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I. Introducéao

A questdo a ser abordada no presente trabalho, envolvendo a posicao
processual do INPI nas acGes anulatérias em Propriedade Industrial
pode ser considerada um tanto quanto complexa, notadamente pela
divergéncia jurisprudencial vivenciada em nossos Tribunais. Embora
para muitos, o tema ndo mereca maiores divagacdes, pois os arts. 57
e 175 da atual legislacdo (Lei 9.279 de 14 de maio de 1996) teriam
espancado qualquer davida, ao definirem que a autarquia, quando
nao for autora de a¢des anulatérias,(1) intervird no feito , estirpando
eventuais posicionamentos que admitiam sua conduta passiva,
entretanto, na pratica, pairam dudvidas acerca da melhor exegese
desse dispositivo.

Além do que, o paragrafo 1° desses dispositivos comportam dubia
interpretacdo, pois explicitam prazo para defesa do réu titular da
patente/registro , sem permitir, contudo, ampla avaliacdo se o termo
€ adotado no sentido estrito - réu é apenas o titular da
patente/registro - ou se apenas define tal prazo especial apenas para
esses, correndo 0s prazos processuais normais para demais réus que
integrem a lide, que podem ser, na hip6tese, o INPI.

Resta saber entdo, ha intervencdo do INPI, como litisconsorte
necessario ou assisténcia ? Com efeito, seja na linha jurisprudencial,
seja na atuacdao da autarquia em demandas dessa espécie, ndo se
tem como pacifico o tema.

Para bem delimitar a discussdo, necessario inferir-se, inicialmente,
acerca dos direitos envolvidos nas ac¢des anulatérias preconizadas
pelos artigos 56 e 173 da Lei 9.279/96.

1. Sistema Atributivo

E certo que vige entre nos o sistema de direito atributivo, que
decorre de proépria disposicao legal, forte nos incisos I, Il e 11l do art.
2° da Lei 9.279/96, que exprimem a protecdo a propriedade
industrial através da concessao de direitos .

De modo especifico, vém estampados nos arts. 6°, 109 e 129, do
diploma, a garantia da propriedade da invencdo, desenho industrial e
marca, adquiridos, respectivamente, através de patentes e registros.
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Neste sentido, as palavras do Min. Célio Borja, quando relator do
Projeto de Lei 309/71, que resultou na antiga Lei 5.772/71 e que,
acolhendo o sistema atributivo em nosso pais, mantido pela
legislacao atual, referiu, in verbis:

“Encerrando nossas consideracdes sobre as Diretrizes da politica
econdbmica que informam o Projeto de Lei, lembramos que ele,
conferindo ao registro o EFEITO ATRIBUTIVO do direito de
propriedade industrial, investe-o, igualmente, na missao de ser o
instrumento de divulgagcdo e disseminagao das informacoes
tecnoldgicas indispensaveis ao progresso da industria nacional e ao
aumento quantitativo e qualitativo dos bens oferecidos ao consumidor
do mercado interno.”(2) (BORJA apud SOARES, 1997)

Igual modo, a orientacédo de José Carlos Tinoco Soares:

“Em verdade o que confere a patente ao seu titular é o tradicional ius
utendi, fruendi et abutendi, posto que nao se pode olvidar o outro
brocado, isto é, qui suo iure utitur neminen laedit. Ora, desde que o
titular requereu o seu pedido de patente, esperou a tramitacdo e
obteve a conferéncia desse direito tem para si a propriedade e a
exclusividade do mesmo, podendo na preservagao do mesmo agir
contra terceiros, quando necessario [...]. Lembrando sempre que a
Constituicdo Federal em seu art. 5°, n. XXIX, consagra a propriedade
da marca, dando faculdade a lei para o recebimento, processamento
e conferéncia desse direito, estamos mais uma vez, sob a égide do
sistema atributivo[...]”

Nao devemos olvidar, o legislador instituiu excecbes ao sistema,
incorporadas nos arts. 45, 110, 126 e 8 1°© do art. 129, ao referirem,
respectivamente, sobre o usuario anterior em patentes e desenhos
industriais, bem assim, da protecdo as marcas notoriamente
conhecidas independentemente de prévio depdsito ou registro em
Nnosso pais, bem assim, quanto aos usuarios de marca de boa-fé,
concedendo-lhe direito de precedéncia ao registro. Entretanto, aquém
dessas consideragdes, prevalece a regra geral.

A conceituacdo importa, pois ao incorporar nosso Direito Positivo o
sistema atributivo , admite-se que a patente e o registro assumem
carater constitutivo de direito real ao uso exclusivo, sendo seu efeito
direto o reconhecimento da propriedade, que, sem sua existéncia,
nao detém protecdo. No aspecto positivo, exprimem as faculdades de
uso, gozo e disposicdo , e no aspecto negativo, garante 0 uso
exclusivo e possibilidade de impedir terceiros de explorarem-no
indevidamente, como define Carvalho de Mendonca ao explorar o
tema, notadamente no direito marcario:
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“Por meio do registro ela garante, ndo o ato da aquisicdo nem 0 uso
das marcas, mas a exclusividade deste uso com relacdo a terceiros.
Por outra, o0 registro cria o privilegio das marcas, e,
consequentemente, o direito exclusivo do seu uso e gozo por parte do
titular.” (4)

Como nao poderia deixar de ser, a questéo foi sedimentada em nossa
Corte Superior de Justica, culminando com precedente assim
ementado:

“MARCA. REGISTRO PROMOVIDO JUNTO AO INPI. PREVALENCIA
SOBRE A ‘UTILIZACAO PROLONGADA’, DECORRENTE DA ADOCAO DO
NOME COMERCIAL.

[...]

Pelo sistema adotado pela legislacdo brasileira, afastou-se o
prevalecimento do regime de ‘ocupacao’ ou da ‘utilizacdo prolongada’
como meio aquisitivo de propriedade da marca. O registro no INPI é
quem confere eficacia erga omnes, atribuindo aquele que o promoveu
a propriedade e o uso exclusivo da marca. Precedentes do STJ.
Recurso especial conhecido e provido parcialmente.”(5)

E também, por 6bvio, decisdo que se estende a todos os demais
direitos de propriedade industrial previstos e concedidos na norma
especial.

I11. Das func¢des da Autarquia

Preconiza o art. 240 da Lei 9.279/96, com nova redacdo dada ao art.
2° da Lei 5.648/70 — que criou o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — que tem esse finalidade precipua executar as normas que
regulam a propriedade industrial em ambito nacional, tendo em vista
a sua funcao social, econbmica, juridica e técnica.

Quando da vigéncia da Lei de 1970, foi promulgado o Decreto
68.104/71, regulamentando-a e dando outras providéncias, que
dispunha em seus artigos 17 e 18, que as Secretarias de Marcas e de
Patentes, respectivamente, competia , sem prejuizo de outras
atribuicdes, examinar e decidir os pedidos de registro e de
prorrogacdo de marca, expressdo ou sinal de propaganda e outros
previstos em lei, bem assim, os pedidos de privilégios.

Apés, seguiu-se a promulgacdo do Decreto 77.483/76, revogando o
anterior e dispondo sobre a estrutura béasica do INPI, inserindo nos
artigos 10 e 11, as mesmas atribuicdes anteriores, apenas com a
alteracdo da nomenclatura de Secretarias para Diretorias .
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Mais recentemente, promulgou-se o Decreto 4.636, publicado no
Diario Oficial da Unido de 21 de marco de 2003, dispondo em seu
Capitulo 1V, Secédo IIl, sobre a criacdo dos Orgaos especificos
singulares, atribuindo-se, forte nos arts. 10 e 11, & Diretoria de
Patentes analisar e decidir acerca de privilégios patentarios e de
registros de desenho industrial e a Diretoria de Marcas e Indicagbes
Geograficas analisar e decidir acerca de registros de marca, de
indicacdo geogréfica e de outros sinais distintivos .

Como visto, tem o INPI, por forca de lei, inegavel parcela de
responsabilidade na execucdo das normas que regulam a propriedade
industrial, cabendo-lhe o veredicto, seja do ponto de vista juridico,
social e econbmico, acerca da concessao ou nao de privilégios de
patente e registros de desenho industrial e marcas, devendo zelar por
sua correta aplicacéao.

Nao podemos olvidar, contudo, que os atos dele emanados decorrem
apenas e tdo- somente de sujeicdo ao ordenamento legal, como soéi
acontecer com os atos administrativos em geral. A propdsito, convém
lembrar que a funcdo do INPI enquadra-se como modalidade de
intervencao estatal na administracdo de direitos privados, realizada
por 6rgédo alheio ao Poder Judiciario.

Superadas essas questfes preliminares apenas para localizacdo do
tema, mister avaliar as definicdes doutrinarias de litisconsércio e
assisténcia encontrada na Lei de Ritos, efetuando, apds, analise das
doutrinas acerca da posicao processual do INPI, para quem sabe,
com isso e com apoio na lei especial, nortear a questao.

IV. Do Litisconsércio

Cuidou o legislador processualista, ao tratar do Litisconsoércio , de
estampa-lo no capitulo V do Codigo de Processo Civil, Secao I. Nas
bases de seu conceito, vem definido como instituto caracteristico da
intervencao de terceiros , sendo intimamente ligado a problematica
de cumulacdo de acdes e partes, para a qual considera Carnelutti
como um processo “ com pluralidade de partes ”(3) conceituacao
também adotada por Calamandrei , que, quando fala em partes,
refere-as como “ casal necessario de contraditores ”.(4) Frederico
Marques classifica o litisconsércio como necessario ou indispensavel ,
decorrente da cumulacdo de interesses; impropriamente facultativo
ou irrecusavel , que provém de conexao de lides, e facultativo , onde
a reuniao dos processos deriva da afinidade de questdes comuns ao
fato ou ao direito da causa, onde devera haver acordo das partes
para adoc¢éao, na forma do art. 46, 1V, do CPC.(5)

Salvio de Figueiredo Teixeira conceitua o litisconsércio com sendo
necessario (indispensavel) ou facultativo (irrecusavel e recuséavel) ,
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estes estabelecidos pelo art. 46, Il a IV, do CPC, bem assim , simples
ou unitario , considerando também que o inciso I, do artigo supra-
referido €, em principio, de natureza facultativa, podendo, entretanto,
tornar-se necessario quando concorrer para tal as hipéteses do art.
47 do Codex.(6)

Quanto aos dois ultimos mencionados pelo eminente processualista,
conceitua Celso Agricola Barbi como sendo unitario o que possui
sentenca uniformemente proferida em relacdo a todos os
litisconsortes, e o simples , cuja sentenca pode ser diferente aos
mesmos.(7)

Vale referir, todos os autores citados sdo unanimes ao considerar que
nem todo o litisconsdércio necessario € unitario e vice-versa, sendo
esclarecedor que o art. 47 nao exprime a real conceituagcdo do tema,
pois pode-se, a primeira vista, admitir que o instituto nele ventilado
guarde relacdo com o litisconsércio unitario, quando, em verdade,
nenhuma ligag&o possui.

Essa modalidade de intervencdo pode ocorrer desde sua forma mais
simples — autor e réu — proveniente, regra geral, da reuniao de
diversas demandas, de diversas partes, que poderiam ser propostas
separadamente, e que, por economia processual, cuidou o legislador
de congrega-las.

A doutrina patria insiste em criticas a forma como foi abordada a
matéria em nosso Codex, por reunirem o0s arts. 46 e 47 certas
imprecisdes, acerca de qual espécie de litisconsércio cada um deles
define.

Na exegese pura e simples do art. 46, depreende-se tratar de
formacdo de litisconsorcio facultativo, cuja fonte advém da
interligacdo na relacao juridica motivada por termo comum de direito
ou de fato, bem assim de conexdo entre a causa de pedir, e que tem
por finalidade a j& referida economia processual, desde ja, salientado
nao ser imposicao legal, mera iniciativa do autor.

Para que duas ou mais pessoas possam litigar no mesmo processo,
conjuntamente, nos pélos ativo e passivo, o Codigo enumera quatro
hipbteses, sendo elas:

Inciso I — quando houver comunidade de direitos ou obrigacdes
relativas a lide, a qual, via de regra, é decorrente do direito
substancial, ou seja, ha solidariedade e obrigacdo comum as partes.
Importante referir, como orientam Barbi(8) e Salvio de Figueiredo,
(9) para que seja facultativo o litisconsoércio desse inciso, ndo podem
ocorrer as hipoteses previstas no art. 47 — sentenca uniforme por

disposicao de lei ou natureza juridica da relacdo — pois, em havendo,
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transporta-se necessariamente a esse, Vv.g., nas acdes de
reivindicacdo de imoveis de propriedade de conjuges;

Incisos Il e Il — a analise desses incisos pode ser efetuada
conjuntamente, pois sao conexos, inclusive podendo-se considerar o
segundo como desnecessario, haja vista que as obrigacées derivadas
do mesmo fundamento de fato ou de direito sdo abrangidas pelo
conceito de causa de pedir, previsto no terceiro item.

Logo, causas provenientes de mesmo fato e fundamento de direito,
que ndo se confunde com norma juridica aplicavel, bem assim
agquelas que possuam conexao por objeto ou causa de pedir, devem
obrigatoriamente ser reunidas, igualmente as partes que nela estdo
inseridas.

Mais relevante é o fato do item Ill guardar relacdo com o preconizado
pelo art. 103 do Cddigo.

Inciso IV — neste item, cuidou o legislador de considerar necessaria a
cumulacdo de acbes e partes quando ocorrer afinidade de questdes
de fato ou de direito, ou seja, elementos a serem apreciados para a
solucdo da demanda.(10) Citem-se, inclusive, os exemplos que sao
dados por Lopes da Costa,(11l) acerca de acOes propostas por um
titular contra diversas empresas que o0 prejudicaram através de
praticas de atos de concorréncia desleal.

Refira-se, ainda, que a comunhdo de pontos faticos ou de direito ndo
autoriza a conexao de ac¢des, podendo haver o litisconsorcio apenas e
tdo-somente nas demandas de competéncia territorial.

Pois bem, vislumbrados os conceitos sobre litisconsércio na
modalidade facultativa , encontra-se, noutro podlo, o litisconsorcio
necessario previsto no art. 47 do Cdédigo, que, como visto, € objeto
de severa critica de parte da doutrina, tocante a técnica adotada pelo
legislador em sua definicdo, pois, em primeira andlise, pode-se
induzir a crer tenha caracteristica de litisconsércio unitario, quando,
em verdade, nenhuma ligacdo possui.

Ainda assim, em exame perfunctério, esse instituto caracteriza-se
primordialmente pela indispensavel cumulacdo subjetiva no mesmo
processo. Isso vale dizer que a questao posta em juizo é indivisivel e
nao poder ser objeto da prestacdo jurisdicional sem a presenca
obrigatéria de todos aqueles para os quais ela incidira. Vincula varias
pessoas ou pertence a pluralidade delas, seja em decorréncia de lei
ou da natureza da relagao juridica.

Ou seja, existe por obrigacao de lei ou natureza da relagcao juridica
que reclama sentenca uniforme as partes.
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Nos exemplos mais citados pela doutrina, a justificar a formacédo do
litisconsorcio por disposicao legal , encontramos as hipoteses do art.
10, § 1°, do CPC (litisconsoércio entre cbnjuges); dos arts. 761, I, e
762, do CPC (casos de insolvéncia civil que obriga a citacdo de todos
0os credores); dos arts. 947, 952 e 999, do CPC (dos juizos
divisorios), dentre tantos outros, de onde depreende-se ter o
legislador optado por sua ocorréncia sempre que legalmente
obrigatorio.

Outrossim, no litisconsércio decorrente da natureza da relacéojuridica
que exige sentenca uniforme, ensinam o0s doutrinadores que tal
ocorre, por exemplo, com a¢des constitutivas onde a sentenca afetara
outrem. Decisdo do Pretdrio Excelso entendeu também ser caso de
litisconsorcio necessario, quando a decisdo acarretar obrigacoes
diretas ao terceiro, que prejudiguem ou afetem seu direito
subjetivo.(12)

Entendemos por bem destacar as criticas feitas por BARBI(13) ao
dispositivo em tela, quando afirma que “nem sempre a solucédo da
causa em relacdo a todas as partes produz litisconsdércio necessario

.7, e que “ pode haver litisconsércio necessario no qual a decisao
nao tenha de ser uniforme em relacido a todas as partes ...”, como
ocorre nas acOes de usucapiao de terras particulares do art. 942 do

CPC.

Justifica, ao seu crivo, que ocorrera o litisconsorcio necessario por
expressa disposicao legal e em casos especificos, desimportando que
a lide deva ser decidida de forma uniforme , bastando, para tanto, a
imposicao legal que ndo permitird sua escusa pelas partes.

Por sua vez, tocante ao litisconsorcio necessario em decorréncia da
natureza da relacdo juridica, devendo ser decidida a lide de modo
uniforme, entende o jurista que a ele se deve aplicar a parte final do
art. 47, onde a eficacia da sentenca dar-se-4 somente com a citacao
de todos os litisconsortes do processo.

Como corolario, aduz concretamente que essa espécie de
litisconsércio s6 ocorrera na modalidade passiva , pois citacdo
somente faz-se ao réu, nunca ao autor ou a terceiro. Essa conclusao
faz também, apoiado no direito positivo patrio, eis que as hipodteses
de litisconsorcio necessario ativo vém dispostas em lei.

V. Da assisténcia

Noutro ponto do estudo, convém avaliar modalidade de intervencao
de terceiros - ainda que incluida em capitulo anterior na Lei de Ritos,
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em conjunto ao litisconsorcio - denominada assisténcia , preconizada
nos arts. 50 e segs.

Na acepgao mais simples, a assisténcia consiste em intervencéo
voluntaria de terceiro que, motivado por interesse juridico, comp®fe a
lide para buscar sentenca favoravel a uma das partes, autor ou réu,
auxiliando nessa obtencao.

O assistente vai ao feito colaborar para que a prestacdo da tutela
jurisdicional seja benéfica e favoravel a parte que assiste,
posicionando-se, processualmente, ao lado do sujeito ativo ou
passivo na demanda, a ser equacionado conforme sua escolha.

Para Aureliano de Gusmaéao,(14) trata-se de * intervencédo de terceiro
No processo para auxiliar um dos litigantes, em cujo ganho de causa
tenham legitimo interesse ”.

Como modalidades, classifica-se como simples ou adesivo , previstos
no art. 50 do CPC, e qualificado ou litisconsorcial , do art. 54.
Frederico Marques,(15) seguindo os ensinamentos de Chiovenda,
entende que ha assisténcia simples quando o “ terceiro interveniente
se encontre com uma das partes no processo, em relacdo tal que o
desfecho desfavoravel da lide, embora ndo produzindo o efeito de
coisa julgada quanto a ele, tornaria depois mais dificil, se ele néao
interviesse, a defesa de seu direito .”

Ja para o Min. Salvio de Figueiredo, na assisténcia simples, “ o
assistente ndo é parte, ndo faz jus a honorarios nem por eles
responde, concorrendo apenas com as despesas ”.(16) Igual
entendimento vem esposado pelo emérito processualista gaucho
Athos Gusméo Carneiro, ao definir 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 .” (17)

Por sua vez, a assisténcia qualificada ou litisconsorcial é aquela em
que o0 assistente assume posicdo quase idéntica a da parte,
alcancando-lhe os efeitos da coisa julgada, além de discutir direito
proprio, do qual é igualmente co-titular.(18)

Vale referir, nessa modalidade, o assistente é “ direta e
imediatamente vinculado a relacdo juridica ”,(19) ressalvando-se,
todavia, que ndo é parte. Assim também leciona Frederico
Marques,(20) quando afirma que a decisdo n&o repousa sobre direito
seu, mas sim acerca de relacdo juridica de outrem atrelada aquela

entre ele e uma das partes.
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A assisténcia litisconsorcial da-se, entdo, quando o direito posto em
discussdo cabe também ao assistente, fato que lhe autorizaria e
legitimaria a agir isoladamente na causa, ou ainda, quando esse
direito pertence ao terceiro assistente, porém esta representado por
substituto processual.

De qualquer sorte, mais importante para o estudo, € o pressuposto
inerente ao instituto, sem o qual ndo se lhe autoriza, e que vem
configurado no elemento interesse juridico. O interesse, e esse deve
ser apenas o juridico,(21) decorre necessariamente da relacdo de
interdependéncia que possuem a parte e o assistente, de modo que a
sentenca proferida Ihe favorecera ou prejudicara juridicamente.

Liebmann, contudo, ao definir o interesse na assisténcia simples,
afirmava que esse poderia também ser de fato , tendo maior
incidéncia do que aquele(22), que restou afastado pela exegese do
art. 50 do CPC, que o delimita, qualificando como eminentemente
juridico -quando o terceiro tenha relagdo juridica com o direito em
discusséo ou, ainda mesmo, dependente.

Assim, ao terceiro que deseja ingressar na demanda, deve mencionar
0 interesse juridico para intervir como coadjuvante, indicando
precisamente qual parte pretende ajudar.

VI. INPl e Assisténcia na doutrina e jurisprudéncia - Posicao
dominante

Duas sao as correntes que se formaram com o passar dos tempos,
seja doutrinaria, seja jurisprudencialmente, admitindo tanto a posicao
de assistente das partes como a de co-réu, e mesmo apo6s o advento
da Lei 9.279/96 e de seus arts. 57 e 175, h4d ainda quem entenda
deva o INPI integrar o polo passivo dessas acdes, pois seria essa a
disposicédo expressa da norma.

A primeira entende que, em decorréncia da natureza atributiva
adotada pelo sistema patrio, as a¢cbes que visem a desconstituicdo de
patentes e marcas devem, obrigatoriamente, ser propostas contra os
titulares, pois apenas esses seriam legitimados a integrarem o pdlo
passivo, pois a eles pertenceriam os direitos sobre o ato de cuja
anulacao pretende-se.

Alias, aqui convém um aparte, pois teorias existem sobre a natureza
da sentenca anulatéria. Ha quem concorde que, em sendo absoluta, o
objeto buscado seria a declaracdo de nulidade. Nessa ordem
encontram-se L iebmann e Celso Agricola Barbi, com o0s quais
também concorda Lélio Denicoli Schmidt.(23) Contrariamente, ha
quem afirme que tais sentencas sao de desconstituicdo, em razédo dos
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efeitos do ato que busca-se invalidar, originario de ente publico,
como defende Dinamarco.

Apenas para referéncia, pois ndo se objetiva o estudo das sentencas
anulatérias e suas cargas de eficacia, apenas lembrando que a lei
trouxe estampada no art. 174, ao menos, a carga declaratéria. Nao
olvidemos, também, que Pontes de Miranda , ao estudar a acao e
sentenca, concluiu que, seja qual for a garantia, possui todas as
eficacias.

Precursor na defesa da posicdo de que a autarquia deve ser admitida
com assistente, e ainda mesmo antes da promulgacdo da lei vigente,
encontra-se 0 maior tratadista patrio na matéria, Gama Cerqueira,
que entendia expressa e taxativamente, inclusive, em razao da
obviedade, que as ac¢Oes de nulidade somente poderiam ser
intentadas contra o titular do privilégio de patente ou do registro de
marca.(24) Insta lembrar, no tocante a acdo de nulidade de patentes,
entendia-se como necessaria a intervencdo do Ministério Publico no
processo, pois “ dada a matéria de ordem publica e o interesse geral
da coletividade que os privilégios de invencdo envolvem, util e
necessaria se torna a intervencédo do Estado ...” pois o parquet teria
funcdo representativa da sociedade e, como tal, defenderia seus
interesses.

Com o passar dos anos essa exigéncia foi tendo-se por
desnecessaria, mantida, contudo, a construcdo doutrinaria no sentido
de que acdes dessa espécie seriam propostas contra o titular do
direito anulando, também defendida pelo prof. Tinoco Soares:

“Saliente-se que a acao ordinaria de anulacdo de patente devera ser
proposta contra o titular da patente, que no caso € a ré, figurando o
INPI como assistente para intervir no feito [...]. Saliente-se que a
acao ordinaria de anulacdo de registro de marca devera ser proposta
contra o Titular do Registro, figurando o INPI como assistente para
intervir no feito [...]”

Assim também Luiz Guilherme de A.V. Loureiro:
“No polo passivo da acdo deve figurar o titular da patente cuja
nulidade é alegada. Todos os titulares constantes do registro devem

estar presentes no polo passivo da acéo [...].

"E como ja foi visto, se o INPI ndo for o autor da acdo de nulidade,
deve necessariamente intervir no feito [...]."

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

A esses autores se seguiram os profs. Newton Silveira (25) e Paulo
Roberto Tavares Paes. (26)

Varias foram as decisfes dos Tribunais, entendendo deva a acao de
nulidade ser proposta contra o titular do direito, assumindo o INPI a
posicao de assistente, dentre as quais citam-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LElI DE PATENTES E MARCAS.
ASSISTENCIA. COMPETENCIA. JUSTICA FEDERAL.

1. Nos processos que envolvem propriedade intelectual, houve uma
ligeira mas significativa derrogacdo dos principios relativos ao
instituto da assisténcia processual: ela, que é facultativa, nos termos
do artigo 50 do Cdédigo de Processo Civil, passou a ser obrigatéria,
em se tratando de causas envolvendo marcas e patentes. Além disso,
o interesse juridico é presumido, também, por forca da Lei n°
9.279/96. 2. No caso em exame, embora nao se trate exatamente de
acao de nulidade do registro, como bem argumenta a agravante, tal
fato ndo tem o condao de afastar a intervencdo do INPI, porque ha
pedido expresso de anotacao de limitagcdao do uso da marca (art.136,
Lei 9.279/96), de molde a influir, igualmente nas funcoes
institucionais da autarquia. 3. A nova lei de Patentes e Marcas (art.
175, por exemplo), acolhendo o que ja era tradicdo em nosso direito,
estabeleceu expressamente que, se nao for parte, o INPI intervira
obrigatoriamente como assistente de uma das partes nas acgoes
envolvendo registros e anotacdes de sua competéncia administrativa,
cabendo-lhe a escolha sobre qual das partes prestara assisténcia. 4.
Agravo de instrumento improvido.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE
MARCA. POSICAO PROCESSUAL DO INPI. DIREITO AUTORAL E
DIREITO MARCARIO.

Em acOes de nulidade de marca, € o INPI assistente litisconsorcial.
Recurso provido.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI - LITISCONSORCIO PASSIVO -
ASSISTENCIA. |1 - O direito real contido no registro praticado pelo
INPI pertence ao titular do privilégio e ndo a administracdo. Il - O
INPI tem interesse no resguardo da lei, podendo funcionar seja como
assistente do autor, seja como assistente do réu, desde que se
convencga de que o registro tenha sido bem ou mal concedido e que
deva ser mantido ou até mesmo anulado. De qualquer forma, a
intervencdo do INPlI no feito impde-se, cabendo-lhe escolher a
posicdo a assumir, visando prevaléncia do interesse publico.
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL E NOME COMERCIAL - REGISTRO -
POSICAO PROCESSUAL DO INPlI - COMPETENCIA DA JUSTICA
FEDERAL.

A Acao de nulidade de registro de marca e patente s6 pode ser
intentada contra o titular do registro, isto é, a pessoa fisica ou
juridica a quem foi concedida a marca ou patente. O INPI, que realiza
O registro, chamado ao processo, assumira a posicao de assistente do
autor ou do réu.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - COLIDENCIA DE MARCAS -
POSICAO PROCESSUAL DO INPI.

Sendo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial o 6rgdo 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.

ASSISTENCIA — A acéo visando a declaracdo da nulidade do registro
de marca deve ser dirigida contra a pessoa do respectivo titular,
cabendo ao INPI, na relagcdo processual, assumir a posicdo de
assistente de uma das partes.”

Assim, para essa corrente, admite-se a intervencdao do INPI na
qualidade de assistente litisconsorcial , defendendo-a com fulcro no
art. 54 da Lei de Ritos, pois para essa hipotese, como visto, o
assistente vai ao feito colaborar para que a prestacdo da tutela
jurisdicional seja benéfica e favoravel a parte que assiste,
posicionando-se, processualmente, ao lado do sujeito ativo ou
passivo na demanda, a ser equacionado conforme sua escolha.

VIL. INPI e Litisconsércio na doutrina e jurisprudéncia - Posicdo
minoritaria

Em posicdo diametralmente oposta, entendimento da segunda
corrente, de pequeno eco, tem como necessaria a inclusdo do INPI no
poélo passivo das demandas anulatérias, pois além de considerar sua
responsabilidade pelo ato administrativo que gera efeitos e
monopolio, afirmam que em decorréncia desse ato, € imperiosa sua
chamada a integrar a lide na qualidade de litisconsorte necessario
(Art. 47 do CPC), pois a sentenca devera julgar a causa de modo
uniforme para todas as partes: autor, réu e a Uniao, representada
pela autarquia que concedeu o registro, ato indivisivel e incindivel.

Essa tese é defendida por Douglas Gabriel Domingues (27) ao afirmar
que:

“Face a norma imperativa do art. 47 do Cod. Proc. Civil: o juiz deve

decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. A eficacia da
sentenca dependerd da citacdo de todos os litisconsortes no processo.
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Assim, como a lide ha que se decidir de modo uniforme para o titular
da marca atacada judicialmente, o autor da acao e a reparticdo que
concedeu o registro e expediu o certificado, necessario se torna que o
INPI integre a lide na qualidade de litisconsorte.”

Nessa mesma linha de conduta, aparece a fervorosa defesa do
advogado Lélio Denicoli Schmidt, em seu brilhante trabalho publicado
na Revista da ABPI n°® 26, ja citado, e que a todos recomendamos
leitura, que, apds discorrer sobre o tema, conclui: “A correta posicao
do INPI em tais a¢des, quando nao for autor, é a de litisconsorte
passivo necessario-unitario, e nado a de assistente litisconsorcial,
mesmo que o0 seu ingresso na lide se dé ulteriormente.”

Em sustento a essa orientacdo, seguem os precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACAO DE
NULIDADE DE REGISTRO DE PATENTE. INPI. LITISCONSORTE
PASSIVO NECESSARIO.

I - O INPI, nas acdes destinadas a anular registro de marca patentes,
€ parte autbnoma e nao mero assistente. Il - 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 é a autarquia responsavel
pela concessdo do registro de marcas e patentes. Il - Recurso
improvido.

ADMINISTRATIVO - MARCA - NULIDADE DE REGISTRO - IMITACAO
OU REPRODUGCAO - 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.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MARCA INDUSTRIAL.
CONVENCAO DE PARIS. PROTECAO INTERNACIONAL.

Sendo de parte autbhoma e ndo de assistente a posicdo processual
do INPI, nas acbes de anulacdo de registro de marca, o prazo de
recurso, para a empresa que ao lado dele litiga, € contado em dobro.

PROCESSUAL CIVIL - POSICAO PROCESSUAL DO INPI.

I — Recurso relativo a participacdo no feito do INPI. Il — Acao de
nulidade de registro de marca tem que ser proposta contra o titular
da marca, pois visa desconstituir um direito, que se originou com o
registro. 11l - A sentenca atinge, também, o INPI, que foi o 6rgdo que
concedeu o registro, apos concluir por sua viabilidade, sendo
litisconsorte passivo. IV — Recurso Improvido.”
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Como examinado, tal corrente doutrinaria considera obrigatoria a
participacdo do INPI no pélo passivo — réu — das causas que
demandam anulagdo de patentes e registros de marca, situando seu
entendimento no instituto do litisconsércio necessario previsto no art.
47, para o qual, como amplamente abordado, é indispensavel a
cumulacdo das partes, seja por decorréncia de expressa disposicao
legal, seja pela natureza da relacado juridica, pois a sentenca deve ser
uniforme para todos.

Consideram também, a reputar o INPlI nessa posicdo, a
incindibilidade da relacdo juridica que integra a lide , englobando
tanto direitos patrimoniais de propriedade industrial, quanto o ato
administrativo que os concede.(28)

Logo, em havendo contribuido para concessao de patente ou registro
indevidamente e contra legem, deve obrigatoriamente integrar o poélo
passivo da lide que pretender a anulacdo desses direitos em
decorréncia da natureza da relacéao juridica.

E ndo sO por isso, mas também pela expressa disposicdo legal dos
arts. 57 e 175 da Lei 9.279/96, restaria obrigatéria a insercao do
INPI na lide como litisconsorte necessario e ulterior (pois ocorrente
somente com a contestacdo), além do que, sustentam que a
legitimidade do INPI é ordinaria, pois ndo ha alteracdo objetiva nas
lides de nulidade de patente ou marca quando o mesmo € réu desde
o inicio, ou interveniente ulterior.

VIIl. O entendimento do autor

Como visto, a questao € controversa, quer sob a oOtica legal, quer nos
posicionamentos jurisprudenciais, que nédo dao certeza sobre qual a
efetiva posicdo do INPI na ac¢bes anulatérias. Mesmo com o advento
da lei especial que define em seus arts. 57 e 175, entendemos haver
certa imprecisao no termo “intervira” escolhido pelo legislador.

H& de se ter certa cautela ao se empreender em conceitos concretos
para definir a correta posicdo do INPI nas lides anulatérias, a fim de
nao implicar preciosismo, mesmo formalismo exacerbado, ou teses
absurdas.

Atenhamo-nos ao texto expresso da norma especial: o INPI intervira
nos feitos de nulidade de patente ou marca.

Dessa exegese, depreende-se, inconteste , ter o legislador tornado
obrigatéria a participacdo da autarquia nessas espécies de lide,
cabendo, apenas e tdo-somente, a definicao acerca da modalidade de
participacdo - como litisconsorte necessario ou assistente
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litisconsorcial. Cabe, desde ja, desconsiderar a aplicacdo, in casu do
litisconsércio facultativo , pois ndo se encontram previstos o0s
enumerados do art. 46 , v.g., conexao de lides, afinidade de questdes
comuns ao fato ou ao direito da causa, pois para essa espécie nao ha
obrigatoriedade de intervencédo do litisconsorte, sendo apenas e tao-
somente iniciativa do autor tal requerimento. Logo, tal modalidade
conflita com a orientacdo da lei especial, pelo que vai relegada, haja
vista ser obrigatéria a intervencao do INPI , que processualmente nédo
se enquadra no litisconsoércio facultativo .

Outra banda, quanto ao litisconsorcio necessario previsto no art. 47
do CPC, que como visto, caracteriza-se pela indispensavel cumulacéao
subjetiva no mesmo processo, decorréncia da indivisibilidade da
relacdo juridica, bem assim da prestacdo jurisdicional que sera
alcancada e que obriga a todos, pode ser observado com mais
detalhe em sua aplicacado nas acdes anulatorias.

Seus requisitos decorrem de obrigacdo de lei, da natureza da relacao
juridica e necessidade de necessaria sentenca uniforme as partes.
Pois bem, aparentemente, o requisito da obrigacdo de disposicao
legal estaria visivel nos arts. 57 e 175 da Lei 9.279/96 que comanda
a inclusdo do INPI nas lides anulatodrias.

Entretanto, a questdo ndo se nos afigura tao singela.

Quando o legislador tratou da parte inicial do art. 47 acerca da
questédo da cumulacédo de partes por disposicao de lei , quis ele dizer
que somente se estabeleceria o cumulo nas expressas e taxativas
circunstancias da lei. Justamente, o que se verifica nas hipoteses
previstas nos arts. 10, § 1°; 761, Il; 947; 949; 952; 999, todos do
CPC, entre tantos outros a que podem somar-se.

Relevante notar, em todos os dispositivos referidos, cuidou o
legislador de tornar obrigatéria a citacdo dos litisconsortes, que nos
faz recordar as criticas feitas por B arbi ao texto do CPC, quando
admite que o litisconsércio necessario sera sempre passivo, pois
citacdo somente faz-se ao réu, nunca ao autor ou a terceiro.

Logo, as hipdteses de formacgado do litisconsoércio vém expressamente
definidas em lei, o que, ao revés, nao é exegese dos artigos 57 e 175
da Lei 9.279/96, pois quisesse o legislador que o INPI integrasse a
lide como co-réu/litisconsorte , disporia precisa e obrigatoriamente
acerca da necessidade de sua citacao.

Contudo, nao impondo a lei sobre citacdo da autarquia, limitando-se
a sua intervencdo, néo resta enquadrada a hipdtese no primeiro
requisito do art. 47 do CPC, a justificar a formacao do litisconsércio
voluntario.

15 Revista de Doutrina da 42 Regiéo, n. 8, 16 set. 2005



Superado esse primeiro passo, cabe discutir acerca do requisito da
natureza da relacdo juridica que exige sentenca uniforme para todas
as partes e sua aplicabilidade ao caso. Devemos considerar que o
INPI detém parcela de responsabilidade sobre o ato concessivo de
direitos, até porque é de sua funcdo legal a execucao e aplicacao
correta das normas reguladoras da propriedade industrial no pais.

Entretanto, esse ato decorre apenas e tao-somente - e ai encerra-se
sua responsabilidade - da sujeicdo ao proprio ordenamento legal,
como em todos os atos administrativos em geral. Pode-se assim
dizer, entdo, que inexiste relacao juridica entre o INPI e o réu titular
do registro anulando, salvo aquela exercida por fungdo precipua.

Com efeito, ja referido na parte I, deste capitulo, vige entre nés o
sistema atributivo de direito, sendo as ac¢des anulatérias objetivadas
a desconstituir o direito real atributivo gerado pela patente ou
registro, pertencente, por sua vez, Unica e exclusivamente ao titular.
Dessa forma, em nao detendo o INPI titularidade sobre o direito real
cuja anulacdo se persegue, ndao ha como se admitir sua insercao no
poélo passivo da demanda objeto do estudo, haja vista inexisténcia do
quesito da relacdo juridica -entre ambos, que reclame sentenca
uniforme. A prestacdo jurisdicional, in casu, limitar-se-4 a
desconstituir o direito e ou declard-lo nulo, sem interferir ou
prejudicar a esfera de direito subjetivo da autarquia.

Em abono desse entendimento vem o precedente do Pretdrio Excelso,
ja referido, que concebe litisconsorcio necessario, quando a decisao
acarretar obrigacfes diretas ao terceiro, que prejudiquem ou afete
seu direito subjetivo.

Ainda que se admita a existéncia de relacdo juridica entre o réu
titular do registro anulando e o INPI, tal ndo importaria em
admissibilidade da tese que considera a autarquia como capaz de
responder pela acdo anulatoria, haja vista que o comando sentencial
afetard apenas e tdo-somente o titular do direito controvertido na
causa, nao estendendo-se aquela, ressalvada a singela condenacao
de anotar em seus arquivos a desconstituicdo do registro ou da
patente.

Razao pela qual, entendemos que o INPI ndo pode ser considerado
como litisconsorte na forma do art. 47 do CPC.

De outra banda, acerca da posicdo majoritdria que considera a
participacdo do INPI na funcdo de assistente , convém destacar
questdo que submete a consideracdo, no tocante ao requisito
primordial do interesse juridico , pois sua intensidade €& que
acarretara a distincdo entre assisténcia simples e assisténcia
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litisconsorcial, (29) até como meio de bem avaliar a correcdo da
orientacdo dominante.

De Placido e Silva refere que o interesse juridico decorre da
legitimidade do interesse moral em conjunto com o interesse
econdmico , possibilitando a defesa dos mesmos, segundo as regras
de Direito, definindo-o, entdo, como “ o interesse juridicamente ou
legalmente protegido, porque se exibe legitimo, positivo, certo, atual
e inequivoco.”(30) Ja examinamos, em conceituagcdo genérica, que o
instituto da assisténcia no processo civil brasileiro consiste em
intervencao voluntaria de terceiro motivado por interesse juridico
para auxiliar determinada parte na obtencdo do provimento
jurisdicional, podendo-se dar na forma simples (art. 50 do CPC) ou
litisconsorcial (art. 54 do CPC).

Pois bem, de imediato, concordamos que o INPI possui o quesito do
interesse juridico exigido por lei para intervir em demandas
anulatdrias visando a assisténcia a uma das partes, pois decorréncia
de sua atividade executora e aplicadora das normas de propriedade
industrial, denota-se presenca do interesse publico ao agir em nome
da coletividade, por ser detentor de poder e autoridade de que se
utiliza para tornar efetivo ou ndo determinado direito em face da
norma. E se alguém pretende a anulagcdo desse direito, cabe-lhe
legitimamente defendé-lo em prol da coletividade e da correta
aplicacéao da lei, ainda que haja o conflito privado.

Com base nesses argumentos e considerando também que a coisa
julgada néo atinge diretamente o assistente simples (art. 50 do CPC),
pelo singelo fato de estar em julgamento direito do assistido e nao
seu, atingido-lhe somente os efeitos reflexos, que inclusive existiriam
sem sua intervencao , ter-se-ia que admitir ser essa a correta posicao
do INPI em acgbOes anulatérias, caso seguissemos a definicdo da
norma processual civil. Nao ha resquicios de duavidas de que a
autarquia possui qualidades para intervir em feitos dessa espécie
como assistente simples ou adesivo.

Entretanto, ndo foi essa a orientacdo introduzida pelo legislador na
regra especial (arts. 57 e 175 da Lei 9.279/96), ao determinar que,
nas acdes de nulidade, quando ndo for autor, o INPI intervira no
feito.

Com efeito, ao dispor sobre essa condicdo, retirou-se-lhe o carater
facultativo previsto no art. 50, in fine, do CPC, pelo que nao mais
podera ser admitido como assistente simples, remanescendo entdo, a
assisténcia litisconsorcial prevista no art. 54 do CPC. Nao se
confunda, contudo, intervencdo obrigatéria com o preconizado pelo
art. 47 do CPC - litisconsorcio passivo necessario por disposicdo de
lei, pois esse dudltimo importa necessariamente em citacdo , ato
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processual que nado encontra previsao na lei especial. Contudo,
discordamos da qualificagdo do INPI como assistente litisconsorcial,
por ndo nos parecer a mais correta conforme o direito processual,
pois nessa modalidade, ele estaria diretamente vinculado a relagao
juridica, discutindo direito que também lhe caberia, possibilitando,
inclusive, agir isoladamente na causa. Ocorre que, também por
expressa disposicdo normativa, nas acdes anulatdorias, ndo esta o
INPI autorizado a integrar o pdlo passivo isoladamente, pois o 8§ 1°
dos arts. 57 e 175 da Lei 9.279/96 estatuiram o0 prazo para resposta
do réu titular da patente ou do registro.

Aqui também ha certa contrariedade na norma, pois legitima o INPI a
propor acdo de nulidade — situacdo na qual se poderia admitir, entéo,
sua intervencdo como assistente litisconsorcial do autor — ndo o
fazendo, porém, em sua posicdo passiva, pois além de litigar
conjuntamente com o réu titular definiu apenas sobre sua
intervencgao.

Logo, somos incisivos ao afirmar, sem qualquer duvida, que o
legislador se equivocou ao pretender definir a posicdo processual
passiva do INPI nas ac¢des anulatérias, pois a exegese dos artigos da
lei especial contraria os conceitos trazidos no diploma processual
patrio, além de tornar confusa sua interpretacdo combinada. Na
verdade, ao instituir que o INPI intervira nas acfes dessa espécie,
deu-lhe aspectos de obrigatoriedade e, como tal, importou em
renuncia a faculdade prevista no art. 50 do CPC para a assisténcia.
Além disso, ndo tornando obrigatéria a citacdo do INPI, deixou-lhe de
atribuir, de igual forma, os requisitos exigidos para o litisconsorcio
passivo necessario do art. 47 do mesmo Codex.

E mais, também nao se apresenta como assistente litisconsorcial por
nao discutir direito que também I|he caberia, pelo que estaria
legitimado a agir isoladamente no polo passivo da causa.

Para formar nosso entendimento, optamos, entao, por posicdo menos
ortodoxa de interpretacdo da lei especial, concluindo que a
intervencdo do INPI prevista nos arts. 57 e 175 da Lei 9.279/96,
ainda que tornada obrigatéria , caracteriza-se como simples ou
adesiva , nos moldes do art. 50 do CPC. Com efeito, restaria presente
0 requisito ensejador de sua participacdo nas acOes anulatorias de
patentes e registros nessa modalidade, qual seja do legitimo
interesse juridico , por possuir funcdo Unica de zelar pela correta
execucao e aplicacao das leis que regulam a propriedade industrial, ai
evidenciado o interesse publico, que motivaria sua intervencédo para
assistir qualquer das partes cuja sentenca opte por ser favoravel.
Tocante a0 momento da participacdo, caberia ao autor ou ao réu
postular pelo chamamento da autarquia.
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Sem embargo dessas conclusdes, devemos relevar que, na pratica,
regra geral, tem o INPI agido de forma incoerente e ao seu bel-prazer
acerca da participacdo nas lides anulatorias de registros e/ou
patentes, ora postulando por sua inclusdo na lide na qualidade de
assistente - quando a acao é aforada perante a secdo judiciaria da
Justica Federal do Rio de Janeiro - ora adotando posi¢cao tipica de
parte — quando oferta Excecdo de Incompeténcia nas acOes aforadas
perante as secdes das Justicas Federais de outros estados que nao o
Rio de Janeiro - ato processual tipico de quem é parte.

Gize-se, inclusive, nessa dltima hipotese, em sendo julgada
procedente a excecao dilatéria e remetidos o feito a secdo judiciaria
onde tem sua sede, curiosamente, em contestacdo postula por sua
inclusdo na lide como assistente , inclusive para eximir-se dos Onus
sucumbenciais, contrariando frontalmente a norma de Ritos, pois
litigara em duas posi¢cdes processuais diversas.

Ora, sabemos das dificuldades administrativas do INPI, especialmente
de acompanhamento de ac¢des aforadas fora de seu domicilio, porém,
nao se pode relegar a orientacdo das normas especial e geral, ficando
ao livre arbitrio da autarquia para eleicdo do foro de seu interesse,
servindo-lhe sempre de beneplacito.

Se opbe Excecdo de Incompeténcia, seja julgada procedente ou nao,
assume para si posicdo processual de parte , e como tal, deve
responder pelos O6nus decorrentes. Se pretende sua inclusdo como
assistente , deve aceitar ser demandado em foro que ndo o de seu
domicilio, pois ndo dispde do processo para tal eleicdo, que cabe
Unica e exclusivamente ao autor da acao.

Logo, ha de ser vista com ressalvas a posicdo adotada pela autarquia
nas demandas anulatérias, em seu conteudo préatico, mas, de
qualquer sorte, consubstanciado nas razdes ja expostas, somos por
admitir sua intervencdo como assistente simples da parte que assim
desejar.
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