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Em, 12/06/07

Ref.: Proc. DI n® 6302590-6

EMENTA: PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. PATENTE. A
PETICAO DE

RETIRADA/DESISTENCIA DE
UM PEDIDO DE NULIDADE
ADMINISTRATIVA DE
REGISTRO DE DESENHO
INDUSTRIAL, JA INSTAURADO,
DEVE SER CONHECIDA,
DANDO-SE A DEVIDA
PUBLICIDADE. CONTUDO,
CABERA AO INPI INSTITUIR, DE
OFICIO, NOVO PROCESSO,
CONFORME PREVISTO NO ART.
51 DA LPI, CONDUZINDO-O ATE
PERTINENTE DECISAO FINAL.

~ Sra. Coordenadora da CJCONS

Vem o presente processo a esta Procuradoria para orientacdo acerca
das seguintes formulages: uma peticdo de retirada/desisténcia de um pedido de
nulidade administrativa de um registro de desenho industrial pode ser conhecida?
Em caso positivo, na instauragdo da nulidade de oficio pode ser utilizada a
documentacgdo apresentada no primeiro processo?

Sobre o tema, obserye<se o disposto no paragrafo primeiro do artigo
113 da Lein® 9.729/96, verbis:

S




SERVICO PUBLICO FEDERAL ; '
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

: “Art 113 LA nulldade do reg/stro serd declarada
admm/strat/vamente quando tiver - s:do conced/da com infringéncia
dos arts*' 94 e 98 Pt v

SRR ‘De plano; msta esclarecer que a hlpotese prevista no artlgo 105 da
LF_?I,,;de retlrada/de3|steh0|a’ do pedldo de registro de DI, sem resultar prejuizo ou
licag ‘ndo se confunde com a retirada/desisténcia em
ocesso admlnlstratlvo de nulidade. lsto porque, no

mesma a qualquer tempo. Deve ser entend|da como 0
e pelo qual o requerente renuncia ao andamento do

Quanto as consequencnas do ato |Iegal ndo parece haver qualquer
: : _epanC|a doutrlnarla ha -nulidade. E se ha invalidade, ¢ sempre possivel
Fe . 'i_fdecreta “la; para obter-se‘o efelto deSCOI‘lStItUtIV/(l(
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Nesse mesmo sentido & a licdo de Diégenes Gasparini (Direito
Admirniistrativo, 4% ed. rev.e ampl. S&o Paulo: Saraiva, 1995, p. 6):

“O principio da legalidade, resumido na proposigédo suporta a
lei que fizeste, significa estar a Administragdo Publica, em toda a sua
atividade, presa aos mandamentos da lei, deles ndo se podendo
afastar, sob pena de invalidade do ato (...).”

Logo a frente, a pagina 100, tratando das consequéncias, continua o
autor:

“A invalidacdo ou a anulagdo ndo outorga aos entédo
beneficiados pelo ato extinto qualquer direito a indenizagdo. O ato
nulo ndo gera efeitos de direito, e sua extingdo ndo pode, por essa
razdo, ser fundamento de qualquer ressarcimento, consoante a
Sumula 473 do Supremo Tribunal Federal. A indenizagao, apesar
disso, tem cabida se a Administragdo Publica invalida ou
desconhece efeitos que alcangaram terceiros de boa-fé. Estes,
alheios a relagdo que se instaurou com o ato extinto, tém esse
direito.”

Resta agora examinar o tema sob o foco do lancado artigo 117 da
Lei da Propriedade Industrial, na verséo de Dannemann, Siemsen, Bigler &
Ipanema Moreira, (in Propriedade Intelectual no Brasil, Rio, Ed. 2000, p. 218), in
litteris:

S “Art. 117 — Neste artigo a semelhanga do paragrafo tunico do art. 51
S desta lei, é explicitado que o processo de nulidade prosseguira
_ mesmo apds a extingdo do registro. Tal disposicao é necessaria nao
? . apenas porque os fundamentos da eventual -nulidade s&do distintos
!

daqueles da extingdo, mas também os efeitos de um e de outro sdo
diferentes quanto ao momento em que os direitos oriundos do
registro deixam de subsistir. Conforme ja comentado em relagao ao
art. 78, os efeitos da nulidade retroagem ao depdsito do respectivo
pedido (ex tunc), enquanto a extingdo produz efeitos do momento da
extingdo em diante (ex nunc).”
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A teor do dispositivo acima comentado, & oportuno aduzir o
ensinamento do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, (in Curso de Direito
Administrativo, RJ, Ed. Forense, 112 ed, rev., ampl. e atualizada, p. 145), no que
se refere a anulagao do ato administrativo, in litteris:

“Anulagdo é o desfazimento do ato que apresenta defeito de
legalidade. A anulagdo, em Direito Administrativo, € um ato
declarativo pelo qual a Administragdo ou o Poder Judiciario
reconhecem a ineficcia de um ato administrativo.

Como se sabe, a eficacia resulta da conjugagéo da existéncia
e da validade dos elementos constitutivos do ato. Reconhecida a
auséncia de elementos essenciais ou o defeito dos existentes, a
Administragdo pode e o Poder Judiciario, se provocado regularmente,
deve declarar a consequente ineficacia. Sendo ato declaratorio, a
anulagdo atuara ex tunc, remontando a origem do ato, abrangendo,
em principio, todos os efeitos produzidos e obstando a produgéo de
quaisquer outros.”

Todavia, o caso em andlise se enquadra na hipétese em que a
provocagao do administrado prejudicado de direito € essencial a anulagdo do ato
ilegal, devido ao fato do registro do desenho industrial ser concedido, por
intermédio de um . procedimento sumario, sem exame substantivo, sem
interferéncia de terceiros. Dai, concluir-se que, sem ela, o ato permaneceria
acobertado pela presungao de legalidade.

-~ Como, na vertente situacdo, o requerente desistiu de dar
prosseguimento ao processo administrativo de nulidade por ele formulado, deve o
INPI, ante todo o exposto, promover a imediata instauragao de oficio de um novo
PAN, inclusive, podendo trasladar, a meu ver, toda a documentagéo coligida pelo
administrado, sem prejuizo de outras, que porventura, sejam necessarias ao
esgotamento de quaisquer duvidas a respeito da eficacia do indigitado ato.

.~ Sub censura.

Mersia Ao o
Procuradors Foslora!
Mat, SIAPE - 449717

QAB-2.] G40

2/4




i o
5 Pu"mumdm!a

§ durfdica
! Fs. )
) b Rustica
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO R SN
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PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenagio Juridica de Consultoria
Ref.: Processo/INPI/DIRTEC/n® DI 6302590-6. Em 05.07.2007.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CICONS/N° 160/2007.

A consideragdo do Senhor Procurador—Chefe.

Coordenagdo Juridica de Consultoria
Coordenadora

——

wiauio Sodm

sgaurador - Geral, em XOFCIC .
Mat. SIAPE 448807
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