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EMENTA: PROPOSTA DA ABPI PARA ALTERACAO DO TEXTO DO PL 3553/2021 — SUBSTITUTIVO
DO DEP. VITOR LIPP, O QUAL ACOLHE EM DIPLOMA NORMATIVO POSICIONAMENTOS
JURISPRUDENCIAIS A RESPEITO DA POSICAO PROCESSUAL DO INPI EM DEMANDAS DE
NULIDADE DE PATENTES E REGISTROS.

1 - Proposta coloca em risco interesses indisponiveis da sociedade e coloca o INPI em posi¢ao subalterna e
coadjuvante a partes privadas, contrariando a Constitui¢do, o interesse publico e a finalidade do projeto de lei.
2- Manifestagdo pela rejeicdo.

1. Trata-se de consulta a respeito de alteragdes sugeridas pela ABPI ao projeto Projeto de Lei 3553/2021.

2. Ja houve manifestagdo do INPI favoravelmente ao texto do PL 3553/2021 — substitutivo do Dep. Vitor Lipp, o
qual acolhe em diploma normativo posicionamentos jurisprudenciais a respeito da posig¢do processual do INPI em demandas de
nulidade de patentes e registros.

3. A proposta apresentada pela ABPI se afasta dos precedentes jurisprudenciais e desconsidera o interesse publico
tutelado pelo INPI neste tipo de demanda, condicionando sua atuagdo a demonstra¢do de um inexistente interesse econdmico.

4. Passo a analisar as alteragdes propostas pela ABAPI, naquilo em que diferem do do PL 3553/2021 —
substitutivo do Dep. Vitor Lipp, que contou com a manifestagdo favoravel do INPI.

5. No artigo 57 da LPI a proposta da ABPI propde as seguintes altera¢des ao substitutivo do Dep. Vitor Lipp:

§ 3° O INPI podera abster-se de contestar o pedido, considerando-se tal abstengdo como uma manifestagdo em
favor da manutengao da validade da patente

§ 4° Na ac@o, o INPI podera posicionar-se em suporte de qualquer das partes, e devera

fundamentar seu posicionamento na a¢do em novo parecer técnico no qual sejam considerados todos os
argumentos das partes. Esse novo parecer podera ser divergente do parecer que fundamentou a decisdo
impugnada, desde que baseado em documento novo relativo ao estado da técnica, ndo considerado
anteriormente, ou na constatagdo de que ocorreu erro evidente na realizagdo do exame do qual resultou a
decisdo impugnada em juizo. Eventual mudanga de posicionamento do INPI durante o curso da acdo devera
atender a estes mesmos requisitos.

§ 5° Quando na demanda houver a demonstragao de interesse econémico direto do Poder Publico, o INPI podera
prosseguir na demanda ainda que o autor originario reconhega a procedéncia do pedido ou desista da agdo.
Nesta hipotese, o INPI assumira a posi¢ao de autor da agao.

§ 6° Nas agdes em que ndo for autor, o INPI ndo arcard com as despesas processuais e verbas sucumbenciais, as
quais, nessa hipdtese, deverdo ser suportadas, em sua totalidade, por autor e réu.

A andlise desta proposta de alteracdo deve levar em conta o interesse do INPI nas demandas de nulidade de
patentes e de registros, os quais foram muito bem delineados pela justificativa do substitutivo ao apontar que “ O interesse do
INPI ndo se confunde com o interesse do titular do privilégio ou do Autor da demanda. Enquanto este tem interesse em manter
a titularidade da patente e o Autor em anular sua concessdo, o INPI tem interesse na manuten¢do da regularidade da sistematica
de concessdo de propriedade industrial, na defesa da livre concorréncia e na defesa do consumidor."

Como consignado na justificativa do substitutivo, “pode a Autarquia contestar, aderir & posicdo do Autor ou
buscar uma posi¢ao intermediaria, quando citado em demanda que objetive a nulidade do registro ou patente, ou mesmo tomar
a iniciativa de propor esta demanda, ndo sendo subordinada ou lateral a atuacdo da parte originaria.”

Como ja apontado no PARECER n. 00010/2024/CGCONT/PFE-INPI/PGF/AGU, ao intervir nas a¢des de

nulidade de patentes, marcas e demais propriedade industriais o INPI defende interesse proprio que ndo se confunde com o



interesse das demais partes da demanda, pois seu interesse esta voltada para a manutengdo da regularidade da sistematica de
concessdo de propriedade industrial, na higidez deste sistema, de acordo com a interpretagdo que adota dos dispositivos legais
pertinentes, defendendo o interesse difuso da sociedade concernente & manutencéo de uma ordem econdmica justa, onde vigore
a livre concorréncia e os direito de propriedade industrial, que contribuem para o desenvolvimento do pais, o que ndo raro
significa obter a declara¢@o de nulidade de um registro ou patente, ainda que por ele concedida. Com efeito, estando adstrito ao
principio da legalidade por forga do que dispde o artigo 37 da Constituicdo, o INPI deve por imposi¢@o constitucional perseguir
o interesse publico primario e velar pela regularidade do sistema de propriedade industrial.

Note-se que o ato de concessdao de um direito de propriedade industrial ndo se confunde com o bem imaterial
que dele deriva. O direito de propriedade industrial concedido desvincula-se do INPI, assumindo condicdo juridica de bem
movel que pertence exclusivamente ao titular da propriedade industrial que ao explord-lo aufere todos os seus frutos sem
qualquer participagdo da Autarquia.

Portanto, enquanto os demais sujeitos da lide possuem interesse de cunho eminentemente patrimonial na
constitui¢do ou desconstitui¢do da propriedade industrial, o interesse do INPI ¢ extrapatrimonial e visa tutelar a politica
nacional de propriedade industrial, o desenvolvimento do pais, a livre concorréncia, a defesa do consumidor, que sdo principios
reitores da ordem econdmica insculpidos no artigo 170 da Constituigdo.

Passo a analise das proposta de alteragdo:

O paragrafo terceiro da proposta da ABAPI pretende atribuir a auséncia de contestagdo do pedido formulado
uma manifestagdo de concordancia com a validade da patente, o que afronta normas de processo civil e colocam em risco a
tutela de direitos indisponiveis.

Com relagdo as normas de processo civil, o artigo 345, II do Cddigo de Processo Civil afasta os efeitos da
revelia quando a lide versar sobre interesses indisponiveis. Esta previsdo objetiva tutelar esses interesses, impedindo que a mera
omisséo de apresentacdo de contestacao possa lhes acarretar consequéncias.

Ja foi apontado que o INPI defende interesse que ndo se confunde com o interesse das demais partes da
demanda, pois seu interesse estd voltada para a manuten¢do da regularidade da sistemdatica de concessdo de propriedade
industrial, na higidez deste sistema, de acordo com a interpretagdo que adota dos dispositivos legais pertinentes, defendendo o
interesse difuso da sociedade concernente & manutengdo de uma ordem econdmica justa, onde vigore a livre concorréncia e 0s
direito de propriedade industrial, que contribuem para o desenvolvimento do pais, o que ndo raro significa obter a declaracdo de
nulidade de um registro ou patente, ainda que por ele concedida. Esses interesses pertencem a sociedade brasileira e possuem o
atributo da indisponibilidade.

Assim, ao considerar que a ndo apresentacdo de contestacdo representa uma manifestagdo de validade da
patente, a redagdo proposta acaba por vulnerar o interesse publico indisponivel, que pode estar presente na declaracdo de sua
nulidade. Assim a proposta atribui a eventual absten¢@o de contestacao efeitos que sdo incompativeis com a previsdo do artigo
345, 1T do Codigo de Processo Civil, no sentido de que a revelia ndo produz efeitos com relagio a direitos indisponiveis.

O paragrafo quarto do texto da proposta da ABAPI novamente relega a atuacdo do INPI a condigdo subalterna
aquela sustentada pelas partes privadas, limitando sua atuag@o ao “suporte de qualquer das partes”, e pretende limitar a alterag@o
de posicionamento do INPI a apresentacdo de documento novo relativo ao estado da técnica, ndo considerado anteriormente, ou
na constatagdo de que ocorreu erro evidente na realizacdo do exame do qual resultou a decisdo impugnada em juizo.

Com relagdo a atuagdo subordinada do INPI, reitero todos os fundamentos presentes no parecer PARECER n.
00010/2024/CGCONT/PFE-INPI/PGF/AGU, que fundamentaram a manifestagdo do INPI com relagdo ao projeto de lei
original ¢ que deram ensejo ao substitutivo aprovado, o qual demonstram que a atuagdo do INPI promove interesses proprios,
que ndo se confundem com os interesses das partes privadas ¢ a eles ndo estdo subordinados, como reconhece a jurisprudéncia e
a justificativa do substitutivo aprovado.

Como ja apontado, o INPI atua nas demandas de nulidade de patente e registros na defesa de direitos
indisponiveis defendendo o interesse difuso da sociedade concernente & manutencdo de uma ordem econdmica justa, onde
vigore a livre concorréncia, a livre iniciativa, a prote¢do do consumidor e os direito de propriedade industrial. Nao ¢ possivel
condicionar a mudanga de posi¢do do INPI a apresentacdio de novos documentos relativos ao estado da técnica ou a constatag@o
de erro evidente, pois esta limitagdo acaba por limitar a tutela daqueles direitos difusos, acarretando a limitagdo de direitos
indisponiveis de que sdo titulares os cidaddos brasileiros.

O paragrafo quinto, por sua vez, desconsidera por completo a defesa dos direitos indisponiveis da sociedade
brasileira a uma ordem econdmica justa, onde vigore a livre concorréncia, a livre iniciativa, a prote¢do do consumidor e os
direito de propriedade industrial, ao condicionar o prosseguimento pelo INPI na demanda em que haja desisténcia pelo autor a
demonstracdo de interesse econdmico direto do poder publico.

Note-se que o ato de concessdo de um direito de propriedade industrial ndo se confunde com o bem imaterial
que dele deriva. O direito de propriedade industrial concedido desvincula-se do INPI, assumindo condicdo juridica de bem
movel que pertence exclusivamente ao titular da propriedade industrial que ao explora-lo aufere todos os seus frutos sem
qualquer participagdo da Autarquia.

Portanto, enquanto os demais sujeitos da lide possuem interesse de cunho eminentemente patrimonial na



constitui¢do ou desconstitui¢do da propriedade industrial, o interesse do INPI ¢ extrapatrimonial e visa tutelar a politica
nacional de propriedade industrial, o desenvolvimento do pais, a livre concorréncia, a defesa do consumidor, que sdo principios
reitores da ordem econdémica insculpidos no artigo 170 da Constituigdo.

Assim, ao condicionar o prosseguimento da demanda pelo INPI a demonstragdo de um interesse econdmico
direto do poder publico, a proposta compromete o interesse difuso indisponivel da sociedade, dando relevo a meros interesses
econdmicos, que além de inexistentes no caso, ndo justificam de regra a interven¢do em demandas judiciais, que estio
condicionadas a presenca de interesses juridicos e ndo interesses meramente econémicos.

Por fim, o paragrafo sexto da proposta isenta o INPI do pagamento das despesas processuais e Onus de
sucumbéncia nas demandas em que ndo for autor.

O projeto de lei aprovado pela Comissdo de acordo com o substitutivo do Dep. Vitor Lipp regula de maneira
mais clara a matéria, esclarecendo que o INPI ndo arcara com as despesas processuais somente em caso de migragdo de polos
na demanda, mantendo a distribui¢do do 6nus da sucumbéncia de acordo com as previsdes do Codigo de Processo Civil.

Por fim, em razdo da identidade de redagdo, os mesmos fundamentos para manifestagdo contraria as alteragdes
propostas pela ABPI nos paragrafos do artigo 57 se aplicam as propostas de alteragdo nos paragrafos do artigo 175 da Lei de
Propriedade Industrial.

Em conclusdo, a proposta coloca em risco interesses indisponiveis da sociedade e coloca o INPI em posi¢do
subalterna e coadjuvante a partes privadas, contrariando a Constituigéo, o interesse publico e a finalidade do projeto de lei.

Por todo o exposto, parece-me que o INPI deve adotar posicionamento contrario as alteragdes sugeridas pela
ABPL

A considerag@o superior.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2026.

ANDRE AMARAL AGUIAR
PROCURADOR FEDERAL

Atengdo, a consulta ao processo eletronico estd disponivel em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Numero Unico de Protocolo (NUP) 52402010948202420 e da chave de acesso d377¢2bd

/‘ Assinatura Digital
/André A. de Aguiar
J/ Procurador Federal
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PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
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INDUSTRIAL
GABINETE

DESPACHO DE APROVAGCAO N°. 00017/2026/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010948/2024-20
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

1. Estou de acordo com o PARECER N° 00001/2026/CGCONT/PFE-INPI/PGF/AGU, do Coordenador-

Geral de Contencioso desta Procuradoria.
2. Restitua-se ao Gabinete da Presidéncia do INPI.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2026.

ANTONIO CAVALIERE GOMES
Procurador-Chefe

Atengio, a consulta ao processo eletronico estd disponivel em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Nimero Unico de Protocolo (NUP) 52402010948202420 ¢ da chave de acesso d377¢2bd
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