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Rio de Janeiro, 27/08/2004

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N® 38 f/jf

Ref.: MU 7701575-4

b

nulidade.  Aproveitamento  dos
apresentados  para  subsidiar a

Sr. Chefe da Divisao de Consultoria,

nulldade administrativa.

i a ' Doé Fatos

O pedido de patente de modelo de utilidade foi protocolizado em 28/08/1997, em
nome da empresa “METALURGICA VULCANO LTDA", sob o titulo de “bola

sulcada para retengao de escéria em conversores LD".

A notificagdo do deposito do pedido de patente foi publicada na
28/10/1997, passando o pedido por um exame preliminar e tend
em 09/03/1999, na RPI 1470, conforme verifica-se as fls. 13 e 14,

EMENTA: Propriedade Industrial.
Processo Administrativo de Nulidade. Alegagio de
ilegitimidade da requerente e cerceamento de defesa,
ocasionado pela apresentagdo de documentos em
lingua estrangeira sem a devida tradugéo. Presungédo
legal de legitimo interesse da requerente e de
veracidade dos documentos que instruiram a
documentos

administrativa de nulidade. Principio da finalidade.
Trata-se de questdo de interesse puiblico que deve ser
apurada em obediéncia ao principio da legalidade.

Trata-se de encaminhamento da Diretoria de Patentes objetivando uma analise
das-questdes levantadas pela titular em sua® manlfestagao ao parecer técnico de

Pl 1404, de
ido publicado
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Por meio da peticdo n°® 038692, de 01/12/1999, a depositante requereu o exame
do pedido e, posteriormente, cumpriu a exigéncia formulada as fls. 21 e publicada
na RPI 1551, de 26/09/2000, através da peticao n° 050758, de 13/12/2000.

As fis. 34 consta um parecer da Diretoria de Patentes deferindo o pedido, cuja
pubhcagao ocorreu na RP1 1585, de 22/05/2001.
Em 21/08/2001 a carta patente foi concedlda (ﬂs 41 e 42) e em 04/01/2002 a
empresa “RISA REFRATARIOS E ISOLANTES LTDA” interpés um Processo
Administrativo de Nulidade, por meio da peticdo n°® 00873, alegando que nédo havia
nova forma ou disposigdo envolvendo o ato inventivo, para um objeto ja
exaustivamente descrito na técnica anterior, uma vez que a Unica pretensa
novidade da patente seria a inclusdo de sulcos. Assim argumentou que a patente
nao atendia-aos requisitos legais definidos nos artigos 9° e 14 da Lei da
Propriedade Industrlal

Para subsidiar as suas alegagdes, a requerente da nulldade anexou diversos
documentos em outros idiomas, inclusive em lingua inglesa, que comprovavam a
utilizacdo em diversas empresas do mecanismo descnto na patente concedida,
conheCIdo mternamonalmente como slag ball.

Em  19/03/2002, . .foi notificada na RPI 1628: a mterposm:ao da nulidade
admlmstratwa e:por meio da petigao n° 038875 -de 18/07/2002, a requerente
apresenteu um esclarecimento, anexando a cépia’ de uma solicitagdo de cotacao
relatwa ao retentor de escoéria (slag ball).

A Diretoria de Patentes elaborou um parecer técnico de fls. 107/111, referente ao
pedido de nulidade administrativa da patente: MU 7701575-4, constatando que
havia uma pequena modificagdo na forma da bola objeto da patente em exame,
em relag&o aquelas bolas sulcadas de retencio apontadas como anterioridades,
nao apresentando-qualquer ato inventivo, pois decorria de maneira comum para
um técnico no assunto.

Assim, foi concluido que o modelo de utilidade ndo preenchia os requisitos
necessarios a sua concessao, pois era goptrgrio aos artigos 9° e 14 da Lei da
Propriedade Industrial, sugerindo-se qu,é ulidade administrativa fosse julgada
procedente, declarando nula a patente / /
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Na RPI 1654, de 17/09/2002, foi publicada a intimagéo para manifestagdo por
parte da titular e da requerente do Processo Administrativo de Nulidade.

Por meio da peticdo n° 062322, de 14/11/2002, a requerente apresentou
manifestacéo sobre o parecer e reiterou a sua convicgéo de que a patente MU
7701575-4 seria. anulada em vista das provas apresentadas

A titular da patente solicitou a devolugdo de prazo para manifestar-se, tendo sido
6 esta concedida em 08/04/2002, na RPI 1683, conforme fls. 129.

Portanto, em 11/04/2003, através da petigdo n°® 019079, a titular interpds recurso,
denunciando a falta de interesse e legitimidade da requerente do Processo
Administrativo de Nulidade e de consisténcia e prova dos fatos alegados.

A titular argumentou que a requerente da nulidade ndo possuia interesse e
legitimidade, até porque ndo comprovou estar autorizada a se pronunciar em
nome das empresas japonesas, pretensas titulares do modelo de utilidade em
questao. .

A titular referiu-se ao principio do contraditério e da ampla defesa, argumentando
' que “em momento algum foi intimada pessoalmente para contestar o pedido de
nulidade muito: embora seu enderego seja conhecido pelo INPI” e
Alegou tambem que “os documentos que instruiram o: pedldo de nulidade néao
6 merecem crédito, a uma porque nao estao devidamente autenticados, e, depois,
porque redigidos em hngua estrangeira, sem tradugdo, contrariando desse forma
as disposigdes do art. 16, § 4°, da Lei n°® 9279/96, dificultando tambem o exercicio
do contraditério e da ampla defesa”.

Por fim, a titular relata: que a requerente ndo comprovou, através de documento
habil, serem as mencionadas empresas estrangeiras titulares da patente em
dlscussao e, desta forma, requereu que o pedido de nulidade fosse julgado
improcedente.

As fls. 140 e 141 consta parecer da Diretoria de Patentes reafirmando a conclusao
do parecer anterior, para que fosse julgado procedente a nulidade administrativa.

Em 17/06/2003, o processo foi encaminhado a Comissdo de Assesspramento
Juridico, para se manifestar acerca das questées levantadas pela titula

O
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Do Mérito

Primeiramente, deve ser observada a necessidade de comunicagéo pela Diretoria
de Patentes a titular, “METALURGICA VULCANO LTDA”, de que-cabe devolugéo
do valor pago a maior Junto a peticdo n® 019079, de 11/04/2003 de manlfestagao
ao parecer técnico de fls.. 107/1 11. _

Analisando as razbes apresentadas pela titular da patente em sua manifestagéo,
inicialmente quanto a legitimidade da requerente do Processo Administrativo de
Nulidade, verificamos que esta matéria ja foi objeto de analise no processo n° Pi
9104207-0, acostado as fls. 146/147, tendo sido consignado que o fundamento do
art. 51 da Lei da Propriedade Industrial alude a legitimo interesse, sem que se
tenha em mente discriminar quem o detém, conforme transcri¢éo abaixo:

‘Art. 51 — O processo de nulidade podera ser instaurado de oficio
ou mediante de requerimento de qualquer pessoa com legitimo
interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessdo da
patente

Paragrafo tnico — O processo de nulidade prossegu:ra alnda que
extlnta a patente N -

Desta forma, conforme depreende-se da leitura do aludido parecer : 0 que se

verifica é a ocorréncia - da.-chamada presungédo legal, assim’ entendlda a

consideragéo de que aquele que interveio no feito &, salvo comprovagao em
contrario, interessado no processo seja a que titulo for”.

Portanto, entendemos que a: presungao legal é relevante para o reconhecnmento
do direito da parte de intervir no feito, como ocorre no presente caso. '

Quanto a alegagdo de que os atos administrativos praticados seriam nulos de
pleno direito, pela inexisténcia de intimagdo pessoal para contestar o pedido de
nulidade, percebemos que ha um equivoco nas razdes apresentadas pela titular,
uma vez que a. publicidade dos atos, despachos grdecisées do INPI se efetua
através da Revista da Propriedade Industrial (RP!) '
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Este veiculo oficial foi criado pela Lei n® 5648, de 11/12/1970, em seu artigo 9°, e
Decreto n° 68104, de 22/01/1971, em seu artigo 24, em substituigdo a secéo Ill do
Diario Oficial da Uniao, que dlspoem o seguinte:

‘Art. 9° - O Instituto mantera publicagdo proépria, destinada a
divulgar seus. atos, despachos e decisbes, bem como ‘matéria
relacronada com seus servigos”.

“‘Art. 24 — O INPI mantera publicagdo destinada a divulgar seus
alos, despachos e decisées, bem como matena reIac:onada com
seus servigos administrativos,

§1° - A divulgagéo dos atos do INPI, inclusive despaéhos e
decisbes valeré como notlflcagao aos Interessados para todos os
efeitos legais”. S

Em conformidade com os dispostos -acima, a propria Lei da Propriedade Industrial,
em seus artigos 223 e 226, dispde claramente que a intimag&o sera feita mediante
publicagcéo no 6rgéo oficial do INPI e que os atos deste 6rgéo s6 produzem efeitos
a partir de sua publicagdo na RPI.
Por fim, analisaremos as argumentagées da titular referentes ao cerceamento de
defesa, ocasionado pela apresentagéo de documentos em lingua estrangelra sem
a devida traducéo e autenticagso. :

A exemplo da questao da Iegltcmldade da requerente da nuhdade no caso de
apresentacao de documentos em lingua estrangeira, cujo objetivo principal era
subsidiar o INPI na comprovagao de que o modelo de utilidade concedido nao
podia ser considerado novo, e portanto j4 compreendido no estado da técnica,
entendemos que a presuncgéo legal deve prevalecer, uma vez que é praxe 'deste
orgéo a utilizagdo de documentos estrangeiros, sem qualquer tipo de tradugao
nas buscas realizadas durante 0 exame preliminar da patente.

Ademais, no ato do proprio requerimento da nulidade administrativa, & declarado
pela requerente, sob as penas da lei, serem as informagdes prestadas completas
e verdadeiras, cabendo nestes casos, ja que ofertado a titular duas oportunldades
para mamfestar-se conforme disposigdo dos artigos 52 e 53 da
Propriedade Industrial, provar a ndo veracidade dos referidos documentos’
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Cabe ressaltar ainda, que a Diretoria de Patentes, por meio do Processo
Administrativo de Nulidade interposto e dos documentos que o instruiram,
constatou que a patente n&o apresentava ato inventivo e infringia os artigos 9° e
14 da LPI.

Portanto, entendemos que no presente caso deve ser aplicado o principio da
- finalidade ou instrumentalidade das;formas, que enuncia que os atos processuais
.. praticados de forma diversa da estabelecida em lei, que mesmo assim atinjam -a
finalidade a que se destinam, devem ser considerados validos.

Alias, o entendimento desta Procuradoria é no sentido de que a Administragao tem
o dever, a obrigatoriedade de desfazer as relagées juridicas formadas ilicitamente.
Isto porque a Administragdo Publica ndo tem discricao administrativa que Ihe
permita escolher invalidar ou ndo um ato, devendo fazé-lo, porquanto fere
- frontalmente o principio da legalidade. ‘ X

- Portanto, ndo existe qualquer oébice. ao aproveitamento dos documentos:
apresentados pela requerente da  nulidade administrativa, para fins de -

comprovagado da auséncia de novidade e atividade inventiva do modelo de
utilidade concedido, tendo em vista que a Administragdo é publica porque atua

vinculada ao principio da legalidade, e portanto, tem o poder-dever de anular os

~ atos administrativos eivados de nulidade. ..

+Da Conclusio

X

-Diante de todo o exposto, considérada a legitimidade e a presuncéo de legalidade :: :
dos documentos que instruiram o Processo Administrativo de Nulidade, opinamos; -
- -pela nulidade da patente, nos termos constantes do parecer técnico exarado pela - .

Diretoria de Patentes as fis. 140/14+
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‘Ref - Processo/INPI/DIRPA/n® MU-7701575-4. Em 03.09.2004.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/N0 387/2004.

‘A consideragio do Senhor ProcuradgrfGeral.

M /‘
uro;: Sodré Maia

Procurador- /Geral em exerclclo
Mal. SIaPE 449601
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