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.. '

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. ART. 29
, " ' ' .

E PARAGRAFOS DA LPI. RETIRADA DO PEDIDO .
. IV' . ,1 •.. 1 IV

PUBL.ICAÇAO OBRIGATORIA. INTERPRETAÇAO ,DA'
.' PUBLICAÇÃO ,COMO SENDO A DO ATO DE RETIRADA ... A I·"

COERENCIA, DO ·CAPUT DO ARTIGO COM ' AS
. , IV·' _ ,

DISPOSIÇOES 'DOS PARAGRAFOS.· MELHOR EXEGESE '.DA- .'
NORMA ,LEGAL: ACOLHIMENTO. DA SUGESTÃO DE DITA
INTERPRETAÇÃO.

"

, .

. 1. Cuida7se de consulta formulada pela
DIRPA :téndo. por objeto a disposiçãq contida no art. 29 e' seus
.parágrafos da. Lei de .Proprie~ade Industrial.-LPI, Lei nO
9.279/96, que, diz respeito ao tratamento a ser dado~ e às

! ' '

consequências decorrentes da retirada/- que é6 que interessa
aqui' - ou abandono de pedido, de patente, observadá,ainda, a .
estiJlulo:ção constante do parágrafo único do art. r da LPI:, ""K

. I
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2. Os mencionados dispositivos legais
proveem, respectivamente, que, verbis.· ....

"Art. ~9. O pedido de, patente retirado .ou abandonado será li!

obrigatoriam~ntepublicado;
. I

§·10. O pédido de retirada dever..áser ,apresentado em até 16
(dezesseis) meses, contados da' d~ta do depósito ou da·
prioridade mais antiga..

1 -

§ 20., A retirada de um depósito anterior sem produção de
qualquer efeito dará prioridade ao depós{to. ih1ediatamente
posterior;."

"A 70 ' .rt. '" - '"'"'"'" '"'""' '" ' '""'.."' '"

Parágrafo Único.-A 'retirada de pepósito anterior 'sem produção
de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente
posterior." .

I

3. No sobrecitàdô' expediente apresenta a
DIRPA as,razões Ique, no ent'ender daquela D'iretoria,conduziriam
à necessidade'de adequada interpretação da norma qli expressa,
e que ensejasse, me·smo, a possibilidade ·.de modificação do
procediment'o· hodiernámente adotado,' que, em razão de ,leitura

. I .

estrita do co~ando legal,'é hoje ode, em havendo requerimento
de ,retirada do pedido de patente~ pub'licar-se o pedido, c~m'os
efeitos daquela publicação a que alude o art. 30 da LPI,."

. I
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~ 4. Procedimento .que, conforme apontado na
consulta, arrlscÇ! se r~vela~ incoerente 'com as disposições
decorrentes do citado a·rt. /29 da ~LPI,seja em função do prazo
ali est,abelecido, cujo térm!no se ~á antes daquele instituído no
àrt._30~ seja porque, publicado ,o pedi~o com os ,ef~itos que 'lhe -
emprestaeste'último a~tigo, deixa de fazer sentido a prev'isão

,da possibilidade de, "retirada de depósito sem produção A "de '
I

qualquer efeito", eis que 'em toda equal,quer situaç~o um .depósito -
de pedido de patente acabaria. obrigatoriamente por ,surtir
efeitos.

, ' 5. E, como também ali' destacado,passível"
,ainda '- hipótese avistada corrio'pouco -provável, mas,possível de
ocorrer ,- I de ocasionar reflexos, na ésfera, dos pedidos
depositados sob'a é_gidedo Tratado dê Cooperação,Internacio,nal
emM~tériade Patentes - ~CT,se;~al como aventado, ver-se'

,obrigado o: INPI a dar, enfim, publicJdade'a pedido retirado na'
-. -. ~

fase internacional do PCT'e, nos termos do que estabelece aquele ~
'Tra:tado, não sujeito a qualquer publicação.

, .' ,6. Parece-me, devera.,s, assistir ~azão à
Diretoria cónsulenteao demandar a necessidade' de 'adequada
interPretação à norma estatuída nó, caput do art. 29 da LPI, e
que atenda, efetivamente, à, finalidade do que ali se pretendeu

\ . I

, estabelec~r, tendo em vista, sobreleva I enfatizar, o prazo
es!ipulado rio seu § 1° para adoção da,providência c;1 que se refere
,o caput(íncasu; a retirada de pedid~ de patente) e,.outrossim, a

. cons,equêndanormatizadano seu § 2°.

/ .. I \
"
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71. Diga":se~.desde'logo, que ,a leitura estrita
do texto' legal co'nduz, de fato, à interpretação de que,' na
hipótese de retirada (ou abandono), de p~dido de patente" tal,

,enseja a' publicação do, ped}do, isto r em "face, do emprego,
constatáv.el (cfu oCljh: da desinência masculina "d' na' flexão' 90
verbo '''publicar'' -, "o pedido de patente retiraço (..) será. ('.I ,
pub/!cad~" :.., conduzindo, pois, ao· entendimento de que, em
havendo retirada (ou abanqono), e o pedido de patente que ,será
o~rigatorklmente publicado,ensejando, assim, remessa ao que
disciplinado' no art. 30 da LPI,' que determina que' "o pedido de,

.patente $erá "mantiçfoem sigilo durante 18 (dezoito) meses
contados da, dafa de;depósito oU dá prioridade ~ais antiga/ ~
quando houver/ após o que será pub/icado/ à exceção do caso
previst~ no art 75'.

,8. Donde, impende 'ressaltar, não' haver
reparo à, interpretação até agora seguida pela DIRPA, p~risso
que,'afinal.' perfeitamente' consentânea com a estrita r~,dação"do

, dispositivo legal.

\

, ,9. O que,_no entanto, é agora objeto de
apreciação, emfac~ da provo~ação de fls. 1/2, tradÜ~-s'e, enfim,

" . na possibilidade de interpretação outra da suscitada 'norma legal
que não aquela que vem séndoadotada, e que 'revele coerência em
toda a inteireza do ,dispositivó consubstanciado no art. ,29 da
LPI; compreendidos o capute 'seus'§§ 1° e 2°.

J
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I • 10. Ca~ajá tive' a azo. de adiantar mais
atrás, avista, de fato., passível acalher a que. sustentada ·pela .
DIRPA na cansulta, ,farmulada, adata'ndo.-sea exegese ali

~ .' I

sugerida, inegavelmente, a meu ver,maisacarde cam 'a mens qÚe
estaria a presidira,situcÜ;.ão. cantemplada na referida artigo..

, J '" • I

'. 11.- Deveras, des,taque-se, ,em . primeira
. lugar, .quea instituição. de um prazo. de 16 (dezessefs) meses na§";

1° da art.'29 da LPI, par sinal sem paralela na Le.i específica (que,
pIara atas pracessuais das partes, cantempla pr,azas de 5, 30,,60,
90 e 180 dias, 3, 6, 18 e 36 meses e 5 ~no.s), em tudo. inqica a,
intenção. expressa de assinalar prazo. inferLaràquele cansagrada.: . '

, ..
na art. 30 da Lei, qt:Je, cama -vista,' é de 18 (dezai.ta) meses,
durante as quais, po.de a co.nteúda da pedida de patente /'
permanecer, em sig.ilo (salva se r~querida' pela depasitante a
publicação. antedpada, cama a permite o.~seli § 1°), e, uma vez
findas~ será a pedida o.brigatari,amerite publicada, 'sabenda-se

'que dita, pUblicação. implica a i'nserçãa daquele canteúdo. na estada
da técnica .. /-

. '

12. Afigura-se, pais, e ineludivelmente, que
a abjetiva é a de firmàr um 'prazo. limite pará aretirad~ de
ped~da de patente cam expiração. em data anteriaràquela em que
a pedida farçasamente não. mais estará prategida pela sigilo., e .
o.,bjeta, ao..co.ntrária, de o.brigàtó~ia publicação.' e. divulgaÇã9 .do.
respectiva co.nt~úda técnica.

,.
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13. Se ,se entender, como hoje se"faz, em'
interpretação - em' nada condenável, repita-se, eis que 'calcada
e~ leitura' estrita do,coma~do legaJ- de 'quea retirada implica (1

.obrigatória publicação do. pedido, deixa, de fat~, 'de' fazer
sentido a própria previsão do ato de r-etirada de um pedido de

, - I

patente, que não teria finalidadealgu,ma, por isso que, se de toda
a sort.e sujeito o pedido à obrigatória publicação, com os efeitos
daí decorrentes (notadamente a absorção da,matéria pelo estado

I '

da técnica), agir positivamente, requerendo ~ retirada do pedido,
ou omiss'ivamente, "abandonando-o" e. o vendo publicado após

'ultrapassado o período de sigilo, acarretará, em ambas as·
hipótes~s, o mesmoresultado.

l !

14. Tendo comop'remissa máxima a de,que'a_
lei não traz, ,emseu bojo., disposições desprovidas de significado,
vazias e que.a nenhumaregulação condúzam, entendo pro~ederem

. aqueles argumentos aduzidos pela' DIRPA nas razões que
consubstanciam o pedido de,orientação trazido a esta PROC.

\ .
. " 16. O, raciocíniQ é, na hipótese, O· mesmo

. I I

que já se teve a oportut)kfa.de -de e?<planaracima:·se entendido'
que a' retíradã implica 'a' obrigatória publi.cação do pedido" OS

(
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efeitós de tal publicação (aq'uela,relembre-se, a'que se refere o'
art. 30 'da LPI), mormente no que diz respeito ao ingresso da .
matéria pretendida patentear ~o estado da técnica, vêm tornàr "
letra morta a' regra estabele.cida no referido § 20 do art. 29 da
Lei, po.risso que inocórrível, in casu, a hi'pótese de "n~o' haver

, produçpo de qualquer ef.eito" no ato de retirada: em se .publicando
o pedido.. , \

17. E em não havendo ".retirada de um -
depósito (...) sem produção de qutJ/que~'efeito"~não ~eper,faz, à
evidência!'a condição que daria ensejo a se conferir '''prigr{dade
ao depósito imediatamente posterior', porque, impehde repisar, o..
efeito daquela "obrigatória publicação" (do pedido, na forma do
art. 30 da LPI)' traria como cotÍsequência, como é, consabido,. '

justamente a inviabilização doprossegui.mento do próp"rio pedido'
posterior - tornando, assim, inexequível ó comando legal, o 'que"

.como já observado antes: não seh~ de admitir.

,,18. -Last, but· not least, também
merecedoras' de ,déstaque as ponderações da Diretoriá
solicitante' n~ que t~m a ver com a possibilidade de re~lexos, !

inclusiVe, em ,pedidos, dépositados' na órbita do, T~atado ' de
,Cooperação' Internacional. em Matéria de patentes, eis qu~,
mesmo na 'reconhecidamente remota hipótese suscitada na.. ,
consulta de fls. rl/2, a pubncação, no Brasil (sempr-ecom fu~cr6 no
art. 30 da LPI, frise-se), de um pedido de patente retirado ainda
na fas~ internacional do PCT vai de enco'ntro às dispbsições
daquele Tratado, quand9 estipulado' que aquela retirada não' dá

, " / .

ensejo a qualquer publicação.
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19. Dessarte, por tudo quanto me permiti,
, '.'

aqui, -expor, afig~ra-se-me, pois, razoáyel, e acolhível, eis que
conforme ao. esp,ír,ito que permeia á normatização prevista, no'
capLJt e,respectivos parágrafos do art. 29 da LPI, a sugestão da
DIRPA de qu~ a obrigatória publicação a que alude dito artigo ,cHz
respeito à pu~licaçâo da re!irada ,doIp~d~dod~ patente, e não \
à publicação, em si, ~edido de patente, a que se refere o art. ,
30 da LPI, assegurando-se, assim, que aquele pedido retirado - e
objeto, apenas,'de publicação específica de tal ato - não pr~duzju
'quálquer ,efeifo, possibi,litando efet,jvamente, em consequência, a
'conferê~cia de prioridade ao ,depósito"imediatamente posterior

, àquele objeto do pedido de retirada.
,-

f

20. ~ub aen$ura da SrQ·Cobrdenadorada

( .'

,
ANDRE LUIS BALLOUSSIER ANC

Procurador F~deral -
Chefe da DIÓRJ / CJC NS

. 'CJCONS:
,o',',',

,'~
~ .

/~ '
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Ref.: Processo/INPI/no 218912008 .. . .Em 21.05.2009.
,

. Jrretocável, ,a meu. ve~, o. entendimento firmado no
.,pARECERJINPI/PROC/CJCONSIN° 01/2009.

Por essa razão, em assentindo, igualmeQ.te,V.Sa., com o entendim~nto
sustentad.o no predito PARECER, recomendo seja ele fixado como orientação
normativa, a ser uniformemente. seguida no âmbito desta Procuradoria Federal
no INPI, dançlo-se ciência aos demais~rocuradores Federais que aqui têm'

.exeréício, sugenndo, ainda, que seja o PARECER ~ubmetido à ápreciação do
Senhor Presidente do. INPI, com a proposta dê que lhe s€ja a.!riboído'caráter
normatiyo por aquela a~toridade.

Â consideração do Senhor Procur~dor-Chefe:'

CASTRO RODRIGUES
,,Coordenaçã Juódica,de Consu\toóa

oordenadora

•

• I
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Processo n° 52400.002189/2008 Em 31/08/2009

•

Acordo com o Párecer/INPI/PROC/CJCONS/n° 01/2009.

A Diretoria de P~tentes para conhecer; solicitando' que; após, seja o presente

processo, na forma recoméndada pela SI"' Cootdenadora Jurídica de Consultoria,' submetido '

à Presidência· com o pedido de ser cqIiferido efeitos normativos ao referido :earecer..
• ..." • ~ j - ~ ~

(
..

cfrM-ll: ~ ~
. ' ,'Procurador-Chefe . - .

• 1

j

/

, I
\ .

. .
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SERViÇO PÚBLICO FÉQERAL .
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

/

.

Referência: Processá n° 52400.002189/08 I

- ..

Acolho o ,PARECER/INPI/PROC/CJCONSIN° 01/09, constante de
fls. 04/11, do processo de ref~rência .

.'
Dê"',secaráter normativo ao referido Parecer, promovendo a ampla

divulgação do entendimen~o exarado ·no documento em questão', com a
publicação n'a Revista Eletrônica da Propriedade Industrial., ,

I .'

Posteriormente,\ à-DIRPA para providências cabíveis.

\

Presidência, em 02 de setembro dEr2009/
, . ,

~~ ..
A~emir Tardelli

Vice-Presidente, no exercício da Presi,dência

\ I
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