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NOT A/INPI/PROC/DICONS/N° 045/03

Ref.: Processo/INPI/n° 52400.000439/03

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria,

. Em, 07.03.2003.

•...'!' t

Trata~se de consulta submetidà pela Chefia de Gabinete da Presidência
do INPI, rélacionada àós' terinos ./do oficio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Desenvo,lvimento Econômico Sustentável - SEPLANDS, que,
.resumidamente, assinou as seguintes indagações, a saber:

"Como .proc~âer rio ca:S9 .de unia empresa lÍlultinacional registrar a
marca ide/\i1i1iibmc;rcori1umde um fruto produzido e utilizado pela .
população? ;

,~ "' ,.(:

,_ Como' pró~eder'riobasêt aesta mesma empresa também patentear a .
'.- :' Fábfidição de'alguns súbprúdutosd~sÚ~fruto 7"; ;'"

'.' .."., " ·r .. "; ..,".' :.'.< .,,"', .' 0··~~:<~.''" : :·.....QúàJ :àpâÍ'ãtolegalqÜc;(Õ~G()veinopoderá~tilizar pará' iritervi{neste' ."
"T" .'i,.(· ,'.' ;proéessó', :e"quais proceairri~ntos'e/oÜ medid~sdeverão séf'wma<:tos . ,,'

, , ! parà discutir' ã legisláção' que' garanta o direito de propriedade à
poplllaçãolócal?; '. '.'

_ Há existência de prazos legais para intervenções jurídicas contra o
registro 'de marcasé'páttmíes"?':; .

. • • I~.

, Téndo ém' vista; que o ·referido expediente também foi 'submetido às
Diretorias de Marcas'·é dê Pate'Iités,'entendemos que terillugar, de mómentó,
no intuito de evitar-se superposições de entendimentos, manifestação desta
Consultoria apenas respeitante àquela última indagação, porquanto seus
termos cuidam de questão predominantemente jurídica.
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Assim, quer-se saber, pois, qual o prazo para se promover medidas
voltadas ao combate de um registro de marca de um nome de fruto produzido
e utilizado em uma certa região.

Pois bem, no que tange à referida questão, entendemos que, na espécie,
a Lei 9279/96, através dos artigos 50, 56, 168 , 173 e contemplados pelo
Título V, capítulo I (artigos 183 a 185), capítulo V (artigos 192 a 194) e
capítulo VI (artigo 195) fez prever as formas de reações.

Assim, temos que, na hipótese, em sede administrativa, a' concessão do
registro poderá ser revista dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados,' da data da expedição do certificado de registro, mediante
requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse ou ainda instaurado

',' d,e oficio, nos tení10s d~·a.rtigd. ~69 da LPI.· , ' "\o,':;,
". l' . '\ , '.t .,~ (: •. 't•.

No queO""respeita à 'patente esta' poderá; ser questionada
:'administrativamente dentro do prazo. máximo de 6 (seis) meses, contados da

,0 'o süác'oncessãd/: dêIófícHfouCffiêdiã:i1terequerirÍ1ento dê qUalquer pé~soa corri
:,"i .. 1egítlmO;intdresse\:édnfÓrtrie preceitua0 àrt. 51 da·LPI..· ,I,. ': ,:,;,0','

.e,:;,', ,,), Nóqué{bhiié~ffiê'as~ações 'jtidiCl~isessas pôderãd: sêi ip-ténta.das,coritrà< '"
•• 1, qualquer ato óu"ameaça de!'âtocausâdor;de lesão dedireito;seja"de parte-da· ".""

';, 'autótidadepúbliea,n& -casO'b 'InsÜtuto Nacional. da .Pr.opriedade. Iridustrial,
. ' 'sejáde partedeterc'eiro~ na forma dos artigos 56 e 173 daLPI.' .

.Assim, ·a ação ·de nulidade de patente que é regida. pelo 'art. 50 da L~i
~daPropriedade"' Industrial,. pode' ser' proposta em qualquer tempo de suá

-,. vig~ncia,' confoÍ1ne preceitua o art. 56. São partes legítimas ativas o próprio
'INPI e qúalquer pessoacotn legítimo interesse. ' ,

Já a ação de nulidade de registro está disciplinada pelo art. 165 da LPI,
o que significa dizer que, pode ser proposta no prazo de 5 (cinco ) anos
contado da sua concessão, sendo parte ativa o próprio INPI ou pessoa com
legítimo interesse (art. 173).
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o reqUISIto básico para que se possa arguir a impertinência da
concessão de uma marca e/ou de uma patente é a legitimidade "ad causam"
consagrado no artigo 3° do Código de Processo Civil, ou seja o autor da ação
deverá ser o titular do objeto ofendido.

Para prevenir e reprimir os atos atentatórios a um direito de propriedade
industrial existem diversas ações cíveis cabíveis.

Dentro do processo cautelar do Código de Processo Civil encontram-se
os protestos~ notificações e interpelações judiciais, que têm por objetivo,
apenas, "prevenir responsabilidades, prover a conservação e ressalva de
direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal", consoante dispõe o
artigo 867.

•. ,-"." ~- "4: ~
j; .

;.. 'Asrriedidas. cautelares' inominadas ou inespecíficas pr~yistas. nos
, .artigos 798 e seguintes do"C6digó de Processo Civil são mais e,ficazes, eis que
': poderil prôvo"car a de buscai~ apre'énsão (que é facultativa e não.obrigatória) a

aeprôduçã()o.ànt~cipada'de ,prova; Outra medida cautelarjmport~nte ,é a de
'slÍspéhsão 'do'áto"arlfriÜi.isttãfivo:dé1concessãotie .patente,e/óil:9.e,Tegistrp, que:
~pÓdé:;sef'iéqU:edda>emjdariítet;;"pteparátório ou Jnciq.ental, 'istb é,'a.~tes()uno
cursôuao 'lJrocédimento' ,prlnCipal. Seus requi'sitos são a plausibilidade do

.. ',.: .' __ ."" -'l '. ~ , •. ,_' _.: '_." , 1 __ ".ditéifolitec1amado~'( fiihllis'boh'i' jui"is) e' o: perigode)esãp 'gt~y~;;~;:de.dificil
,reparâçâô'CpéficühÚli"irl'"ínôra}:' Quando acautelar for requeridà" em caráter
preparat6rió;a açãoptincipàl'tem que ser proposta no prazo çle.30 (trinta) dias
contâdô'dàêfétívaç'ãô da medida, ou seja, da realização da diligência.

.', ...• " As medidàs criminais' à disposição do titular d.~ um,. direito de
propriedade industrial'violadc>e'stão dispostas nos artigos 183JL195 da,Lei da
Propriedade Industrial.

Após;conheeimento .pela autoridade consulente das manifestações
técnicas das Diretorias sugerimos que havendo remanescido ques!~o intocada
sobre aspecto jurídico que aqui retome para pronunciamento pontual.

À Consider.ação Superior.

i
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Praça Mauá, 7, 13° andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20,081-240

Te!.: (21) 22063207 - Fax.: (21) 22063206

Ref.: Processo 52400.00043912003

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/n° 045/2003.

À consideração do senhor procurador-geral.

.J Mauro~r' Mair
'",' ,Procurador ederal
".'., .Chefe qa .8i,\i.i?ãode Consu Itoria

Em 07/03/2003
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS

NOTA TÉCNICA

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2003.

Senhor Presidente,

.f)

o presente documento visa fornecer uma resposta ao ofício OF/SEPLAN/N°
57/2003, que lhe foi enviado pelo Secretário de Estado de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado do Acre, apresentando
alguns questionamentos acerca da registrabilidade de nomes comuns que fazem
parte da cultura da Amazônia.

De acordo com fi legislação nacionai vigente que regula a matéria (Lei n° 9.279/96
_ LPI), vocábulos que designem frutos, não são passíveis de registro como marca
a título exclusivo,quando solicitados para assinalar produtos ou serviços que lhes
tenham relação.

No .Brásil, ósprazos. legais' onde terceiros interessados podem, intervir nos
proCéssosenvolvendo marcas, são os seguintes:

, a) 60 (sessenta)' dias' ápósa .Comunicação do pedi<;io (código de despacho 003),
através de Oposição -2.art..158 da LPI.

';"'b) '180 (Cento"e oitenta) (jias"cóntados da expedição do certificado de registr'o,
.:;: ['através dê' ProCe'sso ~dministrativo de Nulidade..;;. art. 169 da LPI. .,' ",' .'

" ' .. ; .;;,:.,, ér5~{Cinci)')a'flÓs contados 'da' dat'a'da'concessão do registro" no foro da Justiça
Federal- art. 174 da LPI.,. "

.'e" r 'Quanto ã possibilidadeàii não ;(jeirwocârmos a nUlidade~ereg;~tr~s ~uando .
,. efetuados no exterior, a questão deve ser objeto de averiguação -junto â cada um

) '. dos organismos' por onde esses processos tramitam, desde que· observados
eventuais prazos de presCriÇão.

No que diz às demais indagações, entendo, s.m.j., que os aS,suntos fogem à
esfera de competência dapire,toria de Marcas.

'. /
V{/J;1 .

MARIA ELlZABETH BROXADO
Diretora de Marcas
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES '-

Rio de Janeiro, 10 de março de 2003.

NOTA TÉCNICA 004/2003

:.e,i ",~:~~I~~~-',.1 '" !_

.,. '-';iRef:.OF/SEPLANI N° 05712003
, Assunto: Solicitação de esclarecimentos'

Sr. Presidente,

,f,

•.. ;:' .... ' :;',

Ir

. ";~ ~,~: ',>, .,'

Conforme sua solicitação estou !nformando sobre -as questões. relacionadas a
patentes, formuladas pela Secretaria de 'Estado de -p;i,anéjani~ntci.e' 'ge~~r')_yôlyímento
Econômico-Sustentável (SEPLANDS), a saber: .i ,,' -; , . , I

1. Como proceder no caso de uma empresa multi nacional patentear a fabricação
de alguns subprodutos do cupuaçu? -'-

o Art. 10 da Lei 9279/96 em vigor (doravante LPI) estab~lece em seu inciso IXqu~
" o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive 0- genoma ou gemoplasma de
qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais" não é considerado
invenção.
Isso significa que o cupuaçu ou Theobroma grandiflorum, .uma árvore da mesma

família do cacau, não pode ser patenteada, assim como parte da dità árvore.. "
Entretanto um método de extração de óleo e gordura da semente do fruto, um

processo de produção do cupulate, um processo de destilação da polpa do cupuaçu ou
utensílios para descascar sementes do fruto, por exemplo, podem se patenteados desde
que apresenterTIos requisitos de patenteabilidade exigidos nos Arts. 8° ou 9° da LPI.

A Embrapa solicitou patente no INPI de "Processo de Obtenção de Cupulate em Pó e
em Tabletes Meio Amargo com Leite Branco a partir de Sementes de Cupuaçu" depositado
em 1997 sob os procedimentos da LPI.lsso significa que este pedido é estado da técnica
para o pedido de patente que a Asahi Foods depositou no Japão e na União Européia entre
os meses de outubro de 2201 e julho de 2002, relacionado a um método de extração de
óleo e gordura da semente e processo de produção do cupulate.

Em outras palavras, sendo o pedido da Embrapa depositado antes do da Asahi
Foods, o primeiro é anterior ao segundo e pode vir a impedir a concessão da patente
posteriormente depositada, se ficar comprovado que o pedido de patente da Asahi não é
nOVO e gl,l~tªpen~? mc>c1lfic.?l~~pect9s_pouco rel~vantes, sem apresentar a inventividade .
necessária .. -. __o .- - - -



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DIRETORIA DE PATENTES

"~ i '.~:>1.. Qual O a'paratoJegal que o Goverho.poderaq .•til'izar\pa'râ intervir nesttl'"v h'r'"
,;',ç;,. 'i ' processo; e quais procedimentos::elou,rnédidãs:;"deverão ser' tomados ',)D''''',~ 'co,'",

, ,,", .' : para .~~!~cutira legislação que ,garante';oJdi~êitoI)âeprOpriedadé à> .' ~",.:~
: • ,'I,';; "população local?, ' 'i;::!;";:':'1 " í? "... -

,'Existe a medida provisÓria nO2,186-16 sobré' Ó'acesso ·'ao· patrimônio genético ~eo'
conhecimento. tradicional associado, assim' cOnio: um ;'CoÁseIHo ··de, Gestão ·do PatrimôniO):'~" ···;;'t'!..l". ;',)

, Genético.(Cgen) criado pela dita medida provisória;· ·"::i".'J::t,iJ,;,";<.'!<'ilr.:;,;::" >,- ... ,.:' ,,\;: ••. ~; ,;.-'}';,",; "

> ' ',/ ;.,.para·,'.que·a ;população, local, possa protegersêLis";àtivôs;'iritàÂgíVéis)'é~,nêces's'árib;"'êm'
.: j; primeiro lugar, a existência de um regime,jurídicO que fO'fln'àlize.e~'s·átitulárida'de:· Na. falta' e .,.," '.' ". ",f, '

';.i.;i'!~.'.'.'.' : •.·•....,.'Jum.a.,legiSla,ç~.o,:\q.,.ue.'.re..stri~ja o ac~s~oa ...o~ ,rec:9.ts.õ5~;ge,.:'n."~.!.i.~~s.,.,.lif'~~.:~...i:,a.·'t~~:~á'al~~~.~·:~.~~~s,,::á~t~"~;;.~;,I?~:'1:;t;;i:,!I,',;;?::f\'.~::::(1,,'
,"''''',Y"i::,do )·advent0 :da>iC,olwenc;a'O.da. Blodl,ver$ldadet Blologlca:'~os;;$r~·€tJrsqs:jgenetlcos; e'rami,tJãos"', 'J""),,,).;;- ";f,J<i;;",, h,"

,. 'c "', .... ,_., oi- 0'0 . \ " ..... ',-.- ,. ". ",'~ . '-",1_.,,, ':".' "., .•.... , .. _: ", '.,' ',' '_ ,'.:' .. ." '_', :.":.1 __ :<, _".,"" :', .. '. ';',,"" .' ", __ 1' .. __ ".'," :-: .' ',"f..",.', 0_, f',,'>';;"' .. ',""_','''>':;';c;:, ,1como,patrifnô,niorOé!lhumahidade ''";,:os'at(js ,:dêttêJ~Ólhêifm'Âil,êspéfimt:(de uma ,planta ;\Ieváqb;'r'ii:j:~\(-' ;~'li~:"~?·)Kí3'lii':i:;k{1
". " ,p~r:a';o,\~~êÓ9r,·;i.~~n~iiiç~r~:,Úrnôomponenie,atiVó/;s:intêtiz~fló';ei:Pát~ntêª;;:I~Lf.1ãÓ\;Sã'o'ilê'g~isJ,(i\)<L '. ,

,.<" ':il' . ,,: <"'",;,A,cAsahi'"Fpods;,em-; seu 'pedidodéc'patetlte' iaentific-a ;fêlarãmehte>o~d:J§ô"(d(js,'.fr'Ütos w~",€.,;, 1;'~!~.f:(\':';S':;;1,'-i
'.' 'utilizados :'nci·,.pesquisa;jrata:-:se de· produtos' co:mprâd05:';nÍJínâ':,pl~Üita'çãéFâe tfJpUác;u' nos .. ,~:,~;0

, arredor~s- de"Màn~_u_~.·Na informação contida': no "peâiâ6,dé-\pãténtel.de-positado na: Uniãe)' ""'~ll'

. Européia· .eni,.que~tãQ; ,tradicie;malmente apenas,,·sé?cohhécia~i.o tus6 ,de: sementés'para'
,.·:alimentaçãodo~gado· e ,como fertilizante., .••, .... : ',' , ,"" .~;",)~,:_ ';':.H"'~"; .• '~. '

Entretànto;Úm~exempló>histó'ricb' de apropriaçãoihdébità'~aé :êónheéifn\e'nto:trãd;"cion'al"'" f-,

da comunidade ;'ndígena 'foi a' utilização do uso"da arvóre ·do pau-brasil 'pà'ra' eXtrair, seU ' ,;, ';:5'> "

corante através dO,corte e' trituração de seu tronco pelos portugúesês; nó sécúlo XVI': ' '•. \. " !'

Uma solução, seria ,uma Lei de Acesso aos Recursos 'Genéticos 'que irtlplementern'
regras nacionais que controlem este acesso e o aproveitamento econômico da nossa
biodiversidade.

Outra medida importante seria a' eriaçãode uma' basé:dé dados de conhecimentos

e .,tradicionais de modo que os examinadores de': patente possam levar em conta' os~ .' ,
i, conhecimentos tradicionais já divulgados publicamente 'e que, portanto, fazem parte do

estado da técnica e constituem anterioridades a pedidos de patente.

Um outro exemplo seria a possibilidade de se exigir que:todos os pedidos de patente
relativos a invenções., originadas ou derivadas a partir de recursos genéticos elou
conhecimentos tradicionais associados:identifiquem a origem dos 'recursos utilizados, bem•
como forneçam provas de que houve conhecimento prévio informado por parte dos
detentores desses conhecimentos': A' medida provisória nO 2.186-16 tem um' dispositivo
neste sentido.

Há em discussão a possibilidade de se desenvolver um sistema de propriedade
intelectual especialmente adaptado às características holísticas e informais dos
conhecimentos tradicionais: um sistema sui generis. O Brasil tem um esboço de um regime
deste tipo, na medida provisória nO 2.186-16. Entretanto há ainda a necessidade de se
adotar um tratamento multilateral dos conhecimentos tradicionais, poiS' a proteção dentro
das fronteiras de um país não é suficiente se o produto ou o conhecimento é comercializado
em outros países.

I
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DIRETORIA DE PATENTES
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MARIA ALICE CAMARGO CALLlARI
Diretora Substituta de Patentes

~- '- ..:.;.
'r, ~:" .",

;,l '"

:;,!,~2.\;Há>"existência de prazos. !Ie.gaist para ,it:ltervenções'Jurídicas:contra,p~I'
"),".~""pedidos de.• pate.n.t.e.s? ",,':'\. "".."."'.1...'.'.'.'"" \ ..< ..' "',,1', \, ',f., , :". d.f,',.:' .';:"',:. '_,';..., ' " ~ ",'._, ..•. I ""·'·)-~'·~J·\'.r'·~'''·;,·.~-···~,.::·~.:~~,,,

".",; Âdfh'iriisfrâtivárrfe~te 'é "'possível:a'~tesé~tar' .•at~·i'b:l·fir:iat;!'Ôo\:"exarhJi,',\~,do<p~didó':;&: "",
documentos e informações para siJbsidiaremtal'examej'conforme- Ar:t.'3t (ia, .LPL;::Jambêm ~,i;'.

o< possível no caso do pedido ser indeferido (o exame concluiu pela não, patenteabilidade do
" ,.·..•i,,' mesmo) impetrar RecursQ ao-indeferimento,conforr:ne Arts, 212,a,"215i~ta,l;PI. .;t,~;fi\,.,.;.!;.".,

·i Apók concédlda'''a é~rta-patente pbde~sei interpor'prºcesso'ad.rtIif1i;s~rªti,v9,ge,mHiQ,ade, '.:;
'~"I' -da (patente; ,.após.<"a (seiS).·meses,;contados,';d.a ~l"cO(:lceslSãQ.da,di~a ;tca'rt~'jRat~nteú:oll:;,;, i;

"jUdicialmente;. a qualquer tempo da'vigência·da·patente;." .,~,""~,, ". "".,,·'·" . ..,3,k"'{,pl.
',1 1, '.J!!:!:'if. ,,' ,,~ " , ' "',' ' ., . , • ", ',' I . , •• ",.,~...~i "lo.' . /, ". É o 'q'ue'te'mos á'inf6rm'ã(J"";'~<\' .',~(,!I'.I.$'''';I·"-<," "

" F ')",'(~"f·L~l!E~'lf{::.~ -.•• lJ~<,\'if.\t\,\c~~~í/~·~~ :..t( ~. ,I ~.~: "'/:~ - :'{"~~:~~"'..:.I:\~rG'
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria

Ref.: Processo/INPI/n° 0439/2003. Em 13.03.2003.

Ao Dr. Ubiraci da Silva, para atender ao despacho da Senhora Chefe de
Gabinete do Presidente, de fls. 09.
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;" ~,"~ '...• ,

CASTRO RODRIGUES'
a DICONS Substituta
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

Praça Mauá, 7, 13° - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240
Te\.: (21) 2206.3207- Fax.: (21) 2206.3206

Ref.: Processo/INPI/n° 52400.000439/03 Em 17.03.2003.

Senhora Chefe Substituta da Divisão de Consultoria,

Em atenção ao solicitado pela Chefia de Gabinete da Presidência
do INPI (fls. 09), encaminho Minuta em anexo, contendo informações sobre
manifestação jurídica quanto ao prazo para se promover medidas voltadas ao
combate de um registro de marca de um nome de fruto produzido e utilizado
em uma certa região.

À Consideração Superior.

:~. l

,. I(- '.~ ." ,-:'? '~ " )-.

.' ','Proc ador Federal
Matrícula SlAPE n° 0449292
:,'\. o,.

,_' , ._ ' ....'_ " "~ ', .• ~': ,-t:· .• :

..' IaAlice Castro Rodrigues
Chefe da Dicons Substituta

Port. 18212000
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, "; "".'. ~>.r~.:,~çis;Hé.N;(Íi(Fque'tàrige':à l'eferidaquestãp, entenilemos que~ miespécié~'
-.\ff,:, :;'~~tei -,?2!~/9,~;iâtràvés ~()(aítigo~50, 56, 1~8 , 173 e ~ontemplados' pelo

'_,", 'T-ltulo V, capItulo 'I (artigos'"183 a' 185), capItulo V (artigos 192 a,J94)~
,':capítulo VI (artigo 195) fez prever as formas de reações. "

. '.,.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADORIA-GERAL

NOT A1INPI/PROC/ N° 068/03

Rio de Janeiro, em 20.03.2003.

Senhor Presidente,

:' :Em aterição ao ;OFÍCIO/SEPLANS/ N° 57/2003, que lhe foi enviado
, " pelo Secretário de ,Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

" , Sustentável - SEPLANDS:'éló';E'stado do'Acre, solicitando-nbs1WUlifestação
"".', jurídica quanto ,a9'prazo' para se 'promover medidas' voltadas ao 'combate de

". um' registrO de matca de um nome de fruto produzido e utilizado em uma certa'
l' região." '., , . ,'" , ' '- ; · ' .,' ,

..
1. 'i\ssi#t;femós que, na hip6tes'e', em sede administrativa,' a c'ôncessão do

,registr~. po~erá ser revista dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias
i contados,; 'da data'- da expedição do certificado de registro,' mediante
requerimento' de qualquer' pessoá 'com legítimo interesse ou ainda 'instaurado
de oficio, nos termos do artigo 169 da LPI.

No que' respeita à patente esta poderá ser questionada
administrativamente dentro do prazo máximo de 6 (seis) mes~s,;iGÔntadosda
sua concessão, de oficio ou mediante requerimento de qualquer pessoa com
legítimo interesse, conforme preceitua o art. 51 da LPI..

., ; t

,.~,~
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADORIA-GERAL

No que concerne às ações judiciais essas poderão ser intentadas, contra
qualquer ato ou ameaça de ato causador de lesão de direito, seja de parte da
autoridade pública, no caso o Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
seja de parte de terceiro, na forma dos artigos 56 e 173 da LPI.

Assim, a ação de nulidade de patente que é regida pelo art. 50 da Lei
da Propriedade Industrial, pode ser proposta em qualquer tempo de sua
vigênCia, conforme preceitua o art. 56. São partes legítimas ativas o próprio
INPI e qualquer pessoa com legítimo interesse.

Já a ação'de nulidade de registro está disciplinada pelokatt~,,4f65da LPI,
o que sign~fica dizer que, pode ser proposta no prazo de, 5 (cinco ) anos
contado dasua- c'óncessão, sendo parte ativa o próprio INPI. ou pessoa com
legítimo interesse' (art. 173).

, '. '. ,. ' " ' .' ' _, .. ,::, .;. " 1, ~. ' .

,' ",: '.~âra"pievénii 'êrepfimit'os atos atentatórios a um direito de propriedade'
1\ ' industrial existem divers,as ações cíveis cabíveis.

, 9""' •. ~ .'

,'".,~" /' ' '.... ' ",,' ":~:"::" '~', ' t' ... "h".";';""\' ';!\;~'-;' ';',', ':
;,f I ~ ..• ; ,Dentrô'llcfjJ)ro.'ceslsô\cautelar'do'·Código dePrQoes,so;{jivilericontrÇim-se

~,~ t"~;:'i" ds'p~'ótest0s;: riotificâções e" intetpelações j~di~iais~' q~~:'têqr por. objetivp, .
," ,I··· ..," apenas,' "prevenirt\:respdnsabilidades, 'prover a conservação e· ,ressalva de
" •. ', C", 'direitos;oú nuiriifesfârqriâlquer iritenção de modo formal", consoante dispÕe o

artigo 867 .. .:, ; """,'if~f

\ ..

O' requisito básicb ;para que se' possa arguir a impertinên~ia da
conéessão,' de' uma' marca e/ou de uma patente é a legitimidade' "ad, causam"

. 'consagrado no àrtig'ó ]:0 ao Código de Processo Civil, ou seja o autor da ação
. deverá: ser' o titular do objeto, 'Ofendido. 'I' ".' "", ~J!!'i.,' ( . '.

j.'-,''''

" (As' !meqidas "'cautelares inominadas. ou inespecíficas previstas no~
";' :;,,:') aitigó~ \.798 ;esegüiiites·dÔ.GÓdigó dê':Processo Civil '~~o~ais efic~~és,eis que'

.'" ',I ,,<.i 'pôdêrti provoc:ar à dé;biIscae.apreensão (que é facultativa e não obrigatória) a
" ,\' \:. de produçãoantécipada de prova. Outra medida cautelar importante é a de

suspensão do atóadministrativo de concessão de patente e/ou de registro, que
pode ser requerida em caráter preparatório ou incidental, isto é, antes ou no
curso do procedimento principal. Seus requisitos são a plausibilidade do
direito reclamado (fumus boni juris) e o perigo de lesão grave e de dificil

2



MINISTÉRIO 'DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADORU-GERAL

reparação (periculum in mora). Quando a cautelar for requerida em caráter
preparatório, a ação principal tem que ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias
contado da efetivação da medida, ou seja, da realização da diligênc,ja.

As medidas criminais à disposição do titular de um direito de
propriedade industrial violado estão dispostas nos artigos 183 a 195 da Lei da
Propriedade Industrial.

Atenciosamente.

RlCardO~
Procurador Federal
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