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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROC/DICONS. Em 11/06/99

-

= Processo N° 1638/99

Sr. Chefe da DICONS,

1- Trata-se de consulta formulada pela DIRPA, |,
acerca da possibilidade de o INPI se utilizar
do Processo Administrativo de ©Nulidade (PAN)
instaurado pelo titular da patente (que visa,
apenas, a restrigdo do quadro reivindicatédrio),
para anulad-la integralmente, com base em

C documento juntado pelo préprio requerente do

,‘l‘ PAN. -

2- Iniciamos nossa andlise através da norma legal
que norteia o PAN, insculpida no art. 51 da Lei n°
9.279, de 14/05/96, conforme abaixo:

“Art. 51 - O processo de nulidade podera
ser instaurado de oficio ou mediante
requerimento de qualquer pessoa com
legitimo interesse, no prazo de 6 (seis)
meses contados da concessao da
patente.” (grifei)
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3- Vé-se que a lei fixou, para o requerimento de
PAN, alguns pressupostos. O primeiro deles, talvez o
mais importante, €& o legitimo interesse, pois, sem

ele, ndo haverd de ©prosperar o procedimento
revisional.

4- Nesse passo, no mister de conceituar o)
“legitimo interesse”, & 1luz do direito civil e
processual civil, podemos assim dizer que é a

qualidade juridica que possui uma pessoa (fisica ou
juridica), a qual seja parte na relagdo material, ou
terceiros que possam sofrer reflexos no mundo do
juridico em relagdo ao direto em questdo.

5- Assim, em regra, possuem legitimo interesse as
partes (sujeitos da relagdo material controvertida),
ou terceiros interessados, que sofram conseqiéncias
juridicas por via reflexa.

6- Trazendo esse conceito para o campo do direito
patentario, poder-se-ia dizer que tanto os titulares
de patentes assim como qualquer pessoa (juridica ou
fisica) que sofra ou possa sofrer, direta ou
indiretamente, as consequéncias de uma patente(
qualquer pessoa do povo) tem, na nossa opinido,
legitimo interesse para promover o PAN.

7- Cabe ressaltar, ainda, que o legitimo interesse
para a propositura de um PAN deve estar alicergado
no bindmio “utilidade e necessidade”, ou melhor,

-

para que se afigure o legitimo interesse ao PAN, &
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preciso que esse procedimento seja, também, Util e
necessario para o atendimento do pleito do
requerente. Do contrario, ndo deve prosseguir, por
falta de interesse.

8- O segundo requisito importante & propositura do
PAN é a tempestividade, posto que a lei estabelece
o prazo legal de 6(seis) meses para a sua

instaura¢do, sob pena de decair o direito dos
legitimos interessados.

9- Dessa forma, uma vez esgotado o  prazo
anteriormente citado, a patente ndo mais podera ser
revista pela via administrativa.

10- Feitas essas consideragdes preliminares,
volvendo ao objeto da presente consulta, mormente no
questionamento descrito no item 1 deste parecer,
parece-nos haver, neste questionamento, duas
vertentes a serem analisadas, como se verad adiante.

11- A primeira delas tem como premissa a
utiliza¢do, pelo INPI, de PAN instaurado pelo
titular da patente (com o fim de apenas restringir o
seu direito), para declarar a nulidade total da
patente do requerente

12- Essa vertente induz a falsa interpretagdao de
que o INPI iria, a bem da verdade, instaurar, de
oficio, novo PAN, a fim de proferir decisdo

diferente do pedido contido no PAN original.

13- Nesse diapasdo, diga-se, desde ja, que &
pacifico nesta Procuradoria que a instaurag¢do de PAN
pelo INPI tem prazo legal(é meses da concessdo),
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sendo tal prazo decadencial, ndo podendo assim, o©
INPI, forgcar qualquer possibilidade de revisdo de
oficio fora do prazo legal, nem tampouco, proferir
decisdo fora do pedido, sob pena de cometer uma

ilegalidade.

14- Nao se pode, igualmente, invocar, neste
caso, a inteligéncia da Stmula 473 do STF, pois,
hodiernamente, €& entendimento firmado na doutrina
que a referida sGmula sé se aplica em caso onde a
lei nd3o estipule prazo e procedimento especifico de
nulidade, é o que se depreende dos ensinamentos
contidos na consagrada obra de “DIREITO
ADMINISTRATIVO BRASILEIRO” do saudoso Hely Lopes
Meirelles, 22* Edigdo, pag. 190, in verbis:

“Pacifica & hoje, a tese de que, se a
Administragdo praticou ato ilegal, pode
anula-lo por seus prbéprios meios(STF,
Simula 473). Para a anulagido do ato
ilegal...ndo se exigem formalidades
especiais, nem had prazo determinado para
invalidagdo, salvo quando norma 1legal o
fixar expressamente.”

15- Diante disso, tendo em vista que a LPI estipulou
expressamente, em seus arts. 50 e 51, procedimento
proéprio para nulidade, ndo hd o que se falar em
aplicagdo da Stumula 473 do STF.

16- Cabe, ainda, consignar que toda e qualquer
andlise dentro do processo de nulidade deve apoiar-
se no “principio constitucional do devido processo

A
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legal”, al inseridos todos os demais principios
processuais.

17- E de fundamental importédncia esclarecer, ainda,
que o processo de nulidade deve ser norteado  por
principios processuais compativeis com o direito
administrativo, a fim de ndo se dar maior énfase a
formalidade processual, em detrimento do interesse
piblico, que é o alicerce de toda administragéo.

18- Nessa diregdo, somos da opinido que, no PAN,
deve ser observado o principio processual da
correlagdo entre o pedido e a decisdo, ndo havendo
lugar para decisdo totalmente dispar do pedido com
base em documento e fundamento estranhos daqueles
sustentados no requerimento de nulidade, aplicando-
se, analogicamente, o art. 128 do CPC, in verbis:

“Art. 128 - O juiz decidirda a 1lide nos
limites em que foi proposta, sendo-lhe
defeso conhecer de questoes, ndo
suscitadas, a cujo respeito a lei exige a
iniciativa da parte.”

19- Desta forma, entendemos nao poder o INPI, em
nenhuma hipdtese, proferir « > _
documento novo. e com O fundamento diferente do PAN,
pois o caminho mais correto seria a Ag¢do de Nulidade
prevista na LPI. Nessa linha de entendimento acenta
O parecer n° 36/94, desta Procuradoria.

decisdo baseada _em_
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20- A outra vertente a qual nos filiamos( que se
extrai da 1indagagdo descrita no item 1 deste
parecer), é a de se verificar quais os limites de
profundidade do exame e da decisdo do INPI fixados:
no PAN. ‘
21- Para responder essa indagac¢do, forgoso se faz
adentrar na natureza juridica do PAN; tem ele, a
nosso ver, a natureza juridica de uma revisdo, ou
seja, €& um processo destinado a rever um direito
conqggidgwcomﬂgnfim de, se for o caso, declarar a
sua nulidade.

22- Nesse passo, em sendo o0 PAN um processo
revisional, o limite da revisao do INPI
compreenderia tdo_somente as questdes relacionadas
com o fundamento do pedido revisional, apresentadas
no bojo do PAN.

23- Pode ocorrer, porém, que algumas matérias
inseridas e expostas no bojo da fundamentagdo do
procedimento anulatdério ndo tenham sido aventadas
pelo requerente, caso em que, independentemente
disso, e, desde que sejam questdes de interesse
publico 1ligadas diretamente ao escopo do pedido,
podem e devem ser examinadas na instdncia revisora.

24- Partindo dessa premissa, a questdo agora se
restringiria apenas em saber se as provas e OS
fundamentos acostados no PAN, visando a uma nulidade
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parcial, autorizariam o INPI a decidir, com base
neles, pela nulidade total.

25- Ja foi dito antes que ndo had lugar no processo
de nulidade para decisdo fpfgﬁaos limites do pedido
ou com base em documento estranho ao processo, pois
feriria o principio do devido processo legal, além
de ser considerado um novo PAN de oficio, totalmente
intempestivo, s6 podendo ser revisto pela Agdo de
Nulidade. Contudo, embora wum tanto sutil, nao
seria essa a hipbtese aqui aventada, sendo vejamos,
a frente.

26- O caso em estudo retrata um pedido de
restricdo de direito, ou seja, nulidade parcial,
pois o PAN é& o meio pelo qual se requer nulidade de
patente. Qualquer pedido em PAN deve ser,
necessariamente, direcionado para nulidade de
patente, pois, do contrario, ndo seria este processo
meio cabivel para qualquer alteragdo de quadro
reivindicatério concedido em plena consondncia com
a Lei, ex vi dos art. 50 e 51 da LPI.

27- Vale ressaltar que os limites objetivos do
PAN ja foram fixados em lei, ndo podendo o INPI, nem
qualquer outro interessado se afastar deles.

28- Assim, quanto ao pedido, sé hé& lugar para um
tipo de pedido, qual seja: a nulidade da patente,
cabendo ao INPI decidir sé é caso de nulidade
absoluta ou parcial.

29- No que tange a fundamentacdo legal do pedido
de PAN, a 1lei, também, estipula os seus limites,
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como se pode observar do art. 50 da LPI, abaixo
transcrito:

“Art. 50 - A nulidade da patente sera
declarada administrativamente quando:

I - ndo tiver sido atendido qualquer dos
requisitos legais;
IT - o relatdrio e as reivindicag¢des néao
atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25,
respectlvamente,myﬂh@, e e S \
III - o objeto da patente se estenda alé;\\
do conteido do pedido originalmente
KQSESE}tadSMAQE o e e e
IV - "no seu processamento, tiver sido
omitida qualquer das formalidades
essenciais, indispensaveis a concessdo. “

30- por tudo isso, uma vez fixado o pedido do
PAN, a questdo importante a saber qual a
fundamentac¢ao legal sustentada dentre aquelas
prevista em lei.

31- Considerando que a consulta da DIRPA, néo
traz detalhes a respeito da fundamentagdo no PAN,
partimos da premissa de que seja aquela insculpida
no inciso I do art. 50 da LPI( ndo tiver sido
atendido qualquer dos requisitos legais),no caso, a
falta de novidade.

32- Assim, podemos dizer que qualquer documento
apresentado pelo requerente num PAN(instaurado com o
fundamento de falta de novidade), que se caracterize
numa prova inequivoca de completa falta de novidade,
autorizard o INPI a declarar a nulidade total, ao
invés, da nulidade parcial requerida.

\/



AN Whie A CNTSENI L 1Bt

FESS P VRS L P SN AT R S

Ay

a2

ST

BN L

14

£

MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

33- Insta observar, que o artigo 47 da LPI( Das
Disposigdes Gerais da Nulidade da patente), prevé,
de fato, a figura da nulidade parcial; nos

parecendo claro, porém, que esta nulidade parcial

serd uma possivel conseqiéncia de uma decisdo(do -

INPI, no caso de PAN)e ndo um pedido especifico e
delimitador da decisdo do INPI.

34- Diante disso, néo estaria o INPI exorbitando,

de sua funcao, nem, tampouco, decidindo fora ou
dlferente dos limites do PAN, 'Jao declarar uma
nulidade totalﬁ—dentro ‘do Processo instaurado pelo
proprlo tltular e, com base em documento trazido por
ele, s6 porque foi solicitado uma restrigdo
parcial (nulidade parcial). Ao contrdrio, estaria a
autarquia estritamente dentro dos limites do PAN, ja
que este Processo tem por fim a declaragdo de
nulidade( e s&é este), sendo parcial, somente,
quando se puder salvar parte do direito.

32- E preciso ressaltar, entretanto, que para o'

INPI decidir pela nulidade total da patente do

titular, devera assegurar o contraditério, a ampla
defesa e utilizar-se, estritamente, da fundamentacgdo

e da documentagdo presentes no processo de nulidade
instaurado pelo requerente, ndo podendo, de forma!
alguma, basear-se em questdes estranhas ao PAN, sob/
pena de se configurar, nesta hipdtese, PAN de OflClO*

e deciséao Extra petita, ja rechacados
anteriormente. |
33- Assim, entendemos possivel o INPI anular

totalmente uma patente concedida ao arrepio da LPT,
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mesmo que o pedido seja pela nulidade parcial, desde
que a decisdo seja baseada estritamente nas provas e
nos fundamentos trazidos nos autos pelo titular e
dentro do escopo do pedido de nulidade.

34- Essa opinido nos parece a que mais se

aproxima da razoabilidade juridica que se espera do

INPI( o6rgdo responsavel pela concessdao de direitos
de propriedade industrial), ja& que a falta de
novidade numa patente concedida afeta toda
coletividade, sendo, portanto de interesse piblico.

35- Frise-se, ainda, que ndo se pode invocar, neste

caso, o principio do Reformatio in pejus (reforma

para pior) posto que tal principio sbé se aplica a
agravamento de pena em recurso oOu revisdao de
processos repressivos(seja na esfera penal ou
administrativa), ndo se enquadrando o PAN, portanto,
nestas hipoteses.

36- Por fim, esclarecemos que este parecer tem em
mira orientar a DIRPA na sua indaga¢do, contudo,
nao prejudica qualquer outra opinido no exame de
processos em casos especificos.

E o parecer. Sub Censura.

N

JOSE CARLO ES DE MENEZES »
De Ac ordo

/
ADVOG O/DICONS
Mat/¥icula 449470.

lree [PPOU R
I G Lin

\

ot —— e e =



