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NOTA/INPI/PROC/OICONS/N° 304/07

\

y
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

Rua Mayrink Veiga, 9 - 22° andar-Centro-Rio de Janeiro -CEP 20.090-910.
Tel: (21) 2139-3000 -Fax: (21) 2139-3206

/

Em, 14/11/07

Ref.: Proc. 016202453-1

EMENTA: PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. PATENTE. DI.
DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE
NULIDADE ADMINISTRATIVA.
INADMISSIBILIDADE, POR
CARACTERIZAR, TAL
REQUERIMENTO, UMA
DENÚNCIA. DEVER DO INPI
INSTAURÁ-LO DE OFíCIO, EM
OBSERVÂNCIA AO PRINCíPIO
DA LEGALIDADE.

Sra. Coordenadora da CJCONS.
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Veio o presente processo a esta Procuradoria para manifestação
acerca do questionamento formulado pela Sra. Coordenadora Geral de Outros
Registros - OIRTEC, em razão do pleito de desistência do processo
administrativo de nulidade - PAN proposto pela empresa INBOP INDÚSTRIA DE
BORRACHA E POLíMEROS LTOA, às fls. 63.

, Cumpre esclarecer, de plano, que a matéria em foco já foi
submetida a exame, conforme se verifica dos termos ínsitos na
NOTA/INPI/PROC/CJCONS/N° 160/07, cuja cópia reprográfica segue anexa a
este pronunciamento.

Sem embargo disso, segue abaixo transcrito o resumo da
orientação ali firmada~ /", "
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"(...) Como, na vertente situação, o requerente desistiu de dar
prosseguimento ao processo administrativo de nulidade por ele
formulado, deve o INPI, ante todo o exposto, promover a imediata
instauração de ofício de um novo PAN, inclusive, podendo
trasladar, a meu ver, toda a documentação coligida pelo
administrado, sem prejuízo de outras, que porventura, sejam
necessárias ao esgotamento de quaisquer dúvidas a respeito da
eficácia do indigitado ato".

Era o que cabia informar.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Conclui-se, portanto, que o INPI deve conhecer da solicitação sub
examen e, ato contínuo, prosseguir de ofício com a apuração da "denúncia" em
apreço, consoante previsto no artigo 51, da LPI, em estrita observância ao
princípio da legalidade, primaz condutor das atividades exercidas no âmbito da
Administração Pública.
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Em, 12/06/07

EMENTA: PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. PATENTE. A
PETiÇÃO DE
RETIRADA/DESISTÊNCIA DE
UM PEDIDO DE NULIDADE
ADMINISTRATIVA DE
REGISTRO DE DESENHO
INDUSTRIAL, JÁ INSTAURADO,
DEVE SER CONHECIDA,
DANDO-SE A DEVIDA
PUBLICIDADE. CONTUDO,
CABERÁ AO INPI INSTITUIR, DE
OFíCIO, NOVO PROCESSO,
CONFORME PREVISTO NO ART.
51 DA LPI, CONDUZINDO-O ATÉ
PERTINENTE DECISÃO FINAL.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

Rua Mayrink Veiga, 9 - 22° andar-Centro-Rio de Janeiro -CEP 20.090-910
Te!.: (21) 2139-3000 - Fax.: (21) 2139-3206

NOTA/INPI/PROCICJCONS/N° 160/07

Ref.: Proc. DI nO 6302590-6

Sra. Coordenadora da CJCONS

Vem o presente processo a esta Procuradoria para orientação acerca
das seguintes formulações: uma petição de retirada/desistência de um pedido de
nulidade administrativa de um registro de desenho industrial pode ser conhecida?
Em caso positivo, na instauração da nulidade de ofício pode ser utilizada a
document~ção apresentada no primeiro processo?

Sobre o tema, observ
. '... jj,3....da-l..ekr:t~.gt--9êrvel'k>i- :

e o disposto no parágrafo primeiro do artigo



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL
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"Art. 113 - A nulidade do registro será :deC7ar?,da;:a /
administrativamente quando tiver sido concedida com 1lJ!!!rrgêf!~i;h,,), /
dós arts.94e 98." -~~ -., ,!

,' .. ', .... ~/
'" .' -De plan(),:insta esclarecer que a hipótese prevista no artigo 105 ;éa

LPI,de r~tiré!cia/d~sistêr'lGia'do~pedido de registro de DI, sem resultar prejuízo ou
posteriorpublic~çãona;RPI,nãose confunde com a retirada/desistência em
es,tudo,qLlé3Is,eJá,d~u,rn,.,:Rrocesso administrativo de nulidade. Isto porque, no
primeiro càso,:évitél7se.a:publicação do ato de retirada, e com isso, o domínio
PÚbri(;o,~I1(lLi~'1~?Q0.en9,~~:gundO,a desistência exige publicação .

.' .... ", .,,,,,:".. -.
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~~:r··JJj1f~~~~~;j{~~~~r~·~Jérestarclaro que a aplicabilidade da possibilidade
.êm:focd',):'fn~~~;~'~~e·;~·e:VsÚ§·:pf_evisãonaLPI, na medida em que consiste numa

"'f~§:ym:êq~:l~':ºgW~:i[8'RÇê9'_}:li~;":é3Jgqém,com legítimo interesse de solicitá-Ia, ou, de
igu~l'jf<:)rTil?-;':I~~,jC:f~~i$tit";cla';l11ésrnaa qualquer tempo. Deve ser entendida, como o
atdi;~;ÚflHâie'rài,,~:ae,;@:vo:ntâqe:peI6:qualo requerente renuncia ao andamento do

.álqg!~J)-~t~:íí.~~l~g!~:p,YQ.çr~'if~,R';(àhdarnento~
~'i·=",;·.~;',·"'~"--'" ';j:~-:~;>~:~;:~~>::2)i;~:;:;:;)'::.;}"~i-L~<..':L.::' .. ' .:;"
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J',~;::,,';D;~,:'i!:'f:*§.py!'~~"!P?rél>qg~,areriúnciase verifique válida não deve esbarrar
ern,'~ir:~itO';;q~FºllJrre'I11','~,9élr~etando':lheprejuízo, por isso, dever-se-á, no presente
ê~~·9;:..'ªãI\:'prff§~~~4.imer)t9élo •.pr6cedimento em comento, a fim de que seja
VElrifigé3do'sé;Ç·ô'.·pl.~rj,;qÚêstão'fora concedido com infração de algum requisito
legâl,(:pÓr::mêiÓi~daiÓstâlkélção de ofício de novo PAN, notificando-a no órgão~fi~i:.~I,:g8;,@'~Ú~t~'<:f'.-',F·<;,;,'.·}"?;'.:' .."

o' . ""'; '!.";';":"',";_
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;«(j;~'~::"ff~;<!:f:t+!~{\~,,::>; ::',j::: ~:<~.';';.';':,.<; ,:;>: '.-,.-':':';:,',:-- '-",

.,:.>êj-,t'.'LJ':;!:':,' ..-;.>.'.r§!9!.'pqrcme,~ernborapareça dispensável, porque já existente a nível
-dt?,'pdhGípiq,Tq()n~tituqi?I1~1- Carta Magna de 1988, é de se registrar que toda a
.t)ª_rBT61~!r~<;§~?'R9pFq?sesubordina,entre outros, ao princípio da legalidade.
':.:'.:':'..}:-..''.:,;,:~:,~<,~:....: -;. ~'.:,:<; '~;'" ;';"-,:".<,~~~:~y',,-::.,.: ;'" "..\ .. : .. ~:",' ,,' .--
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'i'.;':Safi~nÚ~-Se,'COh1 isso, o indeclinável dever do administrador de
clJI"T1P'ricà.risça,asdisposições legais, sob pena de invalidade dos atos praticados

-âi"êVeliádà lei:

,..' •.......,.' .',Quantoâsconseqüências do ato ilegal, não parece haver qualquer
~~~~discm.ância-'doutrinária;--biLnuHdade_ê=~~-~~á-jnvalidade, é sempre possível

decretá-Ia, para obter-se o efeito desconstituti~~~.:()/
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Nesse mesmo sentido é a lição de Diógenes GaSpa~i~·i·3'(DirejtQ,íp.hh I
Administrativo, 48 ed. rev.e ampl. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 6): L=-=~~:.~~~I

-....-..

"O princípio da legalidade, resumido na proposição suporta 9"
lei que fizeste, significa estar a Administração Pública, em toda a s/ia
atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo

.afastar, sob pena de invalidade do ato (...). 11

Logo' à frente, à página 100, tratando das conseqüências, continua o
autor:

'~ invalidação ou a anulação não outorga aos então
beneficiados pelo ato extinto qualquer direito à 'indenização. O ato
nulo não gera efeitos de direito, e sua extinção não pode, por essa
razão, ser fundamento de qualquer ressarcimento, consoante a
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. A indenização, apesar
disso, tem cabida se a Administração Pública invalida ou
desconhece efeitos que alcançaram terceiros de boa-fé. Estes,
alheios à relação que Se instaurou com o ato extinto, têm esse
direito. 11

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

"Art. 117 - Neste artigo à semelhança do parágrafo único do art. 51
desta lei, é explicitado que o processo de nulidade prosseguirá
mesmo após a extinção do registro. Tal disposição é necessária não
apenas porque os fundamentos da eventual nulidade são distintos
daqueles da extinção, mas também os efeitos de um e de outro são
diferentes quanto ao momento em que os direitos oriundos' do
registro deixam de subsistir. Conforme já comentado em relação ao
art. 78, os efeitos da nulidade retroagem ao depósito do respectivo
pedido (ex tunc), enquanto a extinção produz efeitos do momento da
extinção em diante (ex !,unc;~:~ __
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Sub censura.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL
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v/Jti{j'" 'q iA teor do dispositivo acima comentado, é oportun<j FáQ.!:!~ir o Il_q /

ensi~a~ent.o do professor Diogo de Figueiredo Moreira Net?, (in Cur1.0'd.e.o.!?!!8ito ...?f.J
Administrativo, RJ, Ed. Forense, 118 ed, rev., ampl. e atualizada, p. 1-4.51. nõ;~~u:~"/'"
se refere a anulação do ato administrativo, in litteris: '~ ..:y~'
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ProCUl'300m FClool",~..;;
Mat. S/APE - 4~9717

O.A.~-n,'G"~o(~'i

Todavia, o caso em análise se enquadra na hipótese em que a
provocação do administrado prejudicado de direito é essencial à anulação do ato
ilegal, devido ao fato do. registro do desenho industrial ser concedido, por
intermédio de um procedimento sumário, sem exame substantivo, sem
intelferência de terceiros. Daí, concluir-se que, sem ela, o ato permaneceria
acobertado pela presunção de legalidade.

"Anulação é o desfazimento do ato que apresenta defeito de
.legalidade. A anulação, em Direito Administrativo, é um ato
declarativo pelo qual a Administração ou o Poder Judiciário
reconhecem a ineficácia de um ato administrativo.

Como se sabe, a eficácia resulta da conjugação da existência
e da validade dos elementos constitutivos do ato. Reconhecida a
ausência de elementos essenciais ou o defeito dos existentes, a
Administração pode e o Poder Judiciário, se provocado regularmente,
deve declarar a conseqüente ineficácia. Sendo ato declaratório, a
anulação atuará ex tunc, remontando à origem do ato, abrangendo,
em princípio, todos os efeitos produzidos e obstando a produção de
quaisquer outros."

Gomo, na vertente situação, o requerente desistiu de dar
prosseguimento ao processo administrativo de nulidade por ele formulado, deve o
INPI, ante todo o exposto, promover a imediata instauração de ofício de um novo
PAN, inclusive, podendo trasladar, a meu ver, toda a documentação coligida pelo
administrado, sem prejuízo de outras, que porventura, sejam necessárias ao
esgotamento de quaisquer dúvidas a respeito da eficácia do indigitado ato.
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Em 05.07.2007.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria

Ref.: Processo/INPI/DIRTEC/n° DI 6302590-6.
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Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/N° 160/2007.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria

Ref.: Processo/INPI/DIRTEC/no DI 6202453-1. Em 22.11.2007.

Acordo com a NOTA/INPIIPROC/CJCONS/N° 304/2007.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

CASTRO RODRIGUES
Coordenaçã Jurídica de Consultoria

Coordenadora

~._---_._--------_ .._---~---_ ... ----_.
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