279/96.
A autarquia ressaltou que a nulidade acarre-
taria importantes reflexos para a industria
guimico-farmacéutica e livre concorréncia,
especialmente para os milhares de consumi-
dores que sofrem de impoténcia, e que, na
vigéncia da patente, pagam preco maior pelo
medicamento.

Ao final, foi prolatada sentenca,’® da-
tada de 11/04/2006, em que a Juiza Federal
Elizabeth Ledo, da 122 Vara Civel Federal
em Sdo Paulo, reconheceu que o INPI deve
intervir como assistente litisconsorcial se a
matéria envolve interesse publico, podendo
0 ente estatal opor-se ao acordo. Transcrevo
trecho elucidativo da decisdo, com destaques
do original:

Contrariamente a alegacéo da empresa
Pfizer, no sentido de ter havido um
negécio juridico, como “resultado de
um acordo global firmado entre Bayer
e Pfizer, para compor seus interesses
privados”, do qual a “homologacéo de
tal desisténcia por esse Juizo pos fim
a lide”, com o esgotamento do oficio
jurisdicional, insta observar que a acdo
de nulidade de patente extrapola os
limites privados — patrimoniais — das
partes litigantes.

(...) ao pugnar o prosseguimento da a¢ao
para o julgamento do mérito, o INPI
demonstra legitimamente seu poder-
dever quanto a fiscalizagdo das normas
protetivas de direito industrial, dentre
as quais, a carta patente “pipeline” que
expediu em favor da ré Pfizer.

10 Disponivel em: <http://www.jfsp.jus.br
/ 20060511viagra/>.
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Neste sentido, se se posiciona na agao
ao lado de “quem estiver a lei e a razdo”
pode, na forma da lei, formular pedido,
inclusive para o reconhecimento da
nulidade da patente, pois a “concordan-
cia expressa do INPI com a pretensdo
autoral o coloca como Assistente Litis-
consorcial da Parte Autora, com atuagao
obrigatoéria quando a A¢ao visa a decre-
tacdo de nulidade de registro marcério”
(TRF 22 Regido. REO 231369. Proc. n°®
200002010197730. Segunda Turma.
DJU: 04/04/2005, p. 122/123. Rel. Juiz
FRANCA NETO)

E ndo-somente, pois, como pacifico em
nossa jurisprudéncia pétria, o INPI pos-
sui capacidade “ad causam” auténoma,
em razao, justamente, do direito tutela-
do pela Lei da Propriedade Industrial.
Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ACAO ANULA-
TORIA DE PATENTE. POSICAO PRO-
CESSUAL DO INPLI.

- Nas a¢bes de nulidade de patente de
modelo industrial, embora o polo passi-
vo da relacéo processual caiba a empre-
sa titular da patente, o INPI nelas deve
figurar como parte autdnoma, podendo
inclusive discordar do ajuste das partes
para por termo ao processo, e requerer
0 prosseguimento da acéo.

- A posicdo do INPI, no caso, ndo é
de mero assistente de qualquer das
partes.” (TRF 22 Regido. AG — Proc.
n°: 890203047. Primeira Turma. DJ:
18/04/1991. Rel.: Juiz CLELIO ERTHAL)

Ao final, conheceu da manifestacao
do INPI e julgou procedente o pedido, para
declarar a nulidade da patente Pl 1100088-
0, com efeitos retroativos a data do depdsito.

Segundo se verifica do sistema informa-
tizado processual da Justica Federal, houve
apelacéo pela parte autora, que posteriormen-
te desistiu do recurso, havendo transito em
julgado em 19/02/2009.

Portanto, percebe-se que a questdo tem
implica¢bes que ultrapassam a esfera unica-
mente processual, repercutindo no sistema
de propriedade industrial, que tem como
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caracteristica projetar efeitos protetivos e de
exclusividade erga omnes, de maneira a res-
saltar sua importancia e despertar interesse
na sua adequada solucéo.

4. Necessidade de anuéncia do INPI
para homologacao de acordo.

Apresentado o problema a ser resolvido
e justificada a pertinéncia do tema, passa-se
a analise dos fundamentos sobre a possibili-
dade de o INPI opor-se a acordo formulado
entre particulares e prosseguir com a acéo
de nulidade.

Primeiramente, o estudo ndo considera
eloquente o siléncio do legislador a respeito.
A omissédo deve ser atribuida a transi¢ao da
matéria do Codigo de Processo Civil de 1939
para o CAdigo de Propriedade Industrial de
1971, com alteracdo decorrente da criacédo do
INPI, em substituicdo a administracéo direta
da Unido. N&o parece adequado dizer que dos
representantes judiciais da autarquia foram
subtraidas as prerrogativas processuais dos
representantes da Unido, a época Procura-
dores da Republica, na medida em que as
duas pessoas de direito publico interno por
eles defendidas estéo incluidas no conceito de
Fazenda Publica. Todos estiveram e estdo, no
exercicio de atos processuais, representando
a entidade publica que era (Unido) e é (INPI)
responsavel pela execu¢do das normas de
propriedade industrial.

Argumentar que a concentracgdo das
funcdes de representantes da Unido e do Mi-
nistério Publico da Unido nos Procuradores
da Republica é que lhes dava legitimidade
para recusar o acordo, ndo faz desmerecer a
atuacdo do INPI como 6rgéo estatal interve-
niente, que sucedeu aqueles, no resguardo do
interesse publico, que ndo é exclusividade das
atribui¢c6es ministeriais. Ademais, a alegacédo
implicaria desconsiderar a fonte histérica da
intervencdo do Estado nas a¢6es de nulidade,
advinda do Decreto n® 8.820, de 30/12/1882,
que incumbia o encargo ao “procurador dos
feitos da fazenda”.
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No primeiro quartel do Século XX, Car-
valho de Mendonca enfatizava:

Os privilégios de inven¢ao, importando
verdadeiro monopdlio e restricdo da
liberdade do comércio e da industria,
envolvem matéria de ordem publi-
ca e de interésse geral da sociedade,
justificando-se a intervencéo do Estado
nessas acoes, a fim de néo ficar entregue
a defesa da ordem publica e do interésse
da sociedade aos particulares, que po-
deriam conluiar-se para prejudica-los.t

E dificil crer que os motivos sustenta-
dores da possibilidade legal de oposi¢do aos
acordos tenham desaparecido. Ao contréario, a
propriedade industrial, na sociedade moder-
na, ganhou importancia exponencialmente
maior do que aquela de que desfrutava até o
inicio da Segunda Guerra Mundial, quando o
Caodigo de Processo Civil anterior foi editado.
Ha casos, na atualidade, de empresas que tém
em sua marca ou marcas o ativo mais valioso,
caso da Nike, com linha de producéo prati-
camente toda terceirizada. Outras exploram
patentes de cujos lucros dependem para re-
compensar pesados investimentos em pesqui-
sa quimico-farmacéutica, por exemplo. Uma
patente indevidamente concedida nesta area
pode frear o aporte de recursos por outras
empresas e implicar no aumento exorbitante
do preco final de venda ao necessitado por
remédio, em fung¢do do bloqueio temporario
da concorréncia.

Jodo da Gama Cerqueira foi quem
melhor apontou a presenca do interesse da
coletividade na questdo e a pertinéncia da
intervencéo estatal:

A concessdo de um privilégio temporario
ao autor da invencdo é 0 meio prético
que as leis encontraram de conciliar o
interesse da coletividade, que reivindica
0 uso das novas invenc¢des tendentes
a satisfazer as suas multiplas neces-

11 Apud GAMA CERQUEIRA, Joéo da. Op. cit., p. 309.
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sidades, com o direito do inventor do
privilégio sobre a sua criacdo. Com a
concessdo do privilégio tem o inventor
a justa recompensa de seu trabalho e
a sociedade néo fica indefinidamente
privada do livre uso das invencdes, as
quais, findo o prazo legal, caem no do-
minio publico. Mas, se em matéria de
invencg@es, o interesse da coletividade
reside na posse e na livre exploracéo dos
inventos, uma vez esgotado o prazo dos
respectivos privilégios, muito maior é o
seu interesse em néo se ver privado, em
virtude de privilégios nulos, ilegalmente
concedidos, do livre uso, gozo e explora-
¢ao de produtos e processos pertencen-
tes ao dominio publico e ao patriménio
comum das indUstrias. Nas a¢des de
nulidade, portanto, o interesse do Es-
tado jamais sera o de defender, contra
o interesse da coletividade, os privilé-
gios que concede, alias, com expressa
ressalva de sua responsabilidade pela
novidade da invencdo. Nessas acées,
ao interesse privado dos particulares
que as promovem sobreleva o interesse
publico de ver anulados os privilégios
irregularmente concedidos e esse inte-
resse da coletividade compete ao Estado
representar e defender.'?

Por sua relevancia, a matéria ndo pas-
sou despercebida pelo Poder Constituinte
brasileiro, que, no titulo dos direitos e garan-
tias fundamentais da Carta Magna de 1988,
estabeleceu os fins aos quais se submete a
propriedade industrial:

Art. 5°.

()

XXIX — a lei assegurara aos autores
de inventos industriais privilégio tem-
porario para sua utilizacdo, bem como
protecdo as criagdes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o de-
senvolvimento tecnoldgico e econdmico
do Pais; (destaquei)

12 Ibidem, p. 309/310.
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O INPI, por sua vez, tem sua atuagao
vinculada a fun¢@es especificadas na Lei que
0 criou:

O INPI tem por finalidade principal
executar, no &mbito nacional, as normas
que regulam a propriedade industrial,
tendo em vista a sua func¢éo social, eco-
ndmica, juridica e técnica, bem como
pronunciar-se quanto a conveniéncia
de assinatura, ratificacdo e denlincia de
convencdes, tratados, convénios e acor-
dos sobre propriedade industrial. (art.
2° da Lei n®5.648/70, com grifos meus)

Do ultimo dispositivo, a luz da norma
constitucional transcrita, se extrai que a pa-
lavra “acordos” pode ser interpretada de for-
ma ampla, incluindo todo e qualquer tipo de
acordo relacionado a propriedade industrial
que interfira na aplicacdo correta das nor-
mas respectivas, inclusive aqueles firmados
em ambito judicial, cuja homologag¢do vem
coberta pelos efeitos da coisa julgada.

Ademais, ainda que se circunscrevesse
o termo “acordos” aqueles firmados em nivel
internacional, as previsfes constitucional e
legal, por si s6, revelam que a nulidade de
um bem de propriedade industrial transcende
0s interesses puramente privados do autor
interessado e do réu titular. A intervencao
do Estado na ac¢édo judicial objetiva ndo so
trazer o importante posicionamento de quem
concedeu a patente ou 0 registro, mas também
o resguardo da lei e do interesse publico, na
medida em que, se é certo que os fins e fun-
cOes especificados, de relevancia inegéavel,
norteiam a atuacdo do INPI no ambito admi-
nistrativo, com maior razdo devem valer para
0 processo de nulidade, no qual a declaracéo
por sentenca opera efeitos retroativos e reper-
cute erga omnes, ou seja, aproveita a todos,
e ndo somente as partes, com 0s impactos
sociais ja sublinhados.

Por fim, a l6gica e a economia proces-
suais determinam: quem pode mais (propor
a acao) pode menos (continuar com acédo
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em curso), cabendo ao juiz federal da causa,
considerando as posicdes sustentadas e 0s
requisitos legais, no exercicio de jurisdigao
de cognicdo plena e imparcial, declarar a
existéncia ou ndo de nulidade, sem permitir
gue a transacao entre particulares ponha fim
a acdo, suprimindo importante julgamento de
mérito, quando a autarquia pretenda prosse-
guir na acdo. Fundamental, portanto, o papel
da Justica Federal no controle da legalidade
da concessao dos bens de propriedade indus-
trial.

O entendimento oferece resposta ao
problema desafiado, em consonancia com a
evolucédo legislativa, interpretagio das normas
aplicaveis e adequacédo ao sistema especifico
de declaracdo de nulidade, de efeitos ex tunc
e erga omnes.

5. Conclusao.

Uma vez proposta acao judicial por
particular interessado contra particular titu-
lar de patente, registro de marca ou desenho
industrial, com objetivo de declarar-lhes a
nulidade, deve o ente estatal responséavel pela
concessao, o Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial, intervir no feito, conforme
determina a Lei da Propriedade Industrial,
nos seus artigos 57, 118 e 175.

Se, no transcurso do processo, autor e
réu entabularem acordo, pleiteando a desis-
téncia da acdo, a autarquia federal deve ser
ouvida e pode, caso entenda pela procedéncia
da nulidade, dar prosseguimento ao processo,
na linha do que ja previa o artigo 332, § 2°,
do Codigo de Processo Civil de 1939, cujas
razbes permanecem atuais, a vista da inter-
vencdo estatal como interesse da sociedade,
da livre concorréncia e do desenvolvimento
econdmico e tecnolégico do Pais, bem como
para preservacao da seguranca do sistema de
protecéo conferido pelos bens de propriedade
industrial.
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