D
CAMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.° 4.283-A, DE 2008

(Do Sr. Carlos Bezerra)

Altera o0s arts. 57 e 175 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996,
incluindo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial no pélo passivo
da relacdo processual, quando o mesmo nao for autor, na forma dos
arts. 56 e 173 da mesma lei; tendo parecer da Comissdo de
Desenvolvimento Econbmico, Industria e Comércio, pela rejeicao
(relator: DEP. GUILHERME CAMPOQS).

DESPACHO:

AS COMISSOES DE:

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA E COMERCIO: E
CONSTITUICAO E JUSTICA E DE CIDADANIA (MERITO E ART. 54,
RICD)

APRECIACAO:
Proposicao sujeita a apreciacao conclusiva pelas Comissoes - Art. 24 |l

SUMARIO
| — Projeto inicial

Il — Na Comissao de Desenvolvimento Econdémico, Industria e Comeércio:
- parecer do relator
- parecer da Comissao
- voto em separado
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 57 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, passa
a vigorar acrescido do seguinte paragrafo:

ANt 57 i

8 3° O INPI podera abster-se de contestar o pedido, ou
podera atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure Gtil ao
interesse publico, a juizo do respectivo representante legal ou
dirigente. (NR)

Art. 2° O art. 175 da Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996,
passa a vigorar acrescido do seguinte paragrafo:

ANt 175,

8 3° O INPI podera abster-se de contestar o pedido, ou
podera atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure Gtil ao
interesse publico, a juizo do respectivo representante legal ou
dirigente. (NR)

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicacéo.

JUSTIFICACAO

A Lei de Propriedade Industrial determina, em seus arts. 56 e
173, sobre patentes e marcas, respectivamente, que a ac¢do de nulidade podera ser
proposta a qualquer tempo de vigéncia da patente ou do registro, pelo INPI ou por
gualquer pessoa com legitimo interesse.

Determina também, em artigos imediatamente subsequientes aos citados acima, que
a acdo de nulidade de patente ou de registro de marca sera ajuizada no foro da
Justica Federal, e que o INPI, quando néo for o autor, intervird no feito. A formula
estd assim, com esse carater marcadamente genérico para essa segunda hipétese.

Ora, quando determina que o INPI pode agir como autor em ac¢des de nulidade de
patente, a Lei fica bastente clara quanto a posicédo processual do Instituto. Porém,
diversamente, quando trata dos casos em que a acdo ndo € proposta pelo INPI,
deixa a este a obrigacdo de intervir, sem especificar em que consistiria essa
intervencao.

Por outro lado, tendo em vista que foi o préprio INPI que praticou o ato impugnado
de nulidade e manteve-se inerte, a alternativa correta € inclui-lo no polo passivo, em
face da necessidade do litisconsorcio decorrente da relacdo juridica de direito
material posta em juizo.
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Muitas vezes, ap0s o inicio de uma acao judicial por terceiros, o INPI argumenta que
realizou o reexame da matéria e verificou que o autor teria razéo, e solicita ao juiz
uma alteracdo no quadro processual, para que passe a atuar como assistente do
autor.

De outra parte, h4 legislacbes que admitem explicitametne essa transposicao, tal
como a Lei n® 4.717, de 1965, que regula a acao popular. O 8§ 3° do art. 6° dessa lei
€ expresso no sentido de que a “pessoa juridica de direito publico ou de direito
privado, cujo ato seja objeto de impugnacdo, poderd abster-se de contestar o
pedido, ou podera atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure Gtil ao interresse
publico, a juizo do respectivo representante legal ou dirigente”.

E justamente esse mecanismo que procuramos importar da lei citada acima, por
considerarmos que se aplica com adequacdo aos casos de nulidade de patentes e
de marcas, e, assim, preencher a lacuna referida acima, verificda nas hipéteses de
nulidade argiidas por terceiros.

Acreditando que a proposi¢do aperfeicoara nosso sistema juridico de protecao a
propriedade intelectual, estamos confiantes que a mesma contara com o diligente e
valioso apoio dos ilustres membros do Congresso Nacional.

Sala das Sessodes, em 11 de novembro de 2008.

Deputado CARLOS BEZERRA

LEGISI:A(;AO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI N°9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigacdes relativos a
propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO |
DAS PATENTES

CAPITULO VI
DA NULIDADE DA PATENTE
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Secéao Il
Da Acéo de Nulidade

Art. 56. A acdo de nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da vigéncia da
patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo interesse.

8§ 1° A nulidade da patente poderé ser argiiida, a qualquer tempo, como matéria de
defesa.

§ 2° O juiz podera, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensdo dos
efeitos da patente, atendidos o0s requisitos processuais proprios.

Art. 57. A acdo de nulidade de patente seré ajuizada no foro da Justica Federal e 0
INPI, quando ndo for autor, intervira no feito.

8§ 1° O prazo para resposta do réu titular da patente sera de 60 (sessenta) dias.

§ 2° Transitada em julgado a decisdo da acdo de nulidade, o INPI publicara
anotacéo, para ciéncia de terceiros.

TITULO I
DAS MARCAS

CAPITULO XI
DA NULIDADE DO REGISTRO

Secéo Il
Da Acéo de Nulidade

Art. 173. A acdo de nulidade poderéa ser proposta pelo INPI ou por qualquer
pessoa com legitimo interesse.

Paragrafo Gnico. O juiz podera, nos autos da acdo de nulidade, determinar
liminarmente a suspensdo dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos
processuais proprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a acdo para declarar a nulidade do registro,
contados da data da sua concessao.

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

8§ 1° O prazo para resposta do réu titular do registro serd de 60 (sessenta) dias.

§ 2° Transitada em julgado a decisdo da acdo de nulidade, o INPI publicara
anotacdo, para ciéncia de terceiros.

TITULO IV
DAS INDICACOES GEOGRAFICAS
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Art. 176. Constitui indicacdo geografica a indicacdo de procedéncia ou a
denominacdo de origem.

LEI N°4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965
Regula a Agédo Popular.

Dos Sujeitos Passivos da Acéo e dos Assistentes

Art. 6° A acdo sera proposta contra as pessoas publicas ou privadas e as entidades
referidas no art. 1°, contra as autoridades, funcionarios ou administradores que houverem
autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissao, tiverem
dado oportunidade a lesdo, e contra os beneficiarios diretos do mesmo.

8 1° Se n&o houver beneficiario direto do ato lesivo, ou se for ele indeterminado
ou desconhecido, a acdo serd proposta somente contra as outras pessoas indicadas neste
artigo.

8 2° No caso de que trata o inciso 11, b, do art. 4° quando o valor real do bem for
inferior ao da avaliacdo, citar-se-40 como réus, além das pessoas publicas ou privadas e
entidades referidas no art. 1°, apenas 0s responsaveis pela avaliacdo inexata e 0s
beneficiarios da mesma.

8§ 3° A pessoa juridica de direito publico ou de direito privado, cujo ato seja
objeto de impugnacdo, podera abster-se de contestar o pedido, ou podera atuar ao lado do
autor, desde que isso se afigure Gtil ao interesse publico, a juizo do respectivo representante
legal ou dirigente.

§ 4° O Ministério Publico acompanhara a acao, cabendo-lhe apressar a producédo
da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe
vedado, em qualquer hip6tese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores.

§ 5° E facultado a qualquer cidaddo habilitar-se como litisconsorte ou assistente
do autor da acéo popular.

Do Processo

Art. 7° A acdo obedecera o procedimento ordinario, previsto no Cddigo de
Processo Civil, observadas as seguintes normas modificativas:

I - Ao despachar a inicial o juiz ordenara:

a) além da citacdo dos réus, a intimacao do representante do Ministério Publico;

b) a requisicdo as entidades indicadas na peticdo inicial, dos documentos que
tiverem sido referidos pelo autor (art. 1°, § 6°), bem como a de outros que se Ihe afigurem
necessarios ao esclarecimento dos fatos, fixando o prazo de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias
para o atendimento.

8 1° O representante do Ministério Publico providenciara para que as requisigoes,
a que se refere o inciso anterior, sejam atendidas dentro dos prazos fixados pelo juiz.
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§ 2° Se os documentos e informagdes ndo puderem ser oferecidos nos prazos
assinalados, o juiz poderd autorizar prorroga¢cdo dos mesmos, por prazo razoavel.

Il - Quando o autor o preferir, a citacdo dos beneficiarios far-se-a por edital com o
prazo de 30 (trinta) dias, afixado na sede do juizo e publicado trés vezes no jornal oficial do
Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou Territério em que seja ajuizada a acdo. A
publicacdo sera gratuita e deverd iniciar-se no maximo 3 (trés) dias apds a entrega, na
reparticdo competente, sob protocolo, de uma via autenticada do mandado.

Il - Qualquer pessoa, beneficiada ou responsavel pelo ato impugnado, cuja
existéncia ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferida a
sentenca final de primeira instancia, deverd ser citada para a integragdo do contraditério,
sendo-lhe restituido o prazo para contestacéo e producédo de provas.

Salvo quanto a beneficiario, se a citacdo se houver feito na forma do inciso
anterior.

IV - O prazo de contestacdo é de 20 (vinte) dias, prorrogaveis por mais 20 (vinte),
a requerimento do interessado, se particularmente dificil a producéo de prova documental, e
sera comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartorio do mandado cumprido,
ou, quando for o caso, do decurso do prazo assinado em edital.

V - Caso ndo requerida, até o despacho saneador, a producdo de prova
testemunhal ou pericial, o juiz ordenara vista as partes por 10 (dez) dias, para alegacdes,
sendo-lhe os autos conclusos, para sentenca, 48 (quarenta e oito) horas apos a expiracao
desse prazo; havendo requerimento de prova, 0 processo tomara o rito ordinario.

VI - A sentenga, quando ndo prolatada em audiéncia de instrucdo e julgamento,
devera ser proferida dentro de 15 (quinze) dias do recebimento dos autos pelo juiz.

Paragrafo Unico. O proferimento da sentenca além do prazo estabelecido privard o
juiz da inclusdo em lista de merecimento para promocdo, durante 2 (dois) anos, e acarretara
a perda, para efeito de promogédo por antigiiidade, de tantos dias quantos forem os do
retardamento, salvo motivo justo, declinado nos autos e comprovado, perante o 6rgdo
disciplinar competente.

COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA E COMERCIO
| - RELATORIO

O Projeto de Lei apresentado, de autoria do ilustre Deputado Carlos Bezerra, altera 0s
artigos 57 e 175 da Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996, de forma a incluir o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial - INPI no pélo passivo das a¢Ges de nulidade de concessdo
de patentes, de registros de marca e de registros de desenho industrial, interpostas por
terceiros interessados.

Como justificativa para a apresentacdo do Projeto de Lei, o digno autor sustenta a
necessidade de definicdo legal da posicdo processual do INPI nas agdes de nulidade de
direitos de propriedade industrial que ndo forem propostas, de oficio, pelo INPI, inclusive nas
acOes em que aquela Autarquia concorde com a procedéncia do pedido inicialmente deduzido
em Juizo pelo autor.
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O comentado Projeto de Lei se encontra estruturado a partir de trés premissas basicas e
cumulativas, a saber:

I) “O INPI podera abster-se de contestar o pedido, ou podera atuar ao lado do autor”,
1) “desde que isso se afigure Util ao interesse publico”,
I1T) “a juizo do respectivo representante legal ou dirigente”.

Ao preconizar que “0 INPI podera abster-se de contestar o pedido”, “ou atuar ao lado
do autor”, o Projeto de Lei em comento admite duas situagdes in abstrato.

A primeira, o INPI se posiciona ao lado do autor nas acdes de nulidade de direitos de
propriedade industrial, o que, de fato, observo néo representar qualquer inovacgéo legal, pois
essa ja é a pratica observada ha décadas pela Autarquia, quando, nas a¢des de nulidade desses
direitos admite, em Juizo, que a razéo e o direito se encontram ao lado do autor.

J& na segunda situacdo apurada, o INPI, apenas, se mantém inerte, pura e
simplesmente, permitindo que transcorra in albis o prazo para a apresentacdo de manifestacdo
a acdo judicial, ainda que seja a hipotese da razdo e do direito ndo estarem ao lado do autor,
mas, sim, totalmente aderidos ao réu, o que, com a devida vénia, ndo se afigura compativel
com o sentido de justica e com o principio da legalidade dos atos administrativos.

Nesse ponto, ndo me parece haver concreta motivacao, de fato ou de direito, que possa
justificar a pura e simples abstencdo do INPI de apresentar manifestacdo a acdo judicial
interposta em face de seu proprio ato, praticado no exercicio da sua estrita competéncia legal.

Permitindo-me divergir do nobre Deputado, autor do Projeto de Lei sob apreciacao,
parece-me recomendavel, oportuno e conveniente que o INPI se pronuncie expressamente em
Juizo, seja para demonstrar que a razdo e o direito se encontram, de fato, ao lado do autor e,
portanto, o direito de propriedade industrial outorgado pela Autarquia ndo merece, realmente,
prevalecer, seja para evidenciar exatamente o contrario, isto €, que a razdo e o direito se
acercam, induvidosamente, ao lado do réu.

Essa, alids, tem sido a pratica da Autarquia ao longo do tempo, que se tem
demonstrado plenamente harmdnica e compativel com o sentido da justica e o primado da
legalidade da atividade administrativa.

Em um segundo plano, o Projeto de Lei estabelece que “0 INPI podera abster-se de
contestar o pedido, ou podera atuar ao lado do autor, DESDE QUE ISSO SE AFIGURE
UTIL AO INTERESSE PUBLICO”.

Deveras, cuida-se, aqui, de pressuposto especial que vincula e condiciona,
inequivocamente, a anuéncia do INPI ao pedido de terceiro deduzido em Juizo a existéncia de
um interesse publico especifico, o0 que, evidentemente, se afigura dispensavel, pois a correta
aplicacdo da Lei, por si so, ja configura quest@o de interesse publico, mesmo na hipotese de se
estar frente a controvérsia judicial que tenha por alvo a nulidade da concessdo de direito sobre
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marca, de natureza eminentemente privada, por ndo ser admissivel que um registro de marca
concedido em desacordo com as prescri¢des da Lei da Propriedade Industrial possa, merega e
deva prosperar.

Por fim, propde o Projeto de Lei em aprego que “0 INPI podera abster-se de contestar
0 pedido, ou ,poderé atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure util ao interesse
publico, A JUIZO DO RESPECTIVO REPRESENTANTE LEGAL OU DIRIGENTE ™.

A par das imaginaveis formalidades e solenidades imputaveis ao representante legal do
INPI, no caso, ao seu Presidente, para sua manifestacdo, formal e motivada, para o ingresso,
ou nao, da Autarquia na acdo judicial, tal pratica também néo se afigura necessaria e mesmo
desejavel, podendo, inclusive, implicar prejuizo a eficiéncia e a eficAcia das aches
administrativas da Autarquia.

O que ocorre, no cotidiano da representacdo judicial do INPI pela sua Procuradoria, é
que, citado o Instituto dos termos da agéo, e depois de formado o competente processo
administrativo correspondente aos autos forenses, € o processo encaminhado a Diretoria
interessada (in casu, as Diretorias de Patentes, de Marcas ou de Contratos Transferéncia de
Tecnologia e Outros Registros), com vistas a se colher os subsidios necessarios a instrucao da
resposta a ser oferecida pelo INPI em Juizo.

E no ambito das Diretorias das areas finalisticas do INPI que se produz a
manifestacdo, de carater técnico-juridico, concluindo, ao fim, pela sustentacdo, em Juizo, do
ato praticado no ambito administrativo, ou, ao contrario, da propriedade da desconstituicéo
desse ato administrativo.

Essa é a manifestacdo que € encaminhada a Procuradoria Federal na Autarquia, com
vistas a elaboracdo da pertinente peca processual, seja a contestacdo da acdo, seja a
manifestacdo da concordancia do INPI com o pedido do autor, que provem, naturalmente,
daquelas Diretorias finalisticas, subscrita pela autoridade administrativa competente para se
pronunciar sobre 0 mérito da questdo e cujo opinamento se exige para chancelar a posic¢do do
INPI que seré levada a apreciacdo do Poder Judiciario.

Exigir-se, ainda, a chancela do Presidente da Autarquia a cada vez que o INPI entenda
pela procedéncia da acdo parece-me providéncia que se afigura prescindivel e, mesmo,
exagerada, tendo em conta a ja existente manifestacdo exarada pelas Diretorias finalisticas do
INPI, onde se produz o competente parecer de carater técnico-juridico, que ird balizar a
posicdo a ser sustentada pela Autarquia em Juizo.

De fato, 0 que se tem, na pratica, a0 menos ja ha muitas décadas, é a praxe do INPI de,
em acOes de nulidade de concessdo de patente ou de registro de marca ou de desenho
industrial, ao reconhecer que a concessdo da patente, do registro da marca ou do desenho
industrial foi, por qualquer razdo - muitas das vezes, por sinal, por fatores absolutamente
inimputaveis a Autarquia -, concedido em desacordo com as normas que regulam o direito de
propriedade industrial, enfeixadas, fundamentalmente, na LPI de 1996, posicionar-se, em
sobreditas acOes, ao lado do autor da acédo judicial, pugnando, também, pela procedéncia do
pedido deduzido em sede judicial.
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Prética, por sinal, expressamente objeto de louvor na esfera do Poder Judiciario,
manifestada inUmeras vezes tanto em primeira quanto em superiores instancias de deciséo.

Por dltimo, mas ndo menos importante, observo, nesta oportunidade, que, no género
de acéo judicial de que se trata in specie, acdes de nulidade de concessdo patente, de registro
de marca ou de registro de desenho industrial, ndo ha, como se evidencia, no que concerne ao
INPI, quaisquer implicacGes de natureza patrimonial, pois o que se postula em Juizo é a
desconstituicdo de um direito concedido ao particular, este, sim, detentor do patriménio
consubstanciado no direito de propriedade industrial sobre a patente, a marca ou o desenho
industrial, sobre o qual reside a controvérsia sob apreciacdo do Poder Judiciério.

O INPI, como prescrevem os arts. 57 e 175 da LPIl, a quem originaria e
reservadamente compete, por lei, 0 exame e a concessdo, ou denegacdo, de direitos de
propriedade industrial, intervém, obrigatoriamente, nas agdes judiciais que envolvem seus
atos, com a liberdade, de longa data admitida, e, repita-se, merecedora de encémios do
préprio Poder Judiciario, posicionando-se tanto ao lado do réu, detentor do direito
questionado, quanto, se reconhecida pelo INPI a injuridicidade da outorga do direito, ao lado
do autor da agdo, por isso que o que se impde a Autarquia é o zelo pela efetiva legalidade dos
atos por ela praticados, sem a necessidade de se persistir - até, quando menos nao seja, pela
inexisténcia de reflexos de natureza patrimonial para o INPI - na defesa intransigente de ato
praticado com inobservancia dos comandos legais.

Em face do exposto, parece-me desnecessaria e mesmo ndo recomendavel a alteracao
legislativa proposta, razdo pela qual, com o respeito merecido, opino pela rejeicdo do Projeto
de Lei epigrafado, a fim de que seja mantido o texto legal vigente.

Sala da Comissédo, em 27 de agosto de 2009.

Deputado GUILHERME CAMPOQOS
Relator

Il - PARECER DA COMISSAO

A Comisséo de Desenvolvimento Econdmico, Industria e Comércio,
em reunido ordinaria realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei n°® 4.283/2008, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Guilherme Campos. O Deputado Miguel
Corréa apresentou voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Edmilson Valentim - Presidente, Dr. Ubiali e Fernando de Fabinho -
Vice-Presidentes, Albano Franco, Edson Ezequiel, Jairo Carneiro, José Guimaraes,
Jurandil Juarez, Leandro Sampaio, Nelson Goetten, Osério Adriano, Renato Molling,
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Vanessa Grazziotin, Antbnio Andrade, Carlos Eduardo Cadoca, Fernando Coelho
Filho, Guilherme Campos e Silas Brasileiro.

Sala da Comissao, em 28 de outubro de 2009.

Deputado EDMILSON VALENTIM
Presidente

VOTO EM SEPARADO
(Do Sr. Miguel Corréa)

| — RELATORIO

O Projeto de Lei em destaque pretende preencher a suposta
lacuna existente nos casos nos quais o INPI entende cabivel o pedido de
nulidade e, por isso, resolve modificar sua posicao processual, migrando
do polo passivo para o polo ativo da demanda.

O projeto autoriza o INPI a abster-se de contestar o pedido
de declaracao de nulidade ou atuar ao lado do autor, desde que isso se
afigure util ao interesse publico, a juizo do respectivo representante
legal ou dirigente.

Nesta Comissao, a proposicao foi relatada pelo nobre Deputado
Guilherme Campos, que exarou voto favoravel. O projeto sera ainda
examinado pela Comissao de Constituicao e Justica e de Cidadania, nos
termos do art. 54 do RICD.

Il -VOTO
Entendemos as preocupacdes que levaram o nobre deputado

Carlos Bezerra a tomar tal iniciativa legislativa e respeitamos a
argumentacao do nobre relator, deputado Guilherme Campos.
Acreditamos, no entanto, que a alteragcdao proposta pelo PL é
desnecessaria, uma vez que a redacao atual do dispositivo, aliada ao
refinamento elaborado pela jurisprudéncia para este tipo de intervencao,

ja sdo suficientes para a intervencao do INPI, uma vez que o proéprio
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artigo 56 ja prevé a possibilidade do INPI atuar como autor em acdes de

nulidade, a saber:

“Art. 56. A acdo de nulidade podera ser proposta a qualquer tempo da
vigéncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legitimo
interesse.
§ 1 ° A nulidade da patente podera ser arglida, a qualquer tempo, como matéria
de defesa.
§2° O juiz poderd, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensao dos

efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais proprios. [grifo nosso].”

Como ja foi amplamente aceito pela jurisprudéncia, o INPI, ao
intervir em um processo de nulidade de uma marca ou patente, o faz
simplesmente com o interesse na manutengao da legalidade,
defendendo a patente (ou marca) concedida de modo idéneo ou
apontando os vicios da patente (ou marca) concedida de modo ilicito,
ratificando o pedido de nulidade. Nesta assungao de posicionamento,
sob a exclusiva perspectiva da defesa da legalidade, o INPI tem
toda a liberdade para atuar em auxilio ao pdlo ativo ou ao pdlo
passivo da acao.

Desta forma, nao vislumbramos a necessidade, apontada na
Justificacao da Proposta, de esclarecer a natureza da atuacao do INPI
nestas acdes, uma vez que a Lei n°. 9.279, de 1996, aliada a
construcao jurisprudencial erigida sobre os artigos 57 e 175, ja
permitem ao INPI ampla margem de atuacao em prol da legalidade e
do interesse publico em sua intervencao em agdes de nulidade de
marcas e patentes.

A redacao da Proposta foi inspirada no artigo 6°, § 3°, da Lei

n°. 4.717, de 1965, que regula a agao popular.
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A acdo popular visa a anulacao de atos lesivos "ao patrimdnio
publico ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimoOnio histdrico e
cultural". A lei que a regulamenta prevé, em seu art. 6°, que a
Administracao Publica podera abster-se de contestar o pedido ou
atuar ao lado do autor, a juizo do respectivo representante legal ou

dirigente, nos seguintes termos:

“Art. 6° A acao sera proposta contra as pessoas publicas ou privadas e as
entidades referidas no art. 1°, contra as autoridades, funcionarios ou
administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o
ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade a lesdo, e
contra os beneficiarios diretos do mesmo.

§ 1° Se nao houver beneficio direto do ato lesivo, ou se for ele indeterminado
ou desconhecido, a acao sera proposta somente contra as outras pessoas
indicadas neste artigo.

§ 2° No caso de que trata o inciso II, item "b", do art. 4°, quando o valor real
do bem for inferior ao da avaliacdo, citar-se-ao como réus, além das pessoas
publicas ou privadas e entidades referidas no art. 1°, apenas os responsaveis
pela avaliagdo inexata e os beneficidrios da mesma.

§ 3° A pessoa juridica de direito publico ou de direito privado, cujo ato
seja objeto de impugnacao, podera abster-se de contestar o pedido,
ou podera atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure qtil ao
interesse publico, a juizo do respectivo representante legal ou
dirigente.

§ 4° O Ministério publico acompanhara a acao, cabendo-lhe apressar a producao
da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela
incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipdtese, assumir a defesa do ato

impugnado ou dos seus autores.
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§ 5° E facultado a qualquer cidadao habilitar-se como litisconsorte ou assistente

do autor da acao popular.”

Tal mecanismo pode ser utilizado em casos nos quais o ente
da Administracdao, que a principio integra o pélo passivo do processo,
reconhece a natureza lesiva do ato e, por isto, posiciona-se de modo
favoravel ao pedido, migrando para o pélo ativo da acao ou
abstendo-se de contesta-la, deixando o Onus da defesa para os
demais réus.

No entanto, tal mecanismo nao se coaduna com as
peculiaridades da propriedade industrial, haja vista a alta
complexidade técnica das matérias envolvidas e os relevantes
interesses publicos afetados pelas decisdes relativas as marcas e
patentes.

Vale lembrar, a titulo de exemplo, das dificuldades do SUS em
manter seus programas de distribuicao gratuita de medicamentos.
Muitas vezes, o fornecimento de um remédio protegido por patente
fica comprometido pelas dificuldades de negociacdao entre a
Administracdao Publica e o fornecedor do produto, que possui a
exclusividade da exploragao comercial do mesmo. Quando uma
patente desta importancia é concedida de modo irregular, o interesse
publico em sua anulacdo torna imprescindivel a participagao efetiva
do INPI, ratificando e complementando as razdes oferecidas pelo
autor para a alegacao de nulidade.

Sob esta perspectiva, a possibilidade de o INPI abster-se de
contestar o pedido seria danosa ao interesse publico, uma vez que a
opiniao do Instituto ndo pode ser omitida nestes casos nos quais a
questao da nulidade da marca ou patente influencia diretamente a

consecucgdo de politicas publicas de alta relevancia.

Coordenacédo de Comissdes Permanentes - DECOM - P_1850
CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO

PL-4283-A/2008



14

Conclui-se, portanto, que a possibilidade do Instituto abster-se de
contestar o pedido ndo estd adequada ao interesse publico visado nas
acoes de nulidade de patentes, uma vez, que a complexidade técnica da
matéria e o interesse publico envolvido exigem um posicionamento
ostensivo INPI nos casos nos quais o mesmo intervenha.

Em vista do exposto, votamos pela rejeicao do Projeto de Lei n©.
4.283, de 2008.

Sala da Comissao, em 07 de julho de 20009.

Deputado Miguel Corréa

FIM DO DOCUMENTO
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