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Nota N° 0342-2014-AGUIPGFIPFEIINPIICOOPI-LBC-2.16 ' ~,
PROCESSO N° 52400.129047-20]4-59 '.
INTERESSADO: Presidência .
ASSUNTO: Decisões sobre registro marcário proferidas pela Justiça Estadual.

(

. Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERÀÇÔES INICIAIS

" 1. A Presidência submete à P.rocuradoria o memorial elaborado pela Dr~. Mariste]a
Bassosobre decisões proferidas pe~a Justiça Estadua] versando o registro marcário, e não
somente o uso de marc5ls, '

. J .

2. O tema trazido no memorial é objeto de atenção por parte da Procuradoria. Em
todas as oportunidades que possui para apresentar sugestões para o aperfeiçoamel!to da tutela da

, ' .

propriedade industrial, a Procuradoria ressalta a relevância de uma atuação doINPJ na repressão
à concorrência desleal, inclusive na esfera judicial. .

(

3. A Procuradoria entende admissIvel a intimação da autarquia em todas as ações
envolvendo direitos de propriedade indust;ial, inclusive, as que tramitam perante li Justiça
Estadual, independentemente de impugnação de ato do INPI.

4. A súmula ]50 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência
da Justiça Federa] para decidir pela existência do interesse jurídico das autarquias federais. Uma
decisão nt:sse sentido desioca a competência de uma ação de ab1l1enção de uso de marca em

. tramitação na Justiça Estadual para a Justiça Federal; ~e a-autarquia federal integrar li lidécomo
- -

autora, ré, assistente ou opoente.

,
5. Em tese, todas as ações envolvendo -abstenção de uso de marca qualificam-se no
temário de concorrência desleal, o que justifica o interesse jurídico do INPI na causa, com
fundamento no art. 2°, V, da Lei nO9.279/96.

6. A proposta da Procuradoria e a da Dra. -Maristela Basso, embora distintas,
possuem u~ ~m em comum, solucio~ar tiro problema no sistema da tutela da -propriedade



• . '

industriaL As .duas propostas são passíveis ,de encaminhâmento em paralelo, razão pela qual são
abordadas nesta nota técníca. Antes; p~rém, cumpre descr~ver o problema, o que é feito no
próximo tópico.

/ - .

11.. DECISÕES PROFERiDAS PELA JUSTIÇA ESTADUAL SOBRE A VALIDADE DO
REGISTROMARCARIO ' ".

7. A Dra: Maristela Basso denomina de "aberração j~rídica"e de "caos jurídico" a
.práti'ca de ajuizar ações de abstenção de uso de marca perante a JustiçaE'stadual com,a finalidade
de reverter o teor de uma decisão do INPI e' de uma decisão da Justiça Federal. A doutrinadora
explíca o que ocorre na prática forense noparágrafo seguinte: •

' . •, "

- , ,

"Na prática forense;.em muitos casos, observa-se.que ,quando o pedido
de nulidade do registro de marca não é. concedido perante a ~ustiça
Federal, a parte vencida abusa novamente do Poder Judíciário para.

. buscar a'abstenção do uso da 'marca (nova ação), agora perante a Justiça
Estadual, ese valer da sua pretensão originária,"

. ,'" .

'I

8. Em outros casos, o interessado' sequer busca a nulidade do registrÇ>marcano
, perante ,a Justiça Federal. O interessado in:gressa diretamente'com a ação de abstenção de uso de

,marca perante a Justiça EstadU<l1com' o escopo de impedir 'o uso de uma marca validamente
concedida' pela ~utarquia.

9.. Em tese, o objeto de 'uma ~ção de abstenção de uso de marca não se confunde com
de uma ação de nulidade de registro. N~ssa perspectiva, não há nenhum óbice. à Justíça ,Estadual,
proferir julgados nas ações de abstenção de uso de marca, sem a intervenção do INPI.

10. As ações de abstenção de uso de marca forarÍ1 concebidas para que um titular da'
marca impedisse o, uso do signo por aquele destituído. do título de proprietário concedido pelo
-INPI. As ações de abstenção de uso assim jiropostasdispensam a participação do' INPI do feito,
,discussão sobre o ato admínistrativo de concessão do registro marcário etc ..

lI. Entretanto, muitas ações de abstenção de uso de .(llarca são propostas com o
escopo de tornar sem efeito o registro concedido pelo INPI. A situlição é·~aís grave quando a
decisão da Justiça Estadual impede o uso de uma marca cuja valiqade do registro foi reconhecida
pela Justiça Federal, em uma ação de nulidade:

, , ,.
12.. Ásdemancias em comento resumem-se aos seguintes termos: titillaresde mar,ca
buscam a abstenção de uso de olltras marcas validámente concedidas pelo tNpI. Os demandantes :
entendem pela existência colidência de matca e apresentam esse argumento ao ma,gistrado....

estaduaL O magistrado estadual examina a alegação de colidêncÚI de marca. A discussão de. ' . (

fundo é o ato administrativo de concessão da marca ..

. ,

•. 2:
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13. São. mumeras. as decisões ptaferidas pela· Justiça Estadual' nas quais as'

magistrados examinam se a INPI avaliaubem, au não., a calidência' de marcas, em razão. da
, , '., " •• t

estratégia.adatada p'elas advegados. A Justiça Estadual tem se pronunciada a respeito de temas
próprias da exame de marca" cama par exempla,'se uma expressão. inscrita em uma marca é de

, .
usa camum au riãa .

. .

\'4: ' Em síntese, titulares de 'marcas validamente cancedidas pelá INPI têm figUrada
camaréus em ações de abstenção. dé usa·de,marca. Nessas ações, discute-se se o réu pade au não.
utilizar a marca cancedidá pela INPI. O cerne dessas cantravérsias é se a INPI call;cedeu
validamente au não. a registro marcária.

, '\

15, Nas demandas saQre abst~nçãa de usa de marca propastas perante a Justiça
.. ' . I ' ... '

Estadual, a INPI não. é íntimada para participar da feita, pais a abjeta da ação. propríarriente dita
não.,éo. registra marcário, rtias sim a usa da marca~ Canseqüe~temerite, a, INPI não se manifesta'
nesses autas, e s6!lléntepassui ciência das 'decisões proferidas pela Justiça Esta4ual ·nas
seguintes situações: . '

, 1. O Juiz Estadual intima o INPI paracump~ir o. decisUlrl, ainda quando. a
,.. . ' " .!

autarquia federal não. particip'au da processa; .
li., A parte interessada- apresenta ao. INPI uma decisão., a, qual pretende;ver ,

cumprida.

16. ' Par meia da Parecer n° 0004-20 14-AGÚ/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, a",
, o,""

Procuradoria examinau as autas de uma ação. de ab~tençãa de usa ,de marca. Na'caSa, à Justiça
Estadual examinau o mérito. de um proce~sa' administrativa de caducidade de marca, sem que a
autarquiáfasse irüimada para semànifestar. , l' '

17. 'Produziu_se perante a Justiça Estadual extensa prova periciai para verificar a
falsidade das dacume4to.s apresentadas por uma das partes ria cursa da processa administrativa
de caducidade 'de marca.' As decisões' judiciais foram na sentida da regularidade da processa'
administrativa da INPI. .

18. , Na entanto., esse )ca~a suscita algumas perguntas: ,Quais seriam as desdabramentas .
da ação. perante a INPI, se a Justiça Estadual entendesse pela falsidade das dacumento.s
apresentadas na cursa dQ processa administrativa de caducidade"de marca? Cabe à Justiça

, ... ~'

Estadualpromavér períciatécilica para verificar a falsidade de dacumentas apresentadas perante
, o INPI, em uni pracessa de caducidade de marca?

19. A Justiça EstadUa1 pode avaliar a calidência d'ós sínaismarcárias'e a 'mérito. das
a~as'admínistrativas do INPI, frente ao.'que dis~õe a art. 109, I, da Canstituiçãa da R~pública?l.

, '

1'CF, Art. I09.Aosjuízes federais compete processar e julgar: 1- as Causas em que ,a União,. entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na .~ondição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência:: as de acidentes, de trabalho e as sujeitas à Justiç,a Eleitoral e à Justiça do Trabalho. ,

1
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20. Quando a Justiça Estadl!!ll afirma que ilma determinàexpressão, inscrita' em um
r~gistro concedido pelo'INPI~:é de uso comum, ocorre uma reapreciaçã,odo ato prati~adüj::>ela.~
àutarquiaJederal (concessão da marca),

t, ~

. i'· '
2L Isso ocorre freqüentemente, em razão de estratégias dos demandantes, os quais

. '. ", , ...
.apresentam como, a!ega~ões questões pertinentes 'áü' exame de. lillarca, waticado pela autarquia
federal. -l ' ~,

'1 / . _ ".' .• , • , -, :,'

22. Como o INPI não é parte dessas·ações: em curso na Justiça Estadual, ele costuma
, ' . ~' .

tOlI\ar ciência das decisões após o trânsito em julgado. Ou, seja, O- -INPI ,não tem sequer
oÍJortu'rridade de alegar o art. 1'09, I, da Constituição da República, como óbice legal do reexame,
dos atos de uina autarquia federal pela Ju~tiça Estadual. ' I'

, .. \' .. ,

23. 'Há anos, o INPI se depara com imbróglios juridicos decorrentes da prática forense'
de discu!ir colidência de sinais marcáriós' na esfera da Justiça Estadual, ,entre outros atos da
autarquia. De vez em quandó,.inclusive, o INPI é intimado por magistrados estaduais,para.anular r

. ' .' , .- , ' .' , ,
uma marca ou efetuar a traIlsferência dé um registrojá extinto ...

_. ' (' - l , ..,
. , ' '

• '" J' •• ,

24 .. ' Advogados 'privados interpelam o INPI buscando uma solução do problema que se, I

agrava. No, dia 30 de Junho do'c.orrente ano, por exemplo, Um escritório de advoca6ia dirigiu um" ' , , ' ,
memorial à Procuradoriá~ no qual se lê a irresignação frente ao que ocorre,. por inteITIlédio destas

•. " 1'._

p;llávras selecionadàs: " .
. ' ' ,.

"[..'.] o Poder judiciário, em esfera estadual (Justi~a C~m~m Estadual-
1 ,- - '~

· TJSP), comete vários equívocos, conforme relacionamosabaixo:
- a decisão 'de que uma 'marca é ou não de uso comum, cabe'
exclusivaplente ao INPI,' órgão competente para. dirimir questÕes

· 'marcarias'no Brasil.
- a Justiça Comu~ Estadual está tirando a autonomia,do ÍNPI (autarquia

, federai), extrapolapdo os limites de suajurisdição.
- os atos praticados pelo INPI somente devem ser reapr,ciados pela
Justiça Federal.
~ as decisões do Judiciário (TJSI') fazem com que interessados em

· registrar suas marcas se sintaminsegu~os, pois, mesmo após a concessão
I ' , '. '.'

d~ registro pelo'INPI e após a transcoriên.~iadO,prazoprescricional para
.. a anulação ,do mesmo, não existe' garantia ~obre a propri~dade. e
· utilização exclush:a da marca.
[...] , , .' '.' '

• , ,.." " I . -' '

A nossa preocupação não'~e restririg~somente aos .casosacima relatados,
·nem tampouco somente aos clientes dé 'nósso escritório, m,assim a todas
las empres~ que pOSSUemmarcas registradas e que correm o risco' de
terem seus direitos tolhidos pela Justiça Comum Estadu;li, bem como o
. " \ ,
próprio INPI que tem. seus poder~s aviltados de forma 'absurda e

,'contráriaàSdisposições da lei. _,
Se Úlisituação perdurar, ácabará o direito mlircáriono Brasil."

" ,

" . ./ 4·'
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25. Relatado o contexto no qual a Justiça Estadual examina o mérito dos atos
administrativos do INPI, passa-se 'ao examé·da cumulação dos pedidos em ações sobre o registro

, I . _

marcário.

"'" CUMULAÇAo DE PEDIDOS "

26. , A Dra. Mari;telá Basso discorre sóbre a tendência jurisprudencial do Tribunal
Regional Federal da 2" Região de admitira cumulação de pedidos de nulidade de regisj:ro 7 de
abstenção de uso de marCa, em uma única ação perante a Justiça Federal.

27. A cumulação de pedidàs de,,nulidade e de abstenção' de uso de marCas atende ao
princIpIO da economia processual ç respeitá a' competência, absoluta da Justiça Federal'
concernente, à revisão dos atos administrativos da alJt~rquia JederaL A Dra. Maristela Basso
fundamenta o atendimerito ao princípio da economia processual explicando que,a cumulação de
'pedidos repercute, na diminuição do, número de litígios, o que elimina o risco de decisões
judiciais díspares .. 1

28. A doutrinadora reconhece a inexistência de entendimento :pacífico no Poder
_ Judiciário, havendo julgados proferidos pela Justiça Federal no sentido de afastar a~cumulação de

pedidos em comento. O fundamento de tais' decisões reside na supos,ta.incompetência da Justiça
Federal para julgar pedidos de abstenção de uso de m~~a, o que acarreta a extinção do feito em "
relação aos pedidos diversos aos de nulidade de registro.

,29. I A Dr!!. Maristela Basso explana os fundamentos contrários para cl!mulação dos
,pedidos nos seguintes termos:

"Esses julgadores defendem que o Código de Processo Civil estabelece. - . '. " '"
que a conexãº é causa, de, prorrogação, tão, somente da, competência
rélativa. Portanto, umá vez' que a competência da Justiça Federal é
absoluta, ela é insuscetível de prorrogação, o que faz c'om q~el},ãOseja
possível are união dos pleitos de nulidade e de indenização pela regra da
conexão (a regra de comp.etênciaestabelecida no art. 109 da CO!lstituição.'
seria exaustiva). '.
,AléT disso:,' asA'ções de Nulidade" de} Registro e as· Ações de
, Adjudicação deR§gistro de ,Márca (ambas de competência federal),

, ,
analisadas em momentos distintos com as mesmas partes, podem gerar

I . " ' •• " •

conflitos no que tange ,a similatidadediscutida 'no cerne,de cada ação -, '
impedirido o exercício dos direitos dos titulares das marcas. Parte dos
julgadores defende qiJe, apesar da similaridade, implicam pedidos com
naturezas distintas, por isso, não há que se falar em casos de

" '

litispendência ou coisajulgada;",

(
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30. O memo.rial em 'tela co.lacio.no.ujulgado.sco.m as duas orientações: (i) favdráveis à
~umulação. de pedidas; (ii) desfavo.ráveis à cumulação. de pedidos. ' , ",

, ', ,

:H. Expo.sto.s as a~gumento.s favo.rávei~' e co.ntrário.s à cumulação. das pedidas de
nulidade de registro. e abstenção.' de uso. de marca, a Dra. Maristeia Basso. formula uma' série de
questio.,namento.s sabre o. pro.blema relatado.. o primeiro desses questio.namento.s indica a
necessidade de uma'o.rientação.dirigida à}ustiça Estadual no.julgamento.~das açõ~s de abstenção.

,do. uso. de marca para evitar decispes co.nflitantes' co.m julgadas da Justiça Federal dedicadas à
, nulidade da marca. '

'32. O segundo. questi~namento. remete à po.ssibilidade do. Juiz Federal manifestar-se
sabre a abstenção de uso. em uma ação. de nulidade de registro.

r-,
/

I'
j .. " .-. - .. ' •

33. O terceiro. questionamento refere-se às estratégias de sham litigation; uma prática
,já verificada na área de propriedade industrial no.Brasil, o.que atenda co.ntra as prinCípio.s da bo.a
fé ê da lealdade processual. ' . "

34. , ' . Sabre, e'sse aspecto., ,:ale lembrar o. tear do. parecer da Superintendência-Geral do.
CADE, publicado. no. dia 20 dé agasto. do. co.rrente ano., que' entendeu pelo. abuso. do. direito. de
ação no. Po.der Jud!ciário. para prejudicar a livre co.nco.rrência na área de direito. patentário.. No
processo. administrativo nO 08012.01'l~0812007-91, o.CADE entendeu pela prática de í1b~so.de'
direito. de petição. praticado. pelo. labo.ratório. farmacsutico.. ' ' ,

, ,, ,, ' ,

35. Impende co.nsignar qúe a prática de abuso. de direito de petição. não. se restringe à
,esfera da proteção. patentária. Naesfera do.direito. marcário., já se verifica a ado.ção.de estratégias'
,similares àquelas praticadas pelo. labo.ratório. farmacêutico. no. rp.encio.nado.'processo.

. \ ' .
administrativo.. Na avaliação. da Procuradoria, determinadas 'ações de abstençãode uso. de marca,

f'.:' têm sido propo.stas no. co.ntexto.de estratégias passíveis de qualificação. como. 'abuso.de direito. 'de
'<~' petição..

36. , . ~ D~a. Maristela Basso. suscita ainda uma re:flexão.sabre a po.ssibilidade das ações
de adjudicação. de registro. serem ,instauradas após as ações de nulidade de marca. Essa reflexão.
tem co.mo po.nto.de partida o.art, I 66<daLei~o 9.279/96.2

<.~
37. Par fim, a do.utrinado.ra co.nclui a expo.sição. co.m uma sugestão. para so.lução.das,, " ..
dificuldades práticas geradas, pelas decisões sabre registro.' marcário. proferidas pela Justiça,
Estadual. Co.nsiderándo. as propósito.s institucio.nais do. Co.nselho. Nacio.nalde Justiça, a Dra.
Maristela Basso. sugere apresentar o. problemarellitado. à Co.rregedoriá Nacio.nal de Justiça para I

análise e úrientaçãú .

.. ' .' . '. ) .

2 Lei 9.279/96, art. 166. O titular de uma márca registradaef" pais signatário da Convenção da União de Paris para,'
Proteção da Propriedade Industrial po,derá, alternativamente, reivirdicar, através de ação judicial, a adjudicação do

, registro, nos termos previstos no art. 6' septies,(l) daquelaConvenção. ' ,.

6
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IV. PROPOSTA DA PROCURADORIA

3.8... Atenta à situação supra relatada, a Procuradoria Federal Especiali;;:ada .do INPI
iniciou, no ~o de 20.13; um levantamento do quantitativo, de ações envoivendo' propriedade

, industrial em curso na Justiça EstaduaL Dados obtidos junto ao Tribunal de Justiça' do'Rio de
Janeiro indicam um,número crescente'de ações envolvendo marcas e patentes. ' , '

39.' Uma das hipóteses para n{inimizai as conseqüências da situação denominada de
, ,

'caos jurídico seria a intimação do INPI pata se pronunciar sobre todas as ações envolvendo a
propriedade i~dustriar: Reconhecido o interess~ daaútarquia federal pela Justiça Fed~r~l. haveria.' "
o deslocamento do feito para'aJustiça Federal, e o ingresso do INPI no feito como autor, réu,',

, assistente ou opoente.

40.. A proposta aCIma foi, objeto de apresentação do Procutador-Chefe desta
Prócutadoria no I Congresso do INPI, realizado nos dias .19 a 21 de março de 2o.13.Nà ocasião, ' ,
o Procurador-Chefe proferiu uma palestra intitulada "Aperfeiçoamento da Tutelada Propriedade,
Industrial", na qual descreveu o ambiente de insegurança jurídica decorrente de decisões
proferidas pela Justiça Estadual sobre os atos do INPI concernentes,ao registro marcário.

41. Aexposição do Proc~rador-Chefe teve como ponto de partida a leitura conjuntà
do,art. '2° dá Lei nO5:648/70.3 edo art. 2° da Lei 9.279/96.4A leitura des~es dois dispositivos
indica qu~ o INPI possui uma obrigação legal de !ltullJ'na repressão à concorrência desleal.

, ,

42. A atribuição legal do INPI de atuar na repressão à concorrência 'desleal justifica a,
pJ;'ésença do INPI em processos nos quais se discute, a abstenção ,de uso de uma' marca, bem
como contrafação envolvendo patentes.

43. Com essa compreensão sobre o papel do INPI na repressão à concorrência desleal,
a autarquia criou o Centro de Defesa da Propriedade Industrial (CDPI), cuja missão inicial ficpu
em segundo plano, pelo menos, na prática. O art. 20., I, da Estrutura Regimental do INPI, .
aprovado pelo Decreto nO 7.356, de 20.10; atribui ao CEDPI o papel de promover ações de
,combate e repressão à prática de atos de concorrência desleal, em conformidl;lde com o,art. 2°, V,
,da Lei 9.279/96.5

3 Lei n° 5.648/70, art. 2° ÓlNPI tem por finalidade priiléipal executar, no-â~bit'o nacional, as normas q4e ,regulam a
propriedade industrial', tenço em vista a sita função :!!oéial, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-sé
"quanto à conveniência de assinatura, ratificação e de'núncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre ~'

\ prü'priedade industrial. ' " ,
'4 Lei n' 9.279/96, art. 2' A proteção dos direitos relativol à propriedade industrial, considerado o seu interesse social
e o desenvolvimento tecnológico e econômico' do País, efetua-se mediante: [...] V - repressão à concgrrência desleal.
'Decreto n' 7.356, de 12 de novembro de 2010, Anexo 1: Estrutura Regimental do lN~I, art. 20. Ao Centro de, ,-
Defesa da Propriedade Intelectual compete: 1: promover, em obediência ao disposto no ait. 2°, inciso V, da Lei n'
9.279, de 1996, l}1edidas que visem zelar pelo cumprimento da lei deproprie~ade industrial e correspondente 'direito
internacional aplicável, através de ações,he'cessári~sà prevenção,· combate e r~pressão à prática de atos de
concorrênéia desleal, violadores de direitós de propriedade industrial;

'7
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44. _O Decreto nO7.356, de 2010, traduz uma compreensão segundo a qual cabe ao
INPI atuar na repressão dos atos de,cortcorrência desleal.

. ~ ; .

-45. ,A súrriula 150 do ~grégio Superior TribJlnal de Justiça prevê a competência da
-Justiça Federal- para decidir pela existência de interesse, e conseqüentemente, presença, no
processo, de uma autarquia federál.6 " ,

..•.. ,

46. A matéria em comento também suscita UIllar~flexão sobre o alcance do parágrafo
único do art. 50da Lei n° 9:469, de 1997.7 O precitàdo dispositivo prevê a intervenção de uma'
autarquia fedeml ern ações nas quais não figUra c0l1!0 part,e, se hóuver reflex.os indiretos de

, -

natureza econômica.

47. 'A intervenção-de uma autarquia fedeml, com fundamento no art. 5°, parágrafo
, . \' \,'

único, da Lei n° 9.469/97, dispensa a demonstração de interesse jurídico. Infere-seda nqrma que
o deslocamento d~ competência ocorre quando a autarquia inte~a à feito corno parte,

48.' -_A norma inscrita no art. 118 da Lei n° '12.529, de 20Jl, também suscita uma
reflexão. O dispositivàprevê a intimação do CADE nos processos judiciais nos quais se discute
a aplicação da Lei n° 12.529, de 20 I L 8,

.'

Lei n° 12.529/2011-,art. }l8. Nosprosessosjudiciais em q\le se discuta a
'aplicação'desta Lei, o Caqe deverá serintimado-para, querendo, intervir
no feiio na qualidade Massistente. (

49.
-concorrência.

, .
A norma acima permite que o CADE monitore todas as ações sobre-direito da

- ?O. Em contraposição, o INPI não, tem ciência sequer do quantitativo de ações sobre
direito marcário em curso na Justiça Estadual., O levantamento fe}to pela Procuradoria de dados
quantitativos limitoucse aos processos aj~iza40s perante o Tribunal de Juitiça do Rio de Janeiro.
Para obter dados que reflitam a realidade n,acional, seria necessário encaminhar todos os anos
oficios para cada Tribunal de Justiça pedil).do dados quantitativos. Misterapeffeiçoar a coleta de
dados dessas ações, o que pode ser feito por intermédio da colaboração do Conseiho Nacional de
Justiça .. " ,",

. ~ ...
6 STJ,Súmula150.CompeteàJustiça Federald.ecidirsobreliexistênciade il1íeressejuridicoquej~stifiquea
presença, no processo, da ,União, suasa,utarquias ou empresas públicas.
,'Lei n°9.469/97,art.5' [:..] Parágrafoúnico.Aspessoasjurídicas.dedireitopúblico-poderão,nascausascuj~

". "decisão possa ter reflexos, 'ait)da que indiretos, de natureza econômica, intervir, ~ndeperidenternente da demónstraçâo
de'interessejufídico, para esclarecer _questões' de fato e de direito, podendo juntar dOCUmentos e meinoriais .
reputados-úteis ao ,exame d~ matéria e, se for o caso,recorrer,.hipótese em que, para fins de deslocamento de .
.competência, serão consideradas partes .. _ ' .' ' .. , .....
8 A Lein°8.884!de 1994,previua intimaçãodo CADEnasaçõessobredireitoda concorrêncianoart. 89\



, )

, i

51. O Procurado.r-Chefe propôs a in<;lusão.de um dispo.sitivo. na Lei nO9.279/96 co.m á
finalidade dd aperfeiço.ar a tutela do.s dinlit6s; de propriedade industrial. De ac~rdo. Co.m o.. / .. ' .

dispo.sitivo. pro.po.sto.,<;abe ao. autor de u,ma ação. judicial envo.lvendo. direito.s de propriedade
1 .' • ,

industrial requerer a. intimação. do. ,INPI, aindá' que não. se impugne. ~diretamente o ato.
,administrativo..

, 52., A pro.po.sta de um dispo.sitivo. de, lei fo.i apresentada Ms participarites do. I
,

Co.ngresso. do. INPI' com a seguinte redação.: "Nas caUsas co.ncernentes ao.s direito.s de
propriedade industrial, a parte auto.ra requererá a intimação. do. INPI."

. " .. ' . ;.

, 53. Apropo.sta tem pôr finalidade tomar o.brigatória a intimação. do. INPI nas açÕes ~
~ \ ", - '
em curso. na Justiça Estadual.

54. A segunda pro.po.sta fo.rmulada' pelo. Procurado.r-Chefe co.mpreende o.
'mo.nito.ramento. das ações, em curso. na Justiça Estadual, versando. propriedade' industrial.

Sugeriu-se a pro.mo.ção.de uma interface entre o.Scadastros eletrônico.s efetuado.s pelo.s Tribunais
de Justiça, o.Udo. Co.nselho.Nacio.nal de JustÍça, e o.ll')IpI' O cadastro. eletrônico. ,de uma ação. cujo.
objeto. incluísse direitos de propriedade industrial poderia gerar uma no.tificação. auto.mática à ,
autárquia.

V. CONCLUSÃO PRELIMINAR
.'

55., A Procurado.ria compartilha' co.m afOra. Maristela Basso. a percepção.' de uma
situação. grave no. sistema de pro.priedade industrial~ o..que demanda un:ia at;uação.premente do.
Po.der PÚblico.,so.bpena de agravamento. da insegurança jurídica ho.je existente.

r·o 56.. A sugestão. da do.utrinado.ra co.mpreende 6 encaminhamento. d6pro.blema para'
"-.J.análise ~,o.rientação.da Co.rregedo.ria Nacio.nal ,de Justiçà.

57. As atribuições do. Co.rregedo.r Na~io.nal de Justiça po.ssuem assento. no. art: I03-B"
§5°"da Co.nstituição. da República.9 O art. 8° do. Regimento. Interno. do. Co.nselho.Nacio.nal de

'o Justiça regulamento.u as atribuições do.Co.rregedo.r Naciçnal de Justiça.
, .. \ ..

"'58. A, Pro.curado.ria não. percebe o. problema em, análise co.mo. uma infração.
disciplinar, apta a mo.tivar, uma reclamação. o.Udenúncia relativa a urnmagistrado.' ou Tribunal.'
Dependendo. do. mo.do.'co.mo. seja encaminhado. o. caso. à Co.rregedoria Nacio.nal' de Justiça, é

'~:Constituição da RepÚblica, art. 1'03-B [...] § 5' o 'Ministro do Super'ior Tribunal de Justiça exercerá a função de
MinistrocCorregedor e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal" competindo-Ihe,~lém d~s
atribuições que lhe forem confeTidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: I - re~eber as reclamações e
denúncias, de qualquer interessado, relativas "aos m'agistrados e aos serviços judiciários;.I1 - exercer funções
executivas do Conselho, de inspeção e ae correição geral; li! - requisitar. e designai magistrados, delegando-lhes
~t~i6uiçõ.es,e rc:..quisitar',serv'idorest;iejuízos ou tribunais, inclusive no~Estados, Oistrito Federal e Territórios.

9



("

, . , . - I,. ,

, po.ssívero. arquivmnento, co.m fulcro no. art, 8°, lI, do. Regimento. Interno do. Co.nselho.Nacio.nal
lO ' ,

de Justiça,

59, Po.r outro. lado., talvez a Co.rregedo.ria Nacio.nalde Justiçaente9-da que o.problema
qualificado. pela do.utrinado.ra co.mo.cao.sjurídico. po.ssa ser examinado. co.m vistas à expedição. de
'uI]1 ato. no.rmatívo visando. ao. aperf~iço.amento.' das atividades ~o. Po.derJudiciário., co.m
fundamento. no. art, 8°, X, Cio.Regimento. ,Interno. dó Co.nselho.Nacio.nal de-JMtiça, II

, ,
I

60, Oart, 27 do. Regimento. Interno. do. Co.nselho.Nacio.nal de Justiça Wevê 'a criação.
de Co.missões para estl!;do.de temas e desenvo.lVimento.'de atividades específicas do. interesse dd
Po.der Judiciário.,12 Talvez' o. tema sub examine po.ssa ser encaminhado. ao. Plenário. co.m a '

,sugestão. de criação. de uma COJ~issão.témpo.rária pai-'aestudo.,

VI. CONCLUSÃO

61. ,Diante do. expo.sto.,a Procuradoria mo.stra-se favo.rável ao.acolhimento. da pro.po.sta
fo.rmulada pela Dra. Maristela Basso..

À co.nsidc;ração.superior. , 'f

Rio. de JapeirÇ>,17 de setembro de 2014.

" "//,/",,C, '

~~ Z2~-~
Lo.ris Baena Cunha Neto.

Procurado.r Federal
Co.o.rdenado.r

,\, ,

10 Regimento InternQ do CNJ, art. 8' Compete ao Co'rregedor Nacional de Justiça, além de outr~s atribuições que lhe
forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: [..] 11 - determinar o processamento das reclamações que atendam

. áos requisi:tos'deadmissibilidade, arquivando-as quando o f~tonão constitúir i~fraçãodisciplinar; ,
11 Régimento Interno do CNJ, art. 8' [,..] X -expedir Recomendações,Provimentos, Instruções, Orientações e outros

, atos normativos 'destinados ao aperfeiçoamento das ,atividades ·dos órgãos ,do Poder Judiciário' e de seus serviços. ' " ) -' - ' .
auxiliares"e dos, serviços notariais e de registro, 'beq-l como dos demais órgãos correicionais, sobre matéria'.. - " " ,', . , .
relacionada com a competência.da Corregedoria Nacional de Justiça; ,', '"
12 Regimento Inteil10 do CNJ, art. 27, O Plenário poderá criar Comissões permanentes ou temporárias, compostas '
por, no mini mo, três Conselheiros, para Oestudo ',de temas e o ,desenvolvimento de atividades específicas do
interesse respectivo.ou relacionadas com suas competências. Parágrafo único. Os Conselheiros integrantes das
CO~lssões p~rmanenies serão eleitos pelo Plenário. '

. 10



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22~andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050

, Te!.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0421/201S-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA:Processo N°. 52400.129047/2014-59

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0342/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-
2.16, elaborada pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da Coordenação
Jurídica de Assessoramento e Consultoria em Matéria de Propriedade Intelectual desta
Procuradoria. " ,. "'"

2. Como de fato, a matéria trazida a esta Procuradoria já vem sendo objeto de nosso
interesse e despertar de preocupação.

3. Conforme mencionado na referida Nota, este órgão recentemente deu início a um
trabalho de mapeamento das judicializações nos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de
Janeiro e São Paulo, que tenham como objeto a abslenção de uso de alguma marca ou patente,
fundadas em alegada propriedade industrial anteriormente registrada.

"

4. Há, pois, preocupação quanto ao disvirtuamento do objetivo dessas ações.

5. Verificamos que há espaço para que o INPI exerça em sua plenitude, as
t" atribujç1íes.que lhe são conferidas pela legislação, porquanto nos parece que aquela competência

fixada no artigo 2°, V, dâ Lei ll~9.279/96, relativa à repressão à prática de concorrência desleal,
não se mostra historicamente exercida pela autm:quia.

6. Com a criação do Centro de Defesa da Propriedade Industrial na estrutura do
INPI, entendemos que esse segmento de competência da autarquia poderá ser visto e enfrentado
com efetividade .• ,

7. Logo, entendemos que a matéria aqui trazida estaria por merecer da direção
autárquica, estudos relacionados à forma de se promover ações que venham reprimir e combater
tais práticas, porquanto o uso abusivo pode vir a se constituir numa prática desleal de
concorrência.



8. Nesse passo, encaminhe-se o presente processo à Presidência, com a
~ecomendação de que ~eja promovida a comunicação do presente entendimento à advogada
firmadoradapetição de fk 0?/13, Dr" Maristela Basso.

Rio de Janeiro, 8 de julho de 2015.

b.c-t-,f r ~
c/ .~~réMaia

'Procurador-Chefe
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