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,~ I: A:. cons~qüêi1cia . do 'art.: 1'3 da' Resolução
INPI n° 11312013, pode . ser. evitada pela, \
di~igênci~ do usu;:írio de efetuar anualmente o
récolhimeri.to da retfibuição anual.
,U. A LPI' nqp eiÚlb.elece uma. faculdade de

, recolhimento , . da" retri bliição" nos três,
•••.••••• ~ I.

primeiros 'meses do período.anual. Trata-:se de' "
'uma' obrigação estabéle~icl; Pef9 ~ap'ut do' Cl;rt..

. 84 da Lei. \ .'
r
'.

•.y

Senhor ProcuràdcH;-Chefe da PFE- INPI,. ,~' .

• • '. J , •• i' . '"

L ',' TratÇl.-se da ação civil pública sobre anuidades âe patentes. A Procuradoria
'Regional feder~l da 2aRegião foi inti~ad~ para se rria'~ifestar>e'm72'~horassobré opedido.,
de antecipação de tutela.'

., ' i

2. Esta P~ocuradoria' elab~r<?u a minuta crê manifestação sobre opedld~ de'
tutela antecipacla e apresentou.à. ProcurÇl.dora :r:ed~ral mediante correio eletrônico. Os.
subsídios -jurídicos apresentados à Procuradoria R~gional.Federal .da 2a Região precisam
deregistro no CONJUR, r~zão pela qual f~ram inseridos comoanexo dop~esente parece,r. \ f'i

•••• J h

-3. A Procuradoria Regional Federal da 2a Região protocolou em luízo a
manifestação;' c'onforme cQpia do documento" que ora, se faz' a j un~ada aos alitos em'
epígrafe. ~ . j

... '. ,

4.. No dia 25 de j~lho, houve ~in encontro com-o Juiz da 25~ Vara Fed'eral, o;
Procurador-Chefe! desta Procuràdoria,: a,1 Procurador'á, Federal Milla, 'de Aguiar

. Vasconcellos Ribeiroe,o Procurador-Federal irifra..,assinad6. O,encontrofeve como objeto, . ,

as anuidades'de patentes.



5. o, o Por meio 'do presente parecer, submeté-se ào -Procurador-Chefe 'as
providências adotadas no mês qe julho, mormente a minuta de manifestação sobre o
pêdido de tutela antecipada, para ,fins de formaÍiiaçãoé registro no CONJUR do proéesso
adininistrativo em epígra~e. ',' ,
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'À corisider-açãó. superior ..
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Rio de 'Jáneiro, 10 de setembro' de 2014.'
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, LorisBaena Cunha Neto t' , ~

Procurador-Federal •
Coordenador'

,,

/

"
\" .. ,.

\ J\.....
"~o

,\

.'

, ,

I~ "

, .

t j'

"

"

','

?

• I.



•
I

I'

Anexo' do Parecer N° 0008-2014-AGÚ/PGF/PFE/IN~I/COOPI-LBC-1.0: minuta de
manifestação sobre. o pedido de tutela- antecipada. í

EXCELENTÍSSIMO SENHOR, DOUTOR 'JUIZ FEDERAL 'DA- 2Sa 'vARA FEDERAL
DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO,

...{

/j

\ '

"

\ I. -,"

,Processo nO0008879-36.2014.4.02.,51,01i _ ,

J\utor: AssocIação Brasileira dos Agentes da'Propriedade-lndustriál'
Réu: Instituto Nacional da Propriedade Irid'ustrial

'I

"O INSTITUTO' NACIONAL DA .PROPRIEDADE INDUSTRIAL ,...:.'iNPI,
autarquia federal; 'criada pela Lei, n° 5.648, de 11 de deiembro,dé :'1970, representada pela'

•. , f •..

Procuradoria Regional Federal da 2a Região, localizada na Praça- Pio X; n° 54, Centro, Rio de
Janeiro, nos autos em' epígrafe, vem, respeitosamente, manifest~-se, com respaldo no art. 2° da,
Le1 8.437/92, sobre a inadmissibililtade de, antecipação de' tiItela ántecipada, em' razão -dds

, •••••.••. _ I. ~

' fundamentos a seguir expostos. ' . - / .

, 1. O, indeferi-':llento da tut~la anteCipada -é m~dida que se, impõe em razão da
inexistência do fumus boni iuris edo periculum in mora.

o r • I ,

, I. PERlCULUM IN MORA
, .

. I _

2. ' O dano irreparável ou de difícil reparação não eXiste em favor do aytor,. más, sim
em favor do réu e da sociedade .

. .

,.>

I· '
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1.1 NÃO CONFIGURADO O PEmCULUM IN MORA ;EM FAVOR DOS INTERESS-ES
•• j\

DEFENDIDOS PELA ASSo.CIAÇÃO AUTORA

3. Para os usuários, representados' pela, associação. autora, evitarem os ~feitos do art'.
'13 da Résolução INPI nO 113/2013> basta efetuàr anualmente orecolhim'ento 'da, retribuição

•• I • I , . > •

anual. ' ';:,
"

4. ~ 'Não existe dano irreparável ou dedifídl reparação ria malmtenção do art. 13 da '
Resolução I~PI n° 113/20 ~3~ A, norma iIllpede a manutenção: de~direitos de' paterite~ com
inàdimplência superior a uma anuidade;

5. A própria denominação Íegal da retribuição '(rétribuição anual) indica qÚ6 ela'"
precisa ser recolhida anualmente.

, , ' ..

6.. Se, eventualmente, o usuário deixa de ,recolher uma única anuidade, não haverá
.. y -' '

arquivamento do pedido ou extinção da patente. O inadÜnplementode1uma,aimidade enseja a
, :. i

restauração da patente" nos te~os do art. 87 da ,Lei 9:Z79/96 'é do art. 13 da Resolução INPI nO '
113/2013. 'I / '

7.

" .
/'

'.- \ -, ~
O que não ensejarestauração é:o ipadimplemento, de mais de uma anuidade:

, \ "

\, "

,8. , A conseqüência do art 13' da Resolução INPI n° 113/2013 pode ser evitada
, , \'

pela diligência do usuário de efetuar anualmente o re,colhimento'dáretribuiçãoanuaL . '

. ~.

9. Quais os dimos'irreparáveis em decorrênCia da'maniÍteIÍçã~ de llmanorma que não'
•.•. , f

permite o inadimpleme.nto de mais de uma' anuidade de' patente, ,sob pena ~e extinção? A
associação autora'não os.demonstrou.'

( , ,.

10. ' Deferir a tutela antecipada ao caso em tela somente se justificaria s<j o MM. Juízo
partisse da premissa de que existe um direito ao inadimplemento de mais de uma retribuição
anual de,patente, o que não é o caso .•

.'
1.2 DANO IRREPARÁVEL À' SOCIEDADE COMO UM TODO NA- HIPÓTESE- DE .

. \ .. " .

DEFEmMENTO DA TUTELA ANTECIPADA ' ,
• I

11. A suspensão da norma impugnada, mediante a concessão de tutela antecipada,
, '

'impedirá que à autarquia promova o arquivamento de pedidos e'a extinção de patentes'com máis
de uma anuida~e, Isso por sua vez implicará na: - "

(i), " Postergação de entrada em domíniopúblico'de invénções'cujo~ titulares de,
,patentes nãotêrh mais interessenamanutenç~o do.mon~póli();' ' '

." '.., ,- , t
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(ii)

, "

Retomo da inadimplêncià" nos, termos' existentes 'atltes da publicaçã.o da
' •• ' .• I, J

norma impugnada (inadimplemento de aproximadam~nte um quarto do '!

acervo de patentes); ,
, ~

Manutenção de'd~teítos patentários àqueles que descumprem ~ obrigação
legal de Tecolh~r anl;lalmente-ciretribuição aiIlIaI.

o inadimplemento de várias anuidades decorre, em parte,: da falta de interesse dos
• 'C •

titulares na manutenção' do privilégio. Essa assertiva não;se flplica a todas as extinções, .é
", ... " ,

verdade. Há outras hipóteses que, explicam o' inadifuplemento. de váiias anuidades de uma
'~" 'J "'" ' , ' ,

patente .. , .
'I

,12.

\,
) '

,i

'13. " A 'norma impugnada ensejou a extinção definitiva de aproximadamente 9.745
,patentes, até a presente data. Os titulares da maioria dessas p~tentés n~o recolhiaín anualmente a
retribuição anual porque perderam, o interesse econÔmico na.exploraçãó dessas-invénções'. Ainda'

, ..• I .. , ~

assim, eles mantinham os direitos patentários sobre essas >/invenções, impedindo terceiros de. '

exploraras invenções sem pagamento de conttaprestáção. '

~ .I " ."

14.' O recolhimento da retribuição' anual é uma das condições de. manutenção dos
... , 1

direitospatentários. (Não satisfeita essa condição, a invenção entra em domínio público .. . " ( .

15. O 'art. 13 da Resolução rnPI n° 113/2013~permitiu~' entrada em domíruo públic~
de invenções. Uma invenção que nãá é de'iqtéresse,do tituiar da patente, pode interessar a outros
agentes ec~nÔmicos que atuam na sociedade. Nesse particular, existe um interesse difuso

, , -
protegido peloJart.13 daResolução INPI n~ 113/2013.

16. A suspensão da ,nõrma iplpugnadapermitirá que o titular de' uma patente não'
recolha a retribuição 'anual e permaneça usufruindo do's. direitos conferidos· pela paténte,
postergando a entrada de domínio público da invenção.

" \
1 '

17. Qual o dano à sociedade provocado pela manutenção indevida de direifos'
patentários? Dependendo da invenção, o dano pode assumir somas vultuosas. Imagine, por

. ' ,I , , ..

exemplo, o caso de uma invenção farmadêutica. Quando' essa invenção 'entra, em domínio
. ~ -. ,

público, ela s~ toma passível de exploração comercial por- diversas indústrias. O fim do
.• f .

monopólio tende a tomar os preços mais competitivos, o que por sua vezi aumenta' o acesso a,
medicamentos por parte da sociedade. I

)

18. Os direitos patentários são legítimos quándo exercidos ..nos' termos da, lei. O
inadimplemento de várias anuidades de,umapatente não tem respaldo na lei.'

19. Tanto isso é verdade que o art. 84 da LPI determina o pagamento"daretribuição
anual, a partir do início do terceiro anodà data do depósito: A hipótese de atraso ~opa~amento

'encontra-se restritivamente prevista no art. 84, § 2°, da LPI.
/

, 'I
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11. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS

20 .. A pretensão autoraltem como premissa a ilegalidade do art. 13 dá Resoluç~o INPI
n° 113/2013. A tese da associação autoral pode ser resumida nas seguintesfrases: não pode'haver.

,. ' ... ". ' ,
arquivamento de pedido ou extinção de patente, ainda que haja oihadiV1plementode várias
anuida~es, sem a~tes oportunizai a restauração ao depositante ou áo ·titui~.,:. ,.,

".' .

21. O instituto da restauração, çle acordo Com ~ tese da associação ,autora, seria uma
espécie de aviso d~ cobrança ~e'pa~celas emat~aso. 'Ou's>eja;,fdesn'aÍurdu-se co~pl~tamente o

. instituto da restauração, previsto no art. 87 da LPI. . ,
... ' , .

22.
transcrita:

23.
'9.279/96:

'i

O réu defende a manútenção do art. 13 'da Resolução INPI nO ~13/2013; abaixo

, .
Art.' 13. Os pedidos de patente ou as. patentes que estiverem
inadimplentes em mais· de unia retribuição-anual serão arquivados OU"

extiútos definitivamente, não se aplicando a ~sses càs~s a, hipótese de
restauração prevista no art. 87 daLPL I, ",

,
'A norma impugnada traduz, o cqmando, dos ~seguintes ~ispositivos da Lei nO

,, '
..\

L~i ~.279/9(j, art 78. A patente extingue-se: ',,-:,. - oi

IV- pela falta' de pagament<?da retribuiçãO anual, nos prazos previstos'
no § 2° do art! 84 e no art. 87; e I

o Lei 9.279196Ia~. 84: O depositante do pedido e o titular da patente'estão
sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do inicio do terceiro.
apo da data do depósito.
§ 2°9 pagamento deverá ser efetuado,dentro dos primeiros 3 (três), .
meses de éada período anual, podendo, a:irida,'ser,feito, independente de
notificação, d~ntio dos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante pagarpento
de retribuiçãó adicional.

'. , ,,\' - /
Lei 9.27,9/96, art. 86. A falta' de pagamento da retribuição anual, nos
termos dos .aÍis: 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a
extinção da patente. I

Lei 9.279/96, art. 87. O pedido de' patente e a patente poderão 'ser
restaurados, se o depositante ou\o titular assim o requerer, deútro de 3 .

" (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da
extinção da patente, mediante pagamento'de retribuição espécífica.

, o



"

'24 .. A LPI não estabelece uma/acuidade de recolhimento dá retribuiçã.o, n.os três'
primeir.os meses d.o períod.o 'anual.. Trata'-se de uma .obrigaçã.o estab~lecida pel.o caput d.o art. 84
da Lei. 'O descumpriment.o dessa ()bri~açã.o gera uma c.onseqüência, a' saber, 'a extinçã.o' da
patente .ou .oarquivament.o d.opedid.o, c.om fulcr.o n.osarts. 78, IV e 86 da Lei 9219/96. I, '

. I ...

,25 .. A restauraçã.o, prevista n.o' art.~7 da bPI, é !nstitut.o previst.o. quand.o' .oI
inadimplement.o~.or. de uma única retribuiçã.o anual, c.onf.orme,leitlira sistemática d.os
disp.ositiv.os legais acima transcrit.os.

26. O institut.o da restauraçã.o nã.o éUIÍl permissiVo. legal para .otitular da patente, .ou.o
dep.ositante d.o pedid.o, inadimplir c.om várias retribuições. Se assim .o,f.osse,!1ã.ohaveria sentid.o
.obrigar .or~colhiment.o da ret~ibuição, n.os três pri~eiros m~ses d.operí.od.oanÜal, tal com.o .ofáz

.. , .. t .

. 6 art. 84~§2°, da LPI.

27. 'O aJ}:.87 da LPI busca pr.oteger .otitulai da 'patente, .ouodep.ositante, de,úm mer.o
equív.oc.o n.o c.ontr.ole de 'pagament.o' da retribuiçã.o anual. O 'equív.oc.o em causa se traduz ,n.o
inadimplement.o de uma retribuiçã.o anual; e nã.o n.o inadimplement.o c.ostumeiro de várias
anuidades.

28. , ,A suspensã.o d.o art. 12 da Res.olUçãÓ INPI n° Ú3/2013, em sede de tutela
antecipada, ensejará .oret.om.oà situaçã.o existente antes de outubr.ode 2013: uin v.olume alt.o de

, . inadimplência. " ' . " "

, '" (: ,

\ " , , " ' ' "

29. ' O titular de uma patente p.ossui opraz.o de três meses para efetuar o rec.olhimento
da retribuiçã.o. Perdend.o' esse 'prazo, b art. '84, §2~",da LPI 'peimite'que ele regularIze .o
pagamento daretribuiçã.o, dentro, d.os seis meses subseqhentes~ Havend.o" ainda, esse
inadimplement.o,.é raz.oável c.onferir mais Uma chance pará.o adimplemento da .obrigaçã.o, .o.'que
.oC.om;p.ormeio. d.oinstitut.o da restauraçã.o. ! , '

, ,

30. ' A regra, é a extinçã.o da patente, em dec.orrência d.o inadimplement.o, c.ons.oa,nte
redaçã.o' d.o arts. 78, IV e 86 da LPI. O art. 87 da LPI'é uma n.orina de aplicaç~.o.em situações', J

excepci.onais, a saber, .o inadimplement.o de ÚIlla única retribuiçã.o, por um mer.o~esquéCiment.o
.oudesc.ontr.ole de pagament.o. ' ' ,

, , ,

31. Em hipótese alguma, .o art. 8'7 da LPI pr.otege .o inadimplement.o c.ostumeiro de
várias anuidades: Pe'rmitir, tal exegese legal inverteria a >regra, disp.osta n.os 78, IV e 86 da r,PI,
em exceçãO-: Ist.o é, permitir que .o,art..87 da LPI restaure patentes inadimplentes c.om mais de
uma retribuiçã.o'anual traduz a p.ossibilidade d.otitular de não efetuar .opagament.o, da retribuiçã.o, ,
nos três primeir.os meses, d.operí.od.oanuaL ~ '

\ ' ,

32. Interpretar .o art. 87 da LPI c.omo ,um,permissiv.o para .o inadimplement.o de mais
de uma retribuiçã.o anual traduz uma :dist.orçã.o d.o sistema, p.orquant.o permitiria a.o indivíduo'
g.ozar,da proteção patentária sem precisar rec.olhera retribuiçã.o respectiva.

, \,

33.
aut.ora.

A ver.ossimilhança das alegações enc.ontra-se a fav.or d.o-réu, e nã.o da ass.ociaçãO- .' .

7
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IV. CONTEXTO,DA RESOLUÇÃO INPIN° 113/2013
, .

. ' I

34. Nos Últimos anos, o réu não exerceu um controle eficiente de 'pagaIl1entódas
anuidades de patentes.' A situação foi alvo de c.ríticas por parte dos órgãos de, coptrole, da
autarquia, ~s quais recomendaram a lnadmissibilidade de manutenção de direitos' patentários
quando o inadimplemento fosse superior a uma anuidade. \ , )"

35: ~ No ânibito das recomendações supra, foram proferidos o Despacho, nO 19/2009
, .', \'.

(doc. 01) e 'o Despacho nO 01/2010 (doc.' 02); ambos do: Procurador-Chefe da Procuràdoria,
Federal Especializada do INPI. Os déspachos'precitado~ ~xplicam a impossibilidade da autanluia
manter os direitos patentário daquele que se encontra em atraso superior a uma anuidade.

, ,

36. O réu publicou vários avisos' dé página inteir~, em posição destaq~e na"RPI,
.alertando os usuários quanto a importâllcia de manter as retribuições anuais em dia (docs. 03 e
.s.), conforme quadro exemplificativo abaixo:

2012

, N° da Página'
7 '

.10 ,
7
7
7
7"
7

.7
7
7

,_8
8

. ; ,( , .

37. Esses avisos public'!,dosnâ RPI altertavam.os usuários a não perder,os prazos de
pagamento das anuidades, sob pepa dê arquiva.mento dos mesmos. Cumpre transcrever
parcialmente o comunicado publicado na RPI 2145, de 14.02.2012:

I

"Não percam os·· prazos, de pagamento das anuidades. Evitem o
'arquivamento dos mesmos."

38 .. , O réu jamais orientou os usuários a inadimplir com mais de uma anuidade. Os
manuais e as diretrizes do INPI nã~ orientavam os us~ários a recolher ,!S anuidades quando
achasse melhor;

••• I

. 39. A norma que antecede o art.!3 da Resolução INPI nO113/201'3 utilizava o termo
"anuidades", o que indicava a. possibilidade de adotar a restauração para ·reviver pat~ntes com

.. , .....", ~
várias anuidades em atraso. / . '



\ ,

40 .. Não há de se falar de uma. mudança Irepentina de. procedimento por parte da- . '

autarquia no tocante ao· controle de pagamento das anuidades de ,patente~. Essa mudança foi
anunciada pela autarquia, posto que havia ~a cobrança interna e externa para aperfeiçoar o
controle de pagamento .. ' ... \'

41. O réu não aplicou o arL 13 4a Resolução 'INPI nO113/20 B i~ediata~ente a'~odas .
as patentes'em a!raso com mais·de uma ,anuidade ..

42. ~ Coriforme o p'róximo tópi~;, o réu efetuou pequenos~números de arquiv~ment9s e
..... ,1.\

de extinções de patentes, com fundamento no art. 86 da L:rI e no art.' 13 da)Resolução,INPI nO
13/~0 13 nos meses ~eguintes à publicação 'do ato administrativo n6rmativo . ./ \'

"

43. O réudem,orou aproximadamente seis meses, após a' entrada em vigência da "
Resolução, para efetuar um alto número de arquivamento de pedidos e de extinções de patentes: '1

O ~ontante conside~ável de arquivam~ntos e de extinções' ocorreu apenas no mês ~e 'abril ~o
corrente ano.

I , ',' ., I

V. ARQUIVAMENTOS DE PEDIDOS E EXTINÇÓES DE PATENTES
~ '. J,.. \ '

,
44. O réu publicou a Resolução nO113/2013, em 22 de outubro de 2013. O art. 13 da
Resolução, imptlgnado pela associação autora, é 'claro ao vedar a manuten1ção de 'direit~s
patentários quand~ configurado o·inàdimp'lemento superior a uma anuidade.

45 .. Em novembro de 2013, ~ INPI aplicou o art. 13 da Resolução'no'113/2013 em um, .' .

pequeno ~úmero_de pedidos de patente e de patentes, c?nforme dados abaixo':
(i) '14 (quatorze) pedidos de patentem;quivados definitivamente, em razão do'

inadimplemento superior a uma ~uidiade:' RPIs ~23 5 a 2238 (datas de
publicação 05, 12, 19 e 26 de novembro de2013);

(ii) . 194 (cento e noventa e, .quatro) patentes extintas, em razão do
inadirriplemento superior a uma anuidade: RfIs 2235 à 2238 (datas de
publicação 05, 12, 1ge 2~ ~e nQvembro de 2013) .
. } ..

46. Após . as publicações, de' arquivamento e de extinção, muitos usuários
••. I .

permaneceram inertes coni os seus inadímplemento~ superiores a uma anuidade.
I • \ •.

r- . , .

47. Eni dezembro de 2013; o ré~ prosseguiu com os arquivamentos de pedidos e
extinções de patentes, com fulcro no art. 13 da :Resolução nO 113/2013, consoante: os seguintes "-
números:

(i) '.
, \

20 (vinte) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do
, . ,

inadimplemento superior 'a uma anuidade:' RPIs 2239 à 2243 (datas de
..

publicação 03, 10, 17,24 e 31 de dezembro de 2013); I.

'I
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, , '

(ii)

. (-,

, , '

1467 (quatrocentas e sessenta ''-e sete) patentes extintas, em '-razao do
'" ..

inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2239, a 2243 (datas de
publicação 03, 1.0,17,74 e'31 de dézembrode 2013).

, ,..
48. Muitos usuários permaneceram inerte,s ,com seus inadimplementos sup~riores a "

-uma anuidade .. "

49. De fato, a assoçiaçãoautora çlirigiu um ofício ao Presidenté do INPI contendo
.•• , . .-. " . '-I

motivos da di~cordância com o teor dó' art. 13 da Resoluçãó n° 113/2013.,A,autarquÜ~·iI?-deferÍliq " '
-pleito :da assóciaçãp. A associação recebeu uma resposta ne~se sentidq ~m reuriiãoocorrida na ..
. PresidêncÜidà autarquia, no dia 29 de ,abril de 20 ;'4. Não há como negar que a associação ,autora
recebeu uma'resposté\ conclusiva da autarquia: ' ,1 ,

~50.
, patente.

Em janeiro de 2014,'0 réu efétuou novos arquiv~entos de pedidos e extinções de
. I , . f -' "

(i) 52 (cinquenta e, duas) pedidos de patente afquiv~dos de~nitivamente, em ~azão
do inadimplemento superior a uma anuidade:' RPIs 2244 a 2247 (datas de
publicação 07, 14,21 e28 de janeiro de 2014); ". ~

(ii) 4,7'(quarenta e sete) pat~ntes extintas, em razão do iÍ1a~implemehto superior a
uma anuidade: RPIs 2244 a 2247 (dat~s de, p~blicação 07, 14., il e 28 de .
janeiro de 2014) .. ,

.1

51. Em fevereiro de' 20 14, novos arquivamentos de pedidos e extinções' de patente,
foram publicados.

(i) 36 (trinta e seis) pedidos de pat~ntearqi..1ivadqs definitivamente, em razão do
1 . ' •• /

inadimplemento superior- a' uma anuidade: RPIs' 2248 a 22511 (datas de,"
publicação 04, 11, i-8 e-25 de fevéreiro'de 20i4);

(ii) 54 (cinquenta e' quatro) patentes extintas, em ràzão do ,inadimplemento
superior á uma anuidade: RPIs 2248 a2251 (datas de p~blicação 04, 11, 18 e,
25 de fevereiro de 20 i4). ' ..r.

52. Em março de 2014, verifica-se o/seguinte quadro de publicaçõe~ contendo
. arquivamentos e extinções:; .•

(i) 16 (dezesseis) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do
inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs' 2252 'a 2255 (datas de
publicação 05:11,18 e 25 de março de'2014);

-.(ii) 353· (trezen~as . e cinquentae três) patentes' extintas, em razã~ ,do
inadimplemento superior· <.t uma ·anuidade: RPIs i252" a -2255 (datas·, de I

publicação 05,11,18 e 25 de março_d~ 2014).

53. ~. Em abril tle 2014,nóvas publicaçqes contendo arquivamentos e extinções:' .

l()



,(i) 2052 (dois mil: e cinquenta 'e doiS) ped~dos de I?atente arquiva os
definitivamente, em razão' do inadimplemento ~uperior a uma aimidade: RPls

, 2256 a'.2260 (datas de publicá,Ção 01, 08, 15, 22e 29 de abril'de 2014) ) '
(ii) 8572 (oito mil, ci:uinhentas' e ,setenta e duas) patentes extintas, em razão do

inadimplemento superior a ~a anuidade: RPls 2256 a 2260 (datás de '
publicação 01, 08, 15,22 e29Ae' abril de 2014) \

, /,

.. " .. } .

54. No mês de abril, ocórreu o inaior míni~ro 'de àrquivamerltose ext~nçõ~s. Os 'meses' ,
seguintes tr'azem pou~os arquiv~eI)tos e'extinções. Estes os dados referentes ao mês de maio:

), (i) .37 (trinta e sete) pedidos de patente arquivados definitivamente; em razão do
, inadimplemento superior a uma' anuidade: 'RPls 2261 a 2264'i(dátas' de

publicaxão 06,.13, 20 e 27 de maio de 2014) !

(ii) 22'(vinte e duas) patentes extintas, em razão do inadimpleinentosuperior a
uma anuidade: RPls 2261 a.2264 (datas de,publj'cação 0e?, 13,,2,0 e 27 de maio
d<?2014) " ,',

\ '

55. I ,Em j1,lnho ,do' corrente' ano, foram . publicados os segui~tes àrquivarrientos'
, definitivos de pedidos eextinções de ratente: - , L ,

(i) '30 (trinta) pedidos "de patente, aÍquivados,'em ,razão do inadimplemento
superior a uma ,anuidade: RPIs 2265 a 2268 (datas de publicação 03, 10, 17 e ,

• \ I. I 1

24 de maio de 2014)', ',"
(ii) 6 (seis) patentes arquivadás, ,em razão do ,inadimplemento superior a uma .

1 - , I•

. 'anuidade': RPls 2265 á 2268 (datas d~public'ação 03, '10,17 ~ 24 de maio' de
2014) I ,

( I

56.
elencadas:

'I.

,-

As publicações de, arquiva~ento e extinções de julho enquadram-se abaixo
. .

\ , ,
(i) 16 (dezesseis) pedidos' de patente arquivados,. em razão do inadimplemento

'superior a uma anuidade:RPls 2269 a 2272 (datas de publicação OÍ, 08, 15 e
i

29 de maio 'de2014) .'
(ii) '4 (quatro) patentes arquivad~s, em ràzão' do inadimple~ento, superior a uma
, . anuidade: RPls 226?a 2272 {datas de publicação 01, 08, 15 e 29 de maio '~e

2014) ,

57. E~ regra, ,não há mais pedidos e patentes com inadimplementos superiores a três
anuidades, no âmbito do, INPI. Há uma, ou outra situação que pode explicar uma patente com
várias anuidades em atraso, no âmbito do INPI. O grande:'vo1unle de pate~te; em, atraso com
várias anuidades já foi objeto de extinção.,) ,

I'

58. O que ocorre a partir do mês çleabril de 2014 é a manutenção do controle de
••.• ' •• I

pagamentos. Os arquivamentos definitivós e, extinções, a partir de abril de 2014, ,em regra,
decorrem de inadimplemento's de mais de unia anuidade que se ~onfiguram nos meses seguintes. "
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•
59 .. ' As extinções de patentes, com fundaménto no art.-86 daLei 9.279/96 e art.'13 da

/ '< ,,' /
Resolução n° 113/2013, alcançaram o montante de 9.745. Desse total, aproximadáthente 43% ,das

....... ' ., ," -

patentes encontrava-se com iIiadimplência igual, ou superior a cinco anttidades: Não' é razoável
imaginar que houve um mero esquecimento dos usuários em adimplir com cinco ou mais'

~anuidades. ' . ' i ,

, ,
60. ' Até o momento, os arquivaméntos definitivos, com fulc~o no art. 86 da Lei
9.279/96 e art. 13 da Resolução nO11312013,.alcançarain a soma de 2.274 pedidos de pat6ntes.

, ,

. ,
61. A norma impugnada ná exordialpermitiu o saneamento' administrativo de um

,I. 1 ' , ,

elevado número de pedidos e patentes, em atraso. Esse saneamento foi conc1u.ido em~ªbril do I

corrente ano. A partir de entãd, cumpre ef~tuar o controle efetivo"de pagainento~ o gue' tem sido
. / _ \ . .t

feito.

62. Assim, suspender o art. ".13 ,da Resolução nO 11)12013" em sede de tutela,
'~ antecipada, permitiria 'um retomo, ao quadro existente antesde~ outubro de 2013:, o

.. :.. I .

inadimplemento aproximado de um quarto do ácervo de patentes.

VI. IMPACTO DE EVENTUAL DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA

' .. ' - . '\

63. Um número tão elevarido de inadimplência demonstra que há várias sitUações que
precisam ser çonsideradas pelo Poder Judiciário I ao' analisar o, casb.' Umadess~s sit~ações ~ â

... I I

prática'de conduta maliciosa, .praticada por alguns 'usuários; A norma impugnada 'obstaculiza \
. - .1

esse tipo de conduta.'

64. Explica-se melhor: quando um indivíduo deposita um ,pedido de patente, 'ele
efetua o recolhimento do preç~ pÍlblico pertinente ao depósito. 1 A partir 'do terceiro ano da data
do depósito, o depositante inicia o recolhimento das retrib4ições, em razão do que determina o
art. 84 da Lei 9.279/96.2 ' ,

65. Ao fim do procésso administrativo, o pedido pode, ser deferido ou \ não. Se
deferido, a proteção patentária retro age à data dO,'deRósito,-..conformepreyisto no art. 40 ~a LPI,3
Nesse contexto,- ente~de~se por que a Lei determina o pagamento de um pedido de pátente no "
curso de sua tramitação no INJ:>I, I" I

66. o pagamento das anuidades relativas .ao pedido de patente ocorre
I

independentemente do deferimento ou indeferimento.
/, '

I Inclusive, o art. 19, VI, da Lei 9.279/96 determina a apresentação do comprovante do pagamento da retribuição
relativa ao depósito jtintaménte com o pedido'de patente .. ,
2 Lei 9.279/96, art. 84~O depositante do pedido e o ,titular da patente,estão sujeitos ao pagamentp de retribuição .
lmual, a partir do início 'do terceiro ano da data do depósito. " ,
3 Lei 9.279/96, art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de ,modelo de utilidade pelo

I prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. ' , I ' I, •• : '

"

\:
1?

/
I



• J
/.

-67. A suspensão do art. 13 da Resolução nO 113/2013, pretendida pela associação
autora; permite que o depositante do' pedido de patente aguarde aconcltisão do processo... , \ .. -

.administrativo no berço esplêndido da inadimplêncià de anos.' Se o ;pedido for deferido
(coI).cessão 'dapaterite), ele pagará as '}lluidades em atraso para obter a carta'-p<l;tente.Se o.pedido -
por indeferido (não-concessão da patente), ele permane~e inerte no iriadimplemei1to,sem:
nenhuma conseqüência .

• ' J •

-68. A.suspensão do art. 13 da Resolução INPI nO 11312013 enseja a situação ilegal
descrita no parágrafo anterior..

, ~.

VII~CONCLUSÃO . \

69. Diante do exposto, o .INPI vem ao Juízo para requerer o indeferimento Ida tutela
1 ...

antecipada. '.' .

Nestes termos, péde deferimento~

( ,

. ,

"

"

..

" '
.

Rio de Janeiro, _ de _.• de2014.
",

'Procurador Federal

\ .

'I
/
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..

. .

l·n(.· .,::.k: ..::···
'. '. j.< ,i o' ,

.Processo n° 52400.001165/09

' .....

" .

Em 03/06/2009 . '

" "

A Auditoria int~rna.do. INPI submete ao exame'desta Procuradoria· a:Notá Técnica
. '.

\, ...

Despacho nO19/20'09 dó Procurador-Ch~fe'

, .constante de.fIs: .Olios, 'e~n~xo~; .eIll que se.prormncia acerca de possível' desc'ontrole.no~ '
recebini:eritos.dos pagamentos de anuidades de patentes.".,

.. Em apertada sí~tese, reierida ~ota Técnica chama atenção P~ra o fat~ de que ~.

a~ê~cia de u~ sistema ~e~ro~~ controle'das'at:luidades est~ap~,?vocando, além do não .

ingr~sso de valores aos.'cofres p~blkos, ..a ~anut~Ilçã~ de ':patentes que· deveriam estar ,

extintas, gerando com.,isso a manutenção, de fato, de ~rri.·m.onopolioindevido, dado que,'a.

manutenção. desses .privilégios na base,. implic~.:.~Ül":.não :.in~erção dos' .respectivos

conheCimen't~sno âmbito' do domício púbÜc~e, con~eqÜ,ent~~ente,'a possi.bilidad~de se
estabelecer a livréconcorrênCia.· ....

. .

. ·Apont/tamb~ni~ ..~elatóri.oda A~dÚoriapar~a.·imp~opriedade do ~rtigO.-i31da
' •• " ., •• 0',' ". \': •• ",:" ' •.•. , •••••.

~esoluçãÓ INPI 'no ·~~4,. de 24;:01.2,006,' :q.ueononna~iza,;os procedimento~ relativos ào"
.' . pagamento. d~.~n~idades e.a'rest~uração.de patent~s ou p~di,d6sde patentes."

.. No entendimento ..do órgão de controle da .~uta~quia;.o ..referi~oartiiw 13 ao..

..' condicionar a rest~ura~.ãode.patentes ou pedi~os de patentes. aopagam~n~o 'de:"anuidades"

.çstaria ÍI1d~~e.encolltro·aosiéxt~s.dos ~ig~s78, iV2.e.8~a 863 da Lei 92?~(9.6:,.: . ,.'
, ...----------,-_. ,'." ,: .. ' ' ... ".

'1 Art.·13 - A r~stau~ção deve'rá ser requerida por meiodo formulário m~deio L02: i~struído :conj os
'comprovantesdos pagamentos dos valores relativos à restaur;lção ~às anuidades, ou as suas ~ .

. . ~~';t;;~1a~~~~t~e;~~~~~_~::or do~:razo ~xtraordin~iio.: ' ~.,'. , ",

I - pela falta de pagamento da retribuição"anual, nos prazos pr~vistosno§2~ do art. '84 eno llrt. 87.: ' ... : .
.1 ArL 84':' O depositante' do pedido e o.titular.de patente estão sujeitos.ao pagamento de retribuição anual,'a

: partir do iníCio/do terceiro anq da datado depósito ... '.. ' ... ','" ... ' .' '
§ l° O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI. " ' .. _

. 1

. ,.

• o"

' ..
. ,." ...-.----.-',.. '.

./

.. '.....•.' .., '. ,. ,"' ,' .

. I' ... 0· ••• ' •• ' ••••• " •• : ••.••• "1~".\ ..'" .
·-:· ....-.7T·.-~.-·__ ·_-~-~·_-.'":'7'"··~~-"- o_. _." :._•.....:...:.__...._ ..~_.::~ __ :....._.,._... __ ~.~ __ ,._._ .

.. ,-, --------.- -. ----
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'É O relatório .

'/

. ADVOCACIA-GERAL DÁ UNIÃO·.··.
PROCURADORIA.-GERAL FEDERAL,' .
. PRocuRADORIA FEDERAL~ INPI

Rua Mayrink Veiga, 9, 22° andar, Centro-Rio de JaneiI:o ..
Te\.: (21) 21393207 -.Fax.: (21) 21393206'" .

procuradoria@inpi.gov.br .

~.,

.~

. " .
Indo direto ao assunto'· trazido a· esta Procuradoria,.' firmo de logo" minha'

concordânCl,a .com' os . apontamentÓs assinados pela Àuditoriá' interna relacionados (io', ,

referidoartigo 13 da Resolução' 124/06 .....
Como de fato, ao' dispor que arestauração de que trat~ o~igo 8t daLei 9279/96,"

)' .... '

'se dará com '0 pagamento .de"anuida~e~", 017'syja, p~ra fi'ais :d9. um ano inadimplente; ./.,. ' .. ,'.' .. . . ' ...
predita Resolução estabeleceu um beneficio e urna concessão não autorizados em lei,' na .

• • • • ' ••• _ • I •• ~ ' •••

. medida em que a obrigação de pagamentos fixados no artigo 84, 'com'Ovisto, é anual, não 'se
.~ . \ " . ",

,. ..

acumulando.
.A conseqüência legal d~orrente do não' pagamento de'uma s6 anúidade é a extinção

de uma patente, ou' o.arquivamento; quando se ref~rir a um pedido, porquanto é assim qu~
o',: .... ' .' ..

.'" e~tabelecem os a~igo's 78; IV.e 86'da Lei 9279/96.' .. " .
. 'Portanto, a redação do referido artigo' 13 é' iII.lpertinen~e nã,?sÓ sob ~ ponto de vista.

'. , .. ' ..
.' .' jurídico, como 'também sugere· e reforça o argUmento lançado pela Auditoria; de que a

.. /' '.\ .

autarquia n.ão conta com ull1 controle ·eficien.te sobre o~ p~gamentos das anuidades: .. ' •

Essa. combinação', de fatores. se 'mostra absolutamente perigosa e"preocupante;

porquanto es~are~ós admitindo a abs1!rda hipótese. de :U~a.patente ~car 5, ~, ~uiçá 15 anos.

ou'mesmo toda su~ vig~rici~ s.em·pagar ~n,uidad~s devidas,~ob.o manto proteto~ do predito'

, '

§ 20 O pagamento deverá ser ef~tuado dentro dos'primeiros 3 (três) mes~s de cada período ~anuai,'podendo,
..... ainda, ser feito, independente de. notificaçã(); dentro dos 6 (seis) meses' subseqüentes, mediante pagamento de

'.. retribuição adicional. ' '.
Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos' pedidos internacionais depositados em virtude de tratado

. em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anÜais vencidas antes da data da entrada no
processamento nacionaf ser ~fetuado no' prazo d~ 3 (três) meses dessa data ... , ...
Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos .termos dos arts. 84 e 85, acarretatá () arquivamento do
pedido ou a extinção da patente ... ', .... ". -. '. ',: .: ' .. ' ' ....

. 4. Art. 87.0 pedido 'de patente e a patente poderào ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o'
requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da, .'
patente; media~t~ pagamento deret~buição específica: .... : .. ' ... '

, .

. ' o', ,

',.

. '.
" ..•...•.

'.. .'2 .

. \ .
. . ~ .

. . '

-.-.-.: •• ,.---,- .•••• -.- _.: - •• " ", 'p·_._·-:...--'7....;_n_._ ..4 ••• ~ •• _ 1 -. ,;. '. ~;.-_._-_._.::....:....:..:.::.,.:-.:... ..~--.~---'-~~--
.~ I ••:-:.--':-~~:~~~_·.:-
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artigO' 13, que passibilitará, ca~a venha ser' extinto au arquivada: pelO'INP( restaur~r a',
o', ':patente ou.pedido." , ,-

" LagO', um sistema' eficiente de cantrale 'das pagaID;entas das imuidades é' de

, fundamental impartância p~ra que a Diretoria de Patentes passa fazer, cumprir a que,.,

,determina asartiga'78,IV e 86 da iJPI, a~ s~ja,ar~uivai e:~xtin'~ir os,pe?idas de'pat~nt~s e '

,~s'patentes tãO'lagO'reste ultrapassada a prazO'fixada ,na artigO"~4 d~mesIlla lei.,

, O ~ãa cumprimento' 'da referida abrigaçãatraz cariseqÍiêncÜis'sérias ,não só para <>
" .' , ....

. ,sistema de prapriedade industrial.cama, também para a econômica da país, na:medida em
'. ' ' . ',,' , . ,l,

que implica na manutençãO' de' canhecimentas, em ,ambiente de manapólia, quandO'já."

, paderiamestárinsendas na da~í~iQPúbliça, e,?aI1~:eqüenteniente,~~Úvrec~nc~rrência;,

" Além d!ssa, ~ nãO'p~avidênêia <:learquivamento' e 'extii1ça~'implica também na

inlpassibilidade de abertura da prazO'de restauraçãO'de que' trata o artigO'87 da LPI. '

", 'C~m ~feit~,~nãorestadú~da ,d~,qU~a,'.cam~etê:nciad~::c~~tralee,stá.n()'âmbita da ,
'Diretaria de Patentes, que deve. fazer'usa de mei<?S'que lhe permitam"atUlircom':,eficiência

. no cumprimentada le~~lação:Se ~~oo~te.~, q~edeI?~nderiesse.sentido. ,,' ,

Dest~forina,a alteraçiioda redação do artigo 13 da ResoluçãO'12412006,no ponto:.
, ,'. :- " .. ':' .. .' \ ....

'em que, permite a'restauração dapatente ou pedido de patente qu~,teriliam mais de uma
" I., .•" , ..•. o'. , '. _ .0'·.

anuidade 'vencidas, 'se apresenta cama uma medida necessária' a ser imediatamente adatada,

seja para se canformar c0Il1aI;e(9279/96,seja~ara' retirar a m~nta protetar 'daqueles que,

'"deliberadamente nao~ecolhem as .aJ:i.uidades.-po'rse valerem de um, possível, descantro}e ,
administrativo~'~ pos~ibilidadede 'réstauraç'ã6casov'~nha ser apontado.pela INPI: ,. , '"

o, • , l.:'" .,:" , '. '. o • ','

Pois, bem. No mais, a' 'relatório' da, Au~~taria submetida a, esta Procuradoria'

inenciona .tainbém .númeras ~;;'traídos'd~ SisteIp~ PAO, que 'mostram,~s valores'qué" estãÓ'.· '

se~do e~eti~a~ent~'r~colh'iél~~"aas c~f~e~públicosa'~ítuío,de anui~a'dçs'~'.' '

o •• ""

, ,

•• '., o , '~"'.'-'''":"~':----. '~~ ----;--.-------.-'--'. --.~-~·-·'""":"'o-~- ..:.-~ '---'----~, -,'-- , ..• o, ,'-"---"'--' ..-.-.----.,. ,

\. '
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õe IndllStlr'
.. '(b<>'?J. ." '~

.~ ... v~ .••
.. . , . o~ .'FI·· . .t.~-I' . ~

L;; . 5 .. ·1 ",,"",,1"01

o.. . ViJi" O
. ill· Rub .. ·'jl ~.~

.. ' ~/ .••• ~:- ÇIJ...~.:...;'~~(j>:":'d)"i
I.-~ .. '. AI 'fi~ -O .

1'It.' ..-
,' .... ~.' "' ' ..

O

; .

' ....
.. ' perinitam ·aDiretoria" de Patentes "cumprir, .na·espécie,.· os' disp.ositivos: legais aqui

'.menci?nados, arquivando'e extinguindo 'as patentes tão logo ultálpa~sados os prazos legai.s·
.. '. ' .

. .estabelecid~s para °pagamento de anuidade .

.Com essas.considerações façOretornar °presente processo ao órgao consulen_tepara

~onhecime~to, .solicitando que· após,~.·sul;>meta~oà"Diretoria :-de .Pat~rit~~parai!suar
providênCiae an~~isedas reéomendações aqui' limçadas~:

., .. ' .
-.A Auditoria.. : .'

.....

......

· . Tais números demonstram a existência, e~ agosto de.2008 (verfl. 12), de cerca de
. 13.000 (treze mil) patentes em vigor,' e outros 66.500 (sessenta e seis ~il e quinhentos)

· .pedidos pagando anuidades .
. .

Confesso que escapa desta .Procuradoria a .competência para: falar sobre tais
números.

. .

Todavia,' não posso 'deixar de~egistrar um'á frustração em saber que o Brasil teria.

um número t~~baixo de p~ten~~sem vigor: f>.cerc~de.tais -nú~eros, melhor dirá a Dirpa.

· De - toda forma, os' relatórios físicos trazidos ..pela.-Auditoria não fornecem a

· totalidade de dados quenec.essita~os na análise da .q~est~oaqu.itratada~.namedida'em que .•

ao.inf<?rmarsobre aqueles quepagainas anuidades, os.relatóriosdeixaIn·de·fazer meI!S:ão.
' .. . .

. . àqueles que deveria~ recolher as a~uidades, mas não o fizeram., -.,'.

. Fica aq~i a dúvida.~.a·indagaçãosob~e ~forma e a ferramenta.que a Dirpa vem

empregando no controle dos pagamentos das anuidades de pate~te~;.~.. ' .'. '.... ' .

. Com? se~percebe, 'a questão~docontrole dos .pagamentos?as·anuidades _apontadá
'.. ' pela':Auditoria é sensível, e está,' s'i!TI,.a merecer uma atenção especial e um tratamento ' .

. '~ui'da~~so'por parte' da a~~istração; s~j~ nofaze~:imedi~t~mente' al~ei-aro' arti~o 13da .-

Resol~ção ':124/06, seja' também ~o, desenvolviment.o·demecaiIismos· d~ :contro1e:que' .'

...

··u······· ..··.... .
. . " ..

. - ... .. . . . . . . .

Maurosodré~
Procurador-Chefe .

.'~.

.' .
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.... ADVOCACIA-GE;RA.L DA UNIÃO '" .'
, .... PROÇURADORIA-GERAL"FJWERAL: ..: .. '·

. ~""" ~>' ':PROCURADORIA FEDERAL-INPI"·., .'.
·'··.Ru~MayrinkVeiga,: 9, .220 andar;CeTltro~Rio deJan~irÓ. ;.::

'.' :·.Tel.:(21)21393207"':'Pax;:(21)21393206· .. '.~: ....
, ' :.", . ··.~rocuf'1~t?ria@inpi.gov.~(".,' ",," ..>. ,' .

'I' ... '~ •• " 'l.~ ..• :...••: ;~.•: .. .:~:./ .~ •..;::- ..~ •..,;; .••.. :. ',' .', ..•••• ,.•.. ~."

. f . ~ , .. ' I••

: ,,,.··:.:.·pr6c~~~o~~,524d6:oÓl(65/09 , .', . " '. ~~<.~.• :-':.: .. ', E~·à'6/01I2Óio.:· ,'.
••••••• •• ~ •••• \ •• ~ •• ~'-: •• :.'.;:',:,' ,'o .'" -"., " • ~ ,', •. 1._ .••• :•• ,.

.~.'."..... ' ,. ····D~s·~ac~~·~õ Ol120Ü) 'do Pro~urád~r~Chefe ~.',:.:::'.
o' •• '.: ':: •.• , •••• ' • ::,: ••• ,. •• ".;. "' i .• "'. '. '

. ~.':'."' .... ; ....
' .. ' '•.... :' ..•....•. ;:.: .:., " .. L··.· , .

". '. ':':qüiUCEM: Atiditbria:I~te;na" ':,:.::;:.<: .. :<. c.. ·:·':·,' : ..:<:'. "
... ",:,' .. ,::'-ASSlINTO:: Ço!?-tr~lede ,~rr,ecád,açãÓ.dedNYL Alluidad~s de"Patentes~ ..

.. ,.', ,,- ... ". ' .. ,...
" .' " ,; r .: }';. :. ••. ;' .• <..... " . ';;' '1•• ;."";'.'

.', ' _ :.' .. ' .: ...•. u' : !. t •• ~ •.. _ .• ~ . ' .. :.; :.:: ' •. ' ..

' •.•.. ' .':.' •••••• ' ':" ". ',." ••••• ;.' '.' •••••• ' •••• 'J •••• : ••••• '••••• to· " •• ,' •.. ". " •..•.•.•. '

.,. '.:.':.'.:':'. RetÓ'~à.o p~ese~te 'proc~s's~"a 'esta 'Procuiadori~, agqra .côm··a mari'if~staçã~ prodúzidaJ;ela.·'
....;.~ ...•• "~:.: •. I •. ~ .0" ••~':'.'.' ' •• "_"~." '.' .- •• " ;.l .A:'· ..

'. ··..,·;.·.:·i.Dirt:t~~ia.d~rate!Ít~.s· ~s'~S" 3~/~'?,t~ridoe~.v~s~ii. Op~9nun~ia~.e~to. de~te .Ór?ãójur:ídicº lançado no ' .'

:::pe~pa~90nOO}9/2~Ó?~.s()nstà~t~.~~ps ..?8/3 L:"' ..':" .' ;;.',.;'.": " .. " ... >, "',. :'.).: ••..
• • ' ••• '. o •• \! •. '. o•• ~ '••• ' : : ·r. ' ••.••.• " . ~ ., •... ' .

.... :' Em. apei1ád~ .síntese, .registro que.assínâtlfosno ref~rido. nbp?cho, preocupação qua'nto Íl··:::.~ ';," '. ,':' .,: :'.~ ,':', .' " ' ': .. ' ,; '.''- " .~; :,: .':. " ' ' "~:' .............•. - :'.' , .

." ;.~deficiê~cia; do·.~is.~ema,de cont.role de. ari:e~ada9ão' da autarquia?, e,.eI? e~p~éi~l.quarito· ao 'co'ntrole de ..
, _,'.~' .. , .~": i" ,.: ..... :. ~" •..•... ~.:.: .•. ". ,::'.' ...•.... :.; .. : ••.. _.' : .•.. 0'(- ~••• :,- •• ", ••• : ••.•• ,'" " ••• ' ••. ; •. : ••.•• ,' •.•• ~•. -, ••

.~c;·p·agame·ntoda:~'(ihúidádes ".depate':1tes, ..bem :cOinOasconSeqüênCiasnegatlyas. que a' manu~en:ção' de'···
.-' "':"~ " , :., .. :: '.: ..•. :' ':",: ~.~: < : ~: :.: .. ::: .. ;.:.~: ~ : : ~ ". :.: : '.:. '.,

.. um ambiente.de. nipn<:>pólio.de mer~ado' i,hdevid,o pqder.ia estar· adlITetarido' !=om'a n~o.ex tinçãÓ das
':.' ~: :,:,~:, .;' . ':,,,:~":' .1...•. : ;.. : ".:',:: "~:."":"":".-~.>' .::.'-:' ; ~ :.:.. ; ~..!..• ,•.. ' ":.::' .:. : .. ' •.••..... '. "~ ,.

, ,: ;:",:;; patenteirql!~ ~ei~~r~.niAe..recolher·:o;:YàlorcorrespÓnden!e àanuidade fixada ~rnlei.:' .. " .
• :, •.•• '•. I ••• .' ' ..••.•• : \' - ~". :. '•• ;~.•-': .:,',.:. '••.••• " '; ••.: .•. : •• ' •• ' ~ :~' .' '.' • :" •••..• ':." • : ••• ' • o :" : •••••

.... . : ..' Ade'mais,',rióssa";inanifestação':assinou . entendimento . relacioniÍdo. à. hnpertinência:.legal....> .. ,: ..~ :,~ ;.: }.,; ':;.:: ': ':; .. -:;~._..~- ~: ,.-~:..~.: :.~..< .. , :.:...: : ,~..: <. :.~"' ~.. ;.: ~ '.~ .~'.:..:: ::.:::-
.verifi~adano: te~~~~? àryigo·l~. 4~Reso~~9~.OINPI ,n~ 12~12006,·no.poiito· qu'e a~toriZa' ~ restauração ..
...:.,. ::; ~:__ ' ~ .:_:.._;.:.:~.:.. :: ~:.::-,.!-. .-:.: .:::... :~.. '.'1" •••••••• : ••• : ••••• ,' ":" .• : ••.•:.,' '.': :.; •.••.••. ".: ..•.•

" ;de p'edido ou depaten'te::que te'nha 'sido arquivada ou êxtirítaem razão:do nãbr~colhiment6 dê 'mais
.•..; , ;.. '. '.' .. ~'-, '.' " - ' - :" ." ' ' ';' :., : : .. ' : . '.' . ',' " ..

,":.< de' tlITiá anuidade; a d~~peito ~O~,~~igos" 78., ~~2 e 863 da ~ei 9279/96,. fixarem regra diferente, 9u
• ;:, ••• 1 •• ' ••• ' •••• " ;' ' ••••• ". ;.,. '- •• " ••••• :' ••

. '.~seja, de qu.e'a'só falta, de l}ma ailUjdade já é:inotivo, p'àra a efl?tivação do.s referidos atos terminatIvos.
~ • \ • J. ••• " • " •• '- , . .' ••• ~ : •••• '. , ••
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' :;'." .;·:<:··ArivbtACiA~GERAL'DÁliJ~'IAÓ:·~., :,.,-,:;~,:,
,.'. '.',' :•. :.'. 'PROCURADORIA~GERAL FEDERAL .. '. d ,~:'.'"

.' _., .' 'PROCURADORIA FEPERAL- INPI'.' ' .:'.'". ,.
. :- .... ::,RuaMayrink Veiga,' 9; 22° andar, Ceri.tro~RiodeJaneiro .' .

.... " . ".';; ";',; Tei.:(21) 21393io7~ Fax.: (21) 21393266 :: : .. "'" .
" ... '" .! , ....•.•.. ·procuraqoria~inpL~oy.br.: .:;/: ....,.:..;..., ..

. '. - -.. ' ' .. _.. ,'" :: . ':. '" : '. '., ~::.':, .: .'. ' " - . ':, >. _.- ,"' ," ' ~' .. :'.' . " .. _: : ~.. I .'. ". : . ::. :.' '•

. ',' " .. ' Irt~oa~ 'r~·~~~,do~r~?u~c.i.ai1:i~rÍ!6Aá. Diretoria: dé.fatentes~~vehrtcà~s~.a i~forri1~çã6'~~:q~e,..
• :;",-",'. " • ,l' "n'o períod~ d~ 06/0~/Úi97 ~ 28/0'9;2004', n~rili'um'pedido' o~·p~te.nteforá' arquivàdo ou ~xtinto por

••• : •••••• ~ ' •• ~••• I .: "". " ~ ~ ',' •• ' • : ••• /' ••••••••

falta de pagarrie'nto de anuidade,: é que ao longo' daqueles sete ànos, apenas .426 publicações de "
, .:': ~' .. :.. ~. ,' '. " ' . ' ,' .. ' ' , . '.. ,~ .. ' .

. . ·n?ti.fi.caç.~od~:ext~ns:ãopara ~nsde restaU:raçã~~o.ramvei~ula~as:na RPI.·.:· '. ' ... ' . '" .
. . , . '-.'~Naséqüência, à DIRPAassina'entend{mento e~·.que confi~~ hilVer.deficiêndas no controle .

f"., .'i: . '.. ·d'tid. ·P.i~á~'~nt6:s··~~::~tlUi~ad~~>p~rq~~~t~··~~~st~~a·~â:fu:~iz{a(/.posstii~m:'aplic'aÚ~bq~e pe~it~
, ..• : .' .' ••• ' '/0" •• ' •• ,~' ': .••..• , ~ . :-. '. ' •. " .' .•.•••• : ."; •. ~" • ' .•.. ' '. ~: " •

.. ~:,.~?mb.inar?sdadà~·iIÍfci~~d9.~p~lo'sist~1J1a"'-}>AG;~comà'''SINl'l'\··'>: '. ~. ', '.,
•• : •• I. _,'.' .' ••.• '., "\' •• ' _•.••. : .••••••• ~ . '." ••••••••• ' ••• , •• ' •• ,"

, .. ::,'.,;:.:.:" ';\'d'. ·Poi~:..tiem:DiàrÍte· 'dÓ/qúâdio" irifonn~do'peia: Diniitciriã:.de,Pate~tes,.~stá'daio' pàr~ '~sta~'"'." .
:1-' .•.. ': .. ':,~' \ .. :.: ..' I ·.:,;·· _: .•....• , ,'_.:.~.:. '.' < .. ; :.. :. :'-..' : ,..:.. : ",' ,' ~ -.
; .:~·~;ô~~iàdória :.q~e-()<6ôritrÓl~.d~:p·~garnt?Pt~·da~:~ntii~ades.·é. irieficieI1tê;~:.q~e..ê.s~adeficiênda:·y~rri. '.,

•• ~.' ••• ;' ••• '.' •• ~ I' •• ~ ••••••• " .' •• ' • '. ' •••

.' :.·ac~rreta:Í1.dq·sétia.scoqseqüênçias', sejá no âml:iitointémq"autárql;lico,sejà no ambiente de c9.mér~ioe';'

.. ';d:~:~til~z:~~~6~·d.~:·..ci~~~6.~~~~t~jP?~ifrceir~s:',::...:;··.::'.::.:''.'~.' ~:.:::::,;::'~~"~.'.' ".,:. -.. ': d •••••••• :.' :)' .' •• ,

, ~:::::..)ó. hi~t&it(f tra~i~()Qela,i:SIRP Â"infoffii~ur!l·.quadroiri:iidmtssivei,v~rificiido:entreos'~n()~de.
, •.•.... ,,~.,' ..,., .: ' .. " h" .' ' ••..... - .......• ~ ~. ' .. :: ... ' '. ':.' " .•.. '. '. :.: ..•.

..:l~ir:ê.:209(:. ép'~fà::e1j(q~.e.;.·abs~rda~~f~!:1te,~~,.~~s~~t1~ici~r?u,,9u~lqüe~.contro.le·ci~epude~·s.ehaver

.,:::";.·.:~~bre:.~(p~~~~~?~o~·~e·~~~:tci~~.e<'.'~<:·.:~:>·:.,I': . :.\ : .;,.. ":.: .. : ~: '
, - ':,' ".... O frito é .que. in~didas .administ~ativásdevérn·. ser imediata'menté adotadas' com' vistasaô .''. - '.; ~":.' ~:..:.::.~.. ;\< :~.: ~~ '- , :.:::<.; ..: : ..;.~ ..: \ '. '.;~"~' .:.,· :~i" I :..•••••• :; ••.••.•• : •••••.•••• : .

....:~ .. :deseiIYolvi~eptodé umsis!ema.q(le infonn~tic~' eficaz, que confira à' .b~ret01ía.dePatentes,'as

.Y:'·.: ... ~ondições'de .coritr~lêa~eq~adas e nece~,s~nas'do pagam~nto' das' a~uidades de que trata o artigo' 84 '.'.

. ' .. '. , ... '::,da: L.~:i.~.21~1.96,'af~st~rÍ~~~se:~~~i~,·c~xri~:d~~ido·âl·~üi~a~eritodo·:p~did~o~'6~Ú~~ãoda·pat~n·t~".·'..
• ' ••. ' •••••••••••••.••..• ' ••.•• ',.'. l_-' ••.•••. ~ ". : ,.' •. ' , ;.' ••.•••••••.•• ~ ••... , ..• -' .• ' ". \' •.

, •• ' d •• :·qualquer·possibilicláde.dese mariter~6 sistenl~ump~didoou' \lrriapatenteindê:vida,provoc~ndod~ o.': ..
,.-.' ..•.... ' .' : ... ' .' . "' .. '* ",' .. ' ;'•. ' ., " .. ,. ..• - ... - ' ... ~ .....

. . f~~a' igu·almente.·i~~f~vida,~~~a. res'triçã{'pa~a' q~e ter'ceiro~ façam ~sp .do· cdnh~cimento"que já ' ..

>:';:~·"":.,~:;:.:.:;i:~~~~Aa·'~~~~~··~m·M~~~ioR~bÚco.;"'._ .... , ,'~ " .: . " ~', ' ..... , .
. . . .,~"' .. :'. Quánt(j:/à. irl1perfeição yerificada rio: textO.do artigo)3 dií' Resolução. INPI nl) 124/06~>'

-," . ~ ' . ~ -.'. ,.; "'; -' ~ . ; . ~. ';. .. :. '., '," ' ~' ,

"'-,',. ·':···:reafirinamos c(entendio'Jento acerca'd'a necessidade. de 'sua éórreção, 'de foriná que' passe admitir a' .'
.,1 '..•.........•. " .' .' ....•...•... < . 'i.: , .•• ". '.~..•••. " .•
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'.: .. restau~açãQ:' previ~ta no. ~~~g~~7~.d~. ~~.i· 9~21?/96,'s~~en..te
.. : .' .inadimplemento' do' pagamento' de apenás uma anuidade .

•.C.o'~'.".e·feito',.·~ighifica· dizer.' qué. hipÓtese.·o'utra. não .. se .encpntfa .auto'rizada no' refendo'
, , ' .. ' . " :' " ~'~'.. ' .. , ::.' ' ' " ..

dispo'sitiv() legal, d~vendo' ser definitivamente' arquivado' o"·pedido',. o'uextinta a patente que estiYer .
• :•• " '•••• I' :••.•••• '.~' ••••.••• ' .••••• ' .' : •• ' .• '. , •• ' .•••.•••• ' " •• " •• ' •••••.••••• ' •• " .'

'em débito' de mais de .imi<ianuidade .. ' ...
, I •• ' .• # ••.•• ,,;' •• ' ." ••• ~, ',' •• ' ••• : ' • : • '.' .'.' .' •••

· '.' ..... Co'~fo'rme ~~encio'.na?o' no' ~QSSo'D~spacho n~.19/20P9, . .o 'artigo' .13".da Re~o'I~ção .INPI n°·

'.i24/20.06,' aÓ.ad~Üir a restau~açãó de' pa~~ntes O~pe.dido'S ao pagamento' d~ "amIidades":está, se indo' ..
. '.':' .': " .. ,':' .... .: ... '. ,.' " .. ': .,; .... , . '~.' ... ' " ... , .. :.. ", '. \ ... '.' " ..

: "de enco'ntrQ à inteligência·do's.·texto's 'iegaisfixados no'S artigo's .78, IV'ê84 a 87 da Lei9.279/96.: ..
. . .' :..: :" ~. '.' '. " ) : .' .' ', .' . ',' .• ~ ; .' : " ~ . '" . ' ..

' .. ,' ': Alérr,i..da·:~inperti~ência·legal verificada; acÚnitir'a referida possibilidade dea.dimplementÓ dé·

·.~ais de~~~anuida~~, .~o'~·fo'rmeestab~lecido~o.p~·edito' artigo. 13,signific~ omesmo·queadmitir ...

.... que'o' titular l~nient~.e inadimpl~rite favoreça-se de,sua prÓpri.a:tQrpeia, QU seja, de suas sucessivas'
· .. ' .. I ., .....

. : .. :. inaçõCs'e'do'manifesto' desinteresse pelapaterite OU,pelo'seii pedido'.· ..
, •• ' ' •• '., : •.•••• '. '.' ••• : .: " •. _ .• ' ". " .•. :. '.' ." ~ .: • " •.••• ' ••• ' • ' •. .i " .' " " . ' •. : .

.Diante dó éXPo'sto~ co'nchiímo's, repro'duzindo'o quê. por: nósresto'U assiriado' no' Despacho' n°.... ' ..... " .. ' ... '. ' .. "
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.COMUNICADO

o INPI alerta a todos os usuanos: acompanhem de perto o
processamento de' seus pedidos de patente e patentes concedidas.
Não percam os prazos de pagamento das anuidades. Evitem '0

arquivamento dos ·mesmos.

Para ,mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema
"Fale Cànosco", por meio do link abaixo:

https://faleconosco.inpi.qov. br/sistemaouvidoria/Ma inInternet. do?os
essionid=AB98864CAF12A481
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seus pedidos de patente e patentes concedidas. NãO percam os prazos de
pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale
Conosco", por meio do Iink abaixo:

https://faleconosco.inpi.qov.brlsistemaouvidoria/Main InterneLdo ?osession id=AB
98864CAF12A481
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o INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de
seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de
pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale
Conosco", por meio do Iink abaixo:

https://faleconosco.inpi.qov.br/sistemaouvídoria/Ma in Internet. do?osession id=AB
98864.cAF 12A481
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o INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de

seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de
pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale
Conosco", por meio do Iink abaixo:

https://faleconosco.inpi.qov.brlsistemaouvidoria/Maín Internet. do?osession id=AB
98864CAF 12A481
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o INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de
seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de
pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato comi o INPI pelo sistema "Fale
Conosco", por meio do link abaixo:

httos://faleco nosco. inDi.qov.br/sistem aouvidoria/Ma inInternet. do?osessionid =AB
98864CAF 12A481 .'
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o INPI alerta a todos os usuários: acompi3nhem de perto o processamento de

seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de
pagamento das anuidades: Evitem' o arquivament? dos mesmos ..

Para mais informações, entre em contato com o INPt pelo sistema ''fale
Conosc,o", por meio·do Iink abaixo:

https://faleconosco.inpi.qov.br/sistemaouvidoria/Main InterneLdo?osessionid=AB
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COMUN'ICADO
/, o INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de

seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de
pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale
Conosco", por meio do Iink abaixo:

https://faleconosco.inpi.qov.brlsistemaouvidoria/Mainl ntemel. do?osession id=AB
98864CAF 12A481 .
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o INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de
seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os··prazos de
pagamento das anuidades. Evitem o arq~vamento dos mesmos .
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Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale
Conosco", por meio do link abaixo:

https://faleconosco.inpi.qov.br/sistemaóuvidoria/Mainl ri temet. do?osessionid =AB
98864CAF 12A481
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o INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de
seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de
pagamento das anuidades. 'Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale
Conosco", por meio do Iink abaixo: - ,
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o INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de

seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de
pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos. _

.Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale
Conosco", por meio do link abaixo:

https:llfaleconosco.inpi.qov.brlsistemaouvidoria/Main Internet. do?osession id=AB
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seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percamos prazos de
pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR...
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DIRETORIA DE PATENTES
COORDENAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE PATENTES
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21) {Y fAG t) I "p/'NST'TUTOI NACIONAL .
í. r - DA PROPRIEDADE

INDUSTRIAL

COMUNICADO

Alertamos aos usuários que não deixe sua invenção cair em domínio público antes do
término do prazo da vigência! Mantenha em dia o pagamento das anuidades do seu
pedido de patente e de sua patente!

o INPI está implementando novos procedimentos eletrônicos para análise dos
pagamentos devidos, de modo a melhorar os processos e procedimentos da Diretoria de
Patentes.

Diretoria de Patentes

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2014.

Oscar Paulo Bueno
Coordenador Substituto de Suporte Administrativo de Patentes

Portaria INPIIPR nO142/2005
Mal. SIAPE n° 449117
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Pwd~ Dlfspacho Anuidades
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?:>'?J. I ~~ ..

~'lJ6k, '"
e FIS..jc'"Assunto: Fwd: Despacho Anuidadés . i,Q. . ' .. 1 :

.. I . 'O Rub .. ~
De:Loris Báen~.<loris.néto@inpi.gov.br>.~ ~ - {JJ. % ~
Datá: 22/07/201fJr 17:02 '. - .. ) .. " lVl:/V: ~ -õ0
Para: Millá deAgúiar Vasconcellos Ribeiro <milla.ribeiro<Wagu·.goy.br>,DanieIJunquei~a de I
Souza Tostes<danieltos.tes@agu.gov.br>

Cara Milla,
O'.

Segue o~esp~cho 'do pro Ma~ro. Acredito Rue'~le.r~úre os argumentos para a
contestação da ACP .. ,, -Qualquer coisa, entre em contato; Meu núm~ro no INPI~ 3037~3189.

.Abraços,
Loris

,--

.' .

.,j'""

-- Anexos: --------- ._-'-_'O'~_-'--_--L ~ -"-- _

Desp Procu rad C?r-0294-2014::'AG U-PG F-PFE~INPI:'COOPI:MSM-3: 2.3 :'do;
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,ADV,OCACIA GERAL DA. UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADAJUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22' andar - Centro - Rio.de JanéÜ'o. - Cep 20.090!OSO

Te!.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206 .
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Despacho Na 029412014~AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI ..iMSM-'3.2.3
I·' ..••

REFERÊNCIA:Yrocesso NO..52400.107590/2014-03
.j

./

- 1. A . PresidênCia do INPI submete à análise desta 'Procuradoria, carta assinada pela
.Associação Brasileira dos Agentes da Bropriedade Jndustiia11(ABAPI),·. onde questiona a
legalidade. do artigo 131da Resolução nO.113/2013" soh,o' argumento cÍeque referidodi'spositivo
afronta à regra fixada no artig08t da-LeÍ no.·9.279/96, que estaria aco~ferir aos requerentes e
titulares de 'patentes, o direito súbjetivo ao requeriniel1.to de restaUração dos pedid~s e'patentes
que forem arquivad~s' ou extintas com base. no artigo 863,' ou l seja, em' razão -da ausência do " .
pagamento da· anuidade de que trata0 artigo 844; todos; se dig~, da ine~ma referida 1ei~'

2.. No) entendimento daABAPI; o .instituto da restauração é '~'un-idireito subjetiv~ q~e está
- I .. ,

condicionado, a dois únicos e claríssimos requisitos, quâls sejam: (a)' o requerimento da
1 ." '. , .•

restauração dentrO do "prazo de.3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento ou
.~ .') . "

extinçâo; b)o pagamento da r~tribuiçãoespecífica_". J, .

" - . o,'

3. E .que para a A~API, a sisteJ?ática adotada na Lei nO.'9.279/96 estabelece que a falta de
pagamento de uma, duas, três ou mais anuidades tem uma "única e exclusiva conseqüêricia;': a ,-
obrigação do INP! J~er publicaras ·decisões de arquiv~el,1to ou extinç~o para que os.'
interessados possam se manifestar sobre os seus direitos subjetivos-ôe requererem a restauração
de que trata o referido artigo 87. _ (

'.

1 Art. 13. Ospedidos de patenteou as patent~s ~ue estivere~ inadimplentes ~m mais de uma retribuição anual serão:
arquivados ou eXtintos definitivamente, não se aplicando 'a esses' casos a hipótese de restauração prevista no art 87 .
da LPL ' ...

- 2 Art. 87. O pedido de patente e a patente poder:ão ser restaurados, se ~.depositante ou o titular assim o requerer,
dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido 0]1 da extinção- da patentEi,mediante
pagamento de retribuição específica. "', .. '.' .

Art. 86. A falta dé pagamento da retribuição anual, nos termps dos arts ..84 e 85, ,acarretará o arquivamento do I

pedido ou a extinção da patente ... ; - _ ...
. Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do
inicio do terceiro ano da data do depósito ..
§ .10. O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI. )
§ 2°, O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de 'cada 'período anual, podendo, ainda, "
ser,feito,independente de notificação, dentro dos 6 (seis) mesessubseqüeqtes, m~diante p'agamento de retribuição
adicional. ..



. .
~

't .

/

. ,
4." Partindo de ~ais premissas, aABAPI reclama a revogação do artigo 13 da Resolução 'INPI
113(2013, a suspensão imediata ~a publicação dos arqlJ~vamentos e extinções definitivas

. decorrentes da aplicação, do questionado dispositivo, 'bem como a anulação de todas aquelas
decisões já publicadas.

5" Pois be~. A presente questão trazida pela AB:API já foi enfrentada' por esta Procuradoria
quando da~ manifestações vazadas nos termos do DE.SPACHO N~ 19/2009 e DESPACHO N°
0112010, .

7. ,.É que na visada desta Procuradoria, a cônstrução' si'stemática da Lei, n° .9.279/96.: não
autoriza. a leitura de que o artigo 87 'da referida lei. confere a possiBilidade de restpuração d~

. pedido oU:da 'patente quando se verificar o inadirhple~ento dé mais de um pagamento da
retribuIção ai1Ua~de que trata ô artigo 84darne~ma lei.

8.. O encadeamento das inteligências dos' artigos 78, IV, e 84. a 86 da' Lei rio 9.279/96,., - ...

resultam na fixaçãó legal da obrigação destinada ao titular ou requerente dê, uma patente, de:
recolher, anualmente, a retribuição relativa àmanutenção dei correspondente pedido 'ou patente .

• . f ( ' .• ~

. -~ ,. " " .. '. ,

9. Não previu o legislador, P9r in~oncebívelque é,. a possibilidade' do r;quereri't~ou 'titular'
de u!lla patente .'deixar de recolher sucessivas anuidades em razão da demora da autarquia fazer
publicar o arquivamento ou extinção decorrente do' primeiro ano inadimplido.

, . / .
. ,. f

10. A inteligência do' Instituto da rest~uração estabelecido no artigo 87 '<;la"Lei 9279/96 visa·
I permitir àquele reqúerente ou titular de .uma patente, que, 'por um lapso, deixou de observar a

correta data de récolhimento da retribuição anual; fazê-lo no prazo e condição excepcionál
fixados no refer,ido artigo 87.

11. A demora, pelo INPI, em promover aqueles atos de arquiyamento ou extinção previstos no
.artigo 86 da Lei 9279/96, 'não podem servir como moti:,o autorizador para que as retribuições de
,anuidades seguintes deixem de 'ser recolhi4as pelo interessado' de forma témpestiva~

12. Não há como extrair 'da Lei 9279/96,' autorizativo' que confira 'a· possibilidade de
, •• I ~

'restauração quando se verificar o não. pagamento de mais de.uITIaanuidade.

5 Art. 78. A patente extingue-se:

.2
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, , \ "

14. Ademais, o art. 84, § 2° da LPI, estab~lece.a obrigação do pagamento anual da<retribuição
relativa à manutenção do pedido de pàtente e patente. A córisequêncla 'do inadimplemento das
retribuiçõés anuais é regida pelo art. 78'IV~ da LPI, ou seÚ:a' extinção da patent~. ' ' \.

.: '-, -' "

. J/ " . ...:.\, .

, ,

, - '

15. ' Referida consê-qüência de arquivamento e êxtinção'et~béin.prevista rio art. 86, in verbis:, \
( .. , ' , , " - , ',' " .

, j , " ,,' , , I. ",'

"Art. 86. A/alta de pagamento da rétribuição almal, nos termos dos arts. 84 "
e 85, acqrretará o arquivamento do pedidc!' bu'a éxtinção, da patenié !'

- /,"

16. Vale, observar que o 8!t. 86 da LPI fixa 'a obri'gação 'd~ se promovéi o ,arquivamento ou \.\. \ ' ... ,...
extinção da patente em razão da ausência do recolhimento da retribuição anual. .

• I • ./

J. 1 •

'17. Com efeit~, aquela previ~ão estabelecida no artigo,I3 da Res~l~çãO INPI n° 124,/2006, hão
possuía amparq legal, sendo, pois, ao nosso ver; írrita desde o seu nascedouro:' E' se é assim, terri~
se que aquela prática da Administração 'se mostrava contrária à lei, não 'havehdo~ pois, em razão <

disso, que se fàlar em direitos adquiridos ou mesmo subjetivoscomo' afirma 'a'ABAPI.

18: ~ogo, não se sustenta .1egalme~tea. argumentação daquela Asso~iação de que o titúlar de
~ma patente, inadimplente em váriasantiid~des; possui direito adquiri dó à restauração. ' '

r '

19.., Dizer que o inadimplemento da t~tribuição referente à anu!dade' pod~ se daÍ sucessiva e
cumulativamente é o rp.esmo q~radmitir o desyirtuam~nto ~ ades~a'racterização ,da finalid(:tde da
retribuição anual. O recolhimento da anuidade .expressa' o contínuo interesse dó requerente' ou
titulàI ná manutenção' do seu pedido' ou da sua pat~nte; 'aléfu .de rt?munerar atr~vés d~ 'preço

,público, a Administração pela proteção pat~ntária conferida.' . ,',' ,

I "

20. Ora, se o titular pode atrasar por vários anos o pagamento da anuidade, essa retribuição
deixa de ser anual, afr,ontandoassim a leitura sist'emátizada dos referidos artigos da Lei 9279/96 .

. • I' . ~

21 .. A retribuição deve'ser paga todos os anos, a partir do início do terceiro an~ do depósito
. , ... ".)

do pedido, 'não ,simpl~smente porque o art. 86 da LPI ll;tiliza a expressão "retribuição anua,l""
, mas, principalmente 'em razão do disposto no art, 84, § 2° da referida lei. J ,

22. ,O inadimplemento de várias retribuições anu~is,sem qualquer .co~seqüência; toma sem
efeito o art. 84, § 2° da L~I.

! '

I IV:pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos preyi~os nos §2°do art. 84,enoaÍt. 87.

\ .

3
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,23. Percebe-se q~e a ,art. 84, § 2°" da Lei cancebe a atrasa -a~:recalhinient"o da retribuição.
anual,durant~ ~a períada de seis meses. O titular da patente, Ou a depasitante da pedida deve
efetu'ar'Ó ~againenta da, retribuição., nosttês pfimeirosmeses de cada períad; anual. Na hipÓtese

, ,

-desse pagamento. ,não. se" realizar nas três meses ,de ,cada período. anual~. e passíyel a
adimplemento. da abrigaçãa, dentro. das seis, meses s~bseqüehtes, independentemente de,

' ••• ' , , j' ••. ' \

natificaçãa." ,
.'

"24. Imaginemas a'segu~~te ~ituação: o. titular da patente não. efetua a recbllfim~nto da
retribuição. nqs três primeiras meses da períada anual. O ~PI não. precisa natificar a atrasa ,d~
retribuição. ao. titular da patente. Cabe ao.'titulàr da patente agir cam,diligência e 'adimplir a sua

•• _" .. 1,

abrigaçãa pecuniária em atrasa, dentro. dos;seis meses subseqüentes. '/

25. ,Ora, se q INPI não. precisa nqtificar Ó, inadimplemento., da retribuição. anual, quando. 'ela
ocarre nas três meses, par, quê aatitarqula precisa natificar. a titular da( pãtênte quando o '
inadimplemento. acarre par anase anas? ,r '

"... " ... \ '".

26. O instituto. da r~stauraçãa, prevista nó art. 87 da~LPI, não. représenta uma,notifi'caçãa 'ao.
, ' " /,

,usuária para que este efetue a adimplemento. de várias anuidades. '

27. Entender que a art. 87 da LPI permite ao titular da,patente reviver a patente extinta, em'"
, , ...

razão. do inadimplemento. de várias }etribuições anuais, significa a mesIri'o que desnaturar a,
instituto. da:resta~raçãa, tomanda-a uma' espécie de natificaçãa para 'a inadimpleméJta'de várias

1 ,)_
anuidades. " " , " "

'. ' I '

28. Nessa tacada, impõe-se o.exame da instituto. da restauração., a que faremas na prÓxima'
, .' , ' ( .'

tÓpica, senão. vejamas.

DA RESTAURAÇÃO

, 29. I O inadimple~enta 'de,uqla inicaietribuiç~a' não. enseja autamaticamente a arquivamento.
-da pedida de }:latentee a extinção. da patente, de acorda cam'a dicção. da ary::87 da Lei 9.279/96.

Art. 87. 9 pedido de patente e a patente poderão ser restáurados,
, \

se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três)
meses, contádos dá notificação do arquivamento do pedido o~ da

, , .
extinção da patente, ,medi~ntepagarriento 'de, retribuição
especjfica.

,

30. ' 'É verdade que a art. 87 em análise não. utlliza a expressão. "uma úiíi'c~retribuição. anual".
No. entanto., é preciso. ler, pelo. menas, 'o.Strês dispasitivos da LPI co.mentados no. tópica anteriar
(art. 78, IV, art. 84, §2° e art, 86) ,para campreender q'ue a restauração. decarre _da
inadimplemento. ,de uma única retribuição...

4
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31., O 'instituto <;larestauração não' é: um périnissivo legal para o titular. da patente,'ou o
depositante do pedido, inadimplir com várias, retribuições. Se assim o fosse,' não haveria sentido
o art. 84, §2°, da LPI,obrigar o recolhimento da retribuição, nos três primeiro~ meses do período
anual. . " . ; .

32, 'O art. 87 da ,LPI busca. proteger o titular da p'atente, ou o· depositanty, de um mero
equívoco no controle, de pagamento. da~retribuição anual. O equívoco ~m ca,usa se' traduz rio
inadimplemento' de uma retribuição anual; e não'no, imidimplemento sucessivo'e contínuo de',
várias anuidades. " , ' ' .),' . ,

• , j •• ' •• '., t~ .' •

33. O titular de uma paterite possui o prazo de três meses parai efetuar o recolhimento da
" .. , \.

retribuição. P,erdendo esse prazo, o art. 84, §2°, da ,LPI permite, excepcionalmente, que ele
reguhirize;o pagamento da retribuição,'dentro~dos seis meses suoseqüentes; Hàvendo, ainda, esse .
inadimple~~nto, o legislador, atrav6s/ do artigo 87' da l;~I, conferiut}ma nova condição"
extraordinária para o adimplemento da obrigaçãó,! o· 'que ocorre, por meio do instituto da. '
restauração.

34. Portanto, verifica-se, 'à luz dos referidos dispo.sitivos legàis, que' a Léi nO'9.27.9/96,
oportuniza duas hipÓteses extr~ordináriàspara que o pedido 051 a patente,sejam,mantidos{"válidos \
e hígidos.· ,'. ' ' . ' .

35. A regra é'a exti~ção da patente, em decorrência do inaditnplemento, consoante redação
· do arts.' 78, IV e '86 da LPI. O art. 87. da L1>1é""umanorina de aplicação ~m situações

\ - .. "'., ...
· excepcionais, a saber, o inadimplemento de. uma única retribuição, por um mero esquecimento.
ou descontrole de pagamento.

, ,") ~
36.' Em hipÓtese 'alguma, o llli. 87 da LPI protege, o inadimplemento costumeiro ,de várias
anuidades.: Permitir tal exegese, legal implicária na reversão da regra disposta nos 78, IV '~ 86 da
LPI, em exceção. Isto é, permitir que o art. 87 da LPI restaure patentes' inadimplentes com. mais
de uma retripuiçãoanual traduz a possibilidade do, titular "de não, efetuar. o pagamento Ida
retribuição, nos três primeiros meses, do período anual.')-' ',' )

· ( , , I
, l '

37. Interpretar o ~. 87da LPI como um permissi,vo'para o inadimplemeritÇ>de mais de um~
. retribuição anual traduz uma distorção do sistema, porquanto permitiria ao indivíduogo:z:ar da '

proteção patentária' sem precisar recolher a retribuição -respectiva. ' ' "
I ...

38. O artigo 87 da LPr é úm comando legal.que estabelece regra que confere oportunidade
supraextraordinária, ou seja, uma terceira opOJ;tunidaclede manutenção -do,pedido, ou· da patente,
considerando-se que as duas primeiras são aquelas fixadas no artigo 84,: § 2° da mesma lei:

, •• ' , r

39. O art. 84, §2°, da LPI determina a obrigação dó recolhimento da retribuição relativa à
manutenção do pedido de patente, ou da patente, J nos' três primeiros meses. Pela leitura desse
dispositivo, não se trata del1~a faculdade do depositante ou do titular de efetuar'o r~colhimento
anual da retribuição.' " I '

/.

40. A 'expressão "pagamento deverá ser efetuado nos primeiros, 3 (três) 'meses d~ cada
p~ríodo anual", inscrita~no art. ,84, §2°, da LPI, denota a existênCia de uma obrigação legal, não
uma faculdade de efetuar o recolhimento da ".retribuição todos os anos, a partir do inicio do, .

terceiro ano da data do depósito. ' .
,I ,

. I
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"

. ,
41. Aintérpretação sistemática do art. 87 d.a LPI, ~efendidà acima" impede' a aplicação do
instituto da restauração quando houver o inadimpÍemento demais de uma retribuição anual.... ~ ' .

. . ~ I .' .. " ,I - •

42. Ora, como dito ~nteriormente, a inteligência d9 art. ,87 não quis éstabelec~r e a:utorizar·.,a,.
formação de u.m ambiente indolente, ondéo não cumprtmento da obrigação 4e rec6lhimento~ de,
anuidades por anos e' anos seja tratado e àdmitidocomo regra, ·e n~ocomo medida excepcional

./ . '. \ .

aplicável tão somente àquele que tenha deixado escapár por um único 'anuênio,o' prazo
tempestivo de promover. o,pagamento da retribuição. de que trata o artigo 84 da Lei\9279/96.

I ' •• , " • \1. '

, ,

INTERPRETAÇÁO HISTÓRICA DO.INSTITUTODA RESTAURAÇÃO

.. " . /' \ "'-

43. A interpretação histórica do instituto da restauração tampouco permiteloutra).conclusão.·,
Nesse sentido,.recorre-se aos arts. 50 e 51' do Código de Propriedade Industrial de 1971, Leil1°'
5.772.' .. '

\

-Art. 50. Caducará automaticamente 'a!patente se nãõ for comprovado o
. pàgamento da respectiva anuidade no prazo estabelecido no artigo ,25, '.

ressalvado o caso' de restauração, ou quàndo .não for observado"',o
dispàsto no art!go 116. ' .

(/
'. ," .... '

Art,S1. Até'o máximo de trinta dias após a data da ocorrênCia'da.
caducidade 'por falta dacompr~vaçãó teÍnp~stjva do pagamento da
anuidade e, independentemente de qualquer notificação poderá ser

.requerida ~ restauração da patente.
/

44. O pagamento da retribuição relativa àrp.anutenção dá patente, ou do pedido' de. patente,
também era anual na legislação anterior.' Isto é, o recolhimento da retribuição constituía uma

. obrigação a partir do início do terceiro a~o da data dq depósito, nos termos.do art. 25'do Código
de Propriedade Industrial de 1971.6" .. I. ' •.... ,

. , ,

45. De acordo com o éart. 50."do/CÓdigo' de Propriedade Industrial de 1971, a não- .
comprovação do pagamento. da .retribuição anual acarretava a' declaração· de caducidade, de
fomia automática, ressalvada a hipótese de restauração ... I

)

46. ,~té trinta ~ias depois da configuração da ca.ducidade da \ patente,_ por falta de
comprovação tempestiva do pagamento da retribuição anual, o titular ou o depositante poderia
requerer a restauáiç,ão, Üldep~i1denterriente ~enotificação. , .

'.47.. O inadimplemento da obrigação de recolher anualmente a retribuição implicava na,
caducidade automática.·Ou seja, não havia espaço na Lei, par~ o inadimplemento de duas
anuidades. Configurado o inadimplemento, a conseqüência imediata era a caducidade. A

: 6 Art. 25. 9 pagamento das anuidades -do,privilégio deverá ser feito a :paitir'do' iníCiodo terceiro ~no da
data do depósito, comprovado cada pagamento dentro dos primeiros cento e oitenta dias do 'respectivo
período anual.

6



..

expressão "automaticamente", contida rio art 50 do CPI de 1971,. não p~rmite a caducidéÍde após
o inadimplemento de duas ou lllais anuid~des. 'A lógica era: configurado o inadimplemento de
uma anuidade, impõe-se a caducidade imediata. '. "

. ;. ~ I .,

\ .

48. ,Verificada a caducidade, haveria o'prazo de trinta dias .para o titular da patente ouo
,depositartte requerer a restauração.Ou'seja, o.instituto dares!auraçao,'nos termos do,Códigoide

" Propriedade Industrial de 1971, não peiinitia"o 'inadimplemento de várias anÜidade~. " ,". ,
49 .. Ainda, o' instituto da restauração, \ previsto na, l.egislação pretérita; não protegi<:l o
. '" ... \ . .':- " .. "

inadimplemento de uma retribuição; mas sim a falta de comprovação do ,pagamento .
. . ;

.... ' , \ '

. 5Ó. Em síntese, d instituto da restauração; nos termos dos arts., 50 e 51 da Lei 5}72/71,tinha .
por fihaliaade oportunizar ao titular da patente, ou depositante, a_comprovação 'da pagamento da
retribuição anual, realizado tempestivamente. ' " f

, ..
" \. ... ".

51. O instituto dan~~stauração, previsto nos árts. ?O e 61, do' Decreto~Lei1.005, de 21' de,
outubro de 1969, teve previsão semelhante ao do. Código de Propriedflde Industrial.de 1971; ,

. ~ _ . r I. \

Art. 60. Caducarão autümaticametite as patentes dI:?invençãa,dejInadêla '
au de. desenha lndusfuial,se nãó forem pagas as respeCtivas anuidades, \ ,

nas prazasestabelecidas no artigo. 30 e seusparágrafas, 'ressalvada a
~ l _.

casa de restauração.; , . , ~ ., '. \ .
. ,

Art. 61. Dentro. de trinta dias da data da ocorrência da caducidade, par .. '
falta de pagamento.da taxa devida;paderá serrequeridaa restauração.da
yatente,:mediante a paga,menta'daquela taxa e:da de restauração..

'.
52. Em síntese, o instituto ,da restauração', no direito .patentário braslIeiio: jamais teve a condão
de permitir o inadimplemento dé váriasr'etribuições arimiis relativas à manutenção da patente ou .
do pedi.do de patente."" "

5'3;A interpretação histórica do arL 87' da Lei 9.279/96 éncontra-se 'em consonância caril a que
norteou a elaboração do art. 13, dai Resolução nO 113/2013;.a q'úal veda a r:estaur~ção"para
patentes· inadimplentes com mais de umaretr1buição anual. '

/ .'
CONCLUSÃO

51· Pela explanação acima, compreende:..se que o art. 13 da Resolução n° 113/2013-tem co~o
fundamento os seguintes dispositivos da Lei 9.279/96:

, "

(i) art. 78; IV;
(ii) art. 84, §2°;
(iii) art~ 86;
(iv) art. ~7.

55. A carga cogente do. art . .13.da Resol~ção nO 113/2013 decorre dos dispositiyos legais"
precitados. O art. 13da ResolÚção tão~omente tfaduz o qye impõe a LPI.

'-
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56. ,A Lei 9.279/96 não estabeÍeoe unia faculdade de recolhimento da retribvição, :nos três.
primeiros meses do' período anual. .Trata-se de Uma obrigação prevista no art. art. 84, §2\cuja

. consequência é a extinção dá patente ouoarquivamento do pedido, em razão dos artigos 78, IV e
86: ~,

, ,

57. A'restauração, portanto, é instituto previsto quando o inadimplemento for,de uma'fuÜca ;
.' i ' '. '

,retribuiçã~: ' . , ,

, ' .. ),

58. Oá.rt: 13 da Resolução n° 113/2013 impõe à AclmiIlistração o dever de não aceitar o,
, .. '\. ' ".!

instituto da restauração como uma ,via para adimplemento de váriàs anuidades.' "

I

59:, Infere-se a natureza' eogente do art; 13 da Resolução. Assim; a confdrínid~de legar do ârt: '
13 da Resolução rião.permitiuà Administração 'prever um período de transiç~o para a sua plena
aplicâção. '

'60. O art. 13 ~a Resolução traduz o que impõe a LPI. Portanto, o art. 13 em' teia não
representa uma inovação .normativa; ele tão-somente especifica o que já estava na Lei. Em razão
disso, aconce'~são de um período, de transição era desnecessário. \ ' , ' .

. 1 •

. '. \ / ,

61,' 'A restauração como um pemiissivo para, recuperar patentes' inadimplentes' com várias
retribuições em atraso representa uma afronta à lei. Logo, não haveria como o INPI' permitir uni

• , .'. t '

período de ,transição pára que a afronta à lei continuasse', ainda que'por iÍínrnomento breve. -
•. I •

" " .
62. O art. 13 da Resolução traduz a obrigação prevista 'em ·leidotitular· da patente, oudo·-,

o •• '\ r { \.
depositante, de manter as retribuições em dia; sob pena de não aplicação do' institutQ da
restauração. '

I

63..
I

Com~ c~nclusão preliminar; compreende-se que:
I " .

I. Não houve ilegalida~epor parte do INPlao aplicar o art. 13 da Resolução,às
. , I

patente~ e aos pedidos de patente 'com inadimplemento. em mais de 'uma
retrjbuição anual configurado antes de 22 de outubro de 201J; ,

. ,11. Não há possibilidade de anular oS,atos de arquivame!1to dos pedidos de patente
e extinção das 'patentes,' pr~ticados pela Administração, nos últimos meses,

• , .• '. '. t •

posto que se encontra~ legalmente hígidos; '.' ". ' . ' . / ' .
IH. Não existe a obrigatoriedade do INPI conferir uni período de transição p~raque

os titulares de patenteeos depositantes regularizar'uma situação já configurada
anteriormente a 22 Ide outubro de 2013.' Tal· período de transição poderia
representar a continuidade ,de uma situação em désconfómiidade com' ai Lei
9.279/96.

64. Era o que tínhamos'a opinar de momento.,

\

I



./

65 .
I

À Presidência.

/

~Mauro Sódré Maia
Pro~urador~Chefe

\ .'

I'

Rio de Janeiro, 9 de maio de 2014.. .. )

/
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André Luiz Camara Carvalho
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Para: .
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Assunto:
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERA):~ DA 253 VARA FEDERAL
DA SUBSEÇÃO.niDICIÁRIA DO RIO DEJANEIRO/

'. ,

Processo na 0008879-36.2014.4.02.5101
Au~or:'Àssociáçãó Brasileira dos Agen.te~ da Propriedaq~ Industrial ~,

. Réu: Institu,to Nacional da Propried~dé InQustri~1 ..
\

. ' .
. O INSTITUTO NACIONAL. DA>PROPRIEDADE INDUSTRIAL "7 INPI, \

A~tarquia Federal vinculad~ ao Ministério do Desenvolvimento, Industri~le Comércto Exterior,
criada pela Lei na 5.64'8, de 11 de dezembro de\1970, representada pela Procuradoria' Regional
'Fede~al da 23 Região, localizada na Praça Pio X, ~o 54, Centro, Rio de Jáneiro/RJ,- nos autos do
processo' em epígrafe, vem, respeitosamente, manifestar-se, com' respaldo no art., 20 da Lei

. , \ ... "

8.437/92, sobre a inadmissibilidade de concessão de liminar, em razão dosfund~entos a' .
seguit expostos ..

. ,
1.. O indeferimento da liminé,lr pleiteada é medida 'qu~ se impõe em razão' da
inexistência dofumus boni iuris e do periculum i~niora. '

I. PERICULUM IlVMORA

2. O dano irreparável ou de difícil reparação não existe em favor do autor, mas sim
. em favor do réu e da sociedade.

, .
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J.l NÃO CONFIGURADO 9 PERICULUM IN MORA-EM FAVOR DOS INTE~JUi-(>O
DEFENDIDOS PELA ASSOCIAÇÃO AUTORA

3. 'Para os usuários, -represent'}dos pelaasso,?iação autora, evit~em 'üsefeitos ~o art.
13 da Resolução INPI Ilo lql2013, Qasta efetuar anualmente o recqlhimento da retribuiç~o

,anual,. - ,,

4. ,Não existe dano irreparável ou de difícil reparação na m~i1Utenção do art: 13 da' ,
Resolução INPI 'nO 113/2013. A norma impede a manutenção de direito's de patentes .com~ \.' .

iD:adimpl~ncia superior a 'uma anuidade. \

"

,5. , A própria denominação' legal da retribl}ição ,(retrib~ição anualt'indica que ela
. precisa ser recolhida'1müalmente. " 1-!

, r'
, "

6. " Se; eventualment~, o usuário dé~xa de recoll\er um~ única anuidade, não haverá
arquivamento do pedido ou extinção da patente. O inadimplemento 51ê uma anuidade enseja' a

- -' -' 'j ,restauração da patente, nos termos ,do art. 87 da U~i-9.279/96 e do art. 13 da Resolução INPI nO
, .

: 113/2013.

" ,

7. o que não enseji restauraçãó éq inadimplemento de mais de uma anuidade.
. . . . ,'/ , ' , • / . , I,

, ,

8., A ~o~seqüência dó árt 13'da ~e~ol~ção INPI n° 113/2013 pode' ser~vi~adá
pel~diJigê~c}a dousu.ário de efetuar anualm'ente o recolhimento da ~etribuiçãó anual.

(. ,
9. Quais os danos irreparáveis em decorrência-da manutenção de uma norma quénão

•• ' j ••

penlíite o inadiinplementode mais de uma anuidade de patente, sob pena de extinção? 1\
associação àutora n~oos demonstrou.

'f

_10. Deferir a, liplinar rio caso em' tela somente se justifíCafi~ se esse M'M. Juízo
partisse da. premissa. de <que existe um direito ao inadimplemento de' mais de uma retribuição

, '. f :1'

"anual de paténte, o que não é o caso.

1.2 DANO IRREPARÁVEL À SOc;íEDADE COMO UM TODO NA HIPÓTESE DE
DEFERIMENTOcDA LIMINAR PLEI1'EADA

'. \
1-1; J: suspensão da norma impugnada, median!e a concessão de liminar, impedirá que
a autarquia promova o arquivamento de pedidos' e a extinção dei'pátentescom mais' de 'uma
, ' 'I '
anuidade vencida.<Isso por sua vez implicará na: - '

I

2
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Postergação de e~trada em 'domínio público de in;enções cujos titul~~~de- j>-
patentes não' têm mais ~nteresse na ma~utenção do monopólio;, . ,~ ..

/ . , .
,(ii)' -Retómo ,da inadimplência nos termos existentes antes da P!lblicação da

nOlma impug,nada (inadimplemento de' aproxi~adamente um quartg do "
acervo de patentes); e " ,

, \

(iii)· Manutenção 'de di!eitos patentários- àqú~les que des,cumprem a 'obrigação
legal de recolher anualmente a retribuição anual. '.

. .

12. q inadimplemento de várias anuidad~s decorre, em parte~ da falta d~,interesse dos
titúlares' na .manutenção d? privilégio. Essa assertiva não se aplica a todas ~s .extinções; é
verdade. Háioutras' hipóteses, que' 'explicam o inadimplemento de várias anuidades de uma
patente.

13. Anorrila impugnada ensejou a éxtinção çlefinitiva de, aproximadamente 9:745. , '

patentes, até a presente' data. Ostitülares,da maioria dessas patentes não recolhiam anualm~nte a
retribuiçãom:iual porque perde~am o.interesse ~coq.ômico na .explo~açã6 'dessas' Ül.venções. Ai~da

. , ... " . I

assim, eles mantinham os direito's patentários" sobre essas .invenções; impedindo terceiros de'
O{ • , •

explonir as invenções sem pagalnento de contraprestaçãÇ>.
. I '

. 14. O recolhimento da retribúição anual é uma' das condições de' manutenção dos, , .

direitos patentários. Nãos.atisfeitaessa condição, a invenção entra em domínib público. ,

15. O,art. 13 da Res~lução INPI n° 113/2013 pepnitiua entrada em domíniopúb}ico
de invenções. Uma i,nvenção que não é dç interysse,do titular da paten!e,P?dé interessar a outros ,
31gentes ecónômico,s que atuam na socÜ?dade.'.Nesse pm:ticular, existe, um interesse difuso,
protegido pelo,art.I3 da Resolução INPI n° 113/2013 .

. .

16.' ,A suspen~ão da norma impugnada permitirá que o titular de uma patente não
recolha a retribuição anual e permane'ça usufruindo dos' direitos conferidos pela patente,

. I .'

postergando a ~ntrada em d~mínio público da invenção.

;.

. ' .

17. Qual o dano à 'sociedadé provocado pela manutenção irídev'ida, de direitos
, paterttários?' Dependendo d~ invenção,'o dano' pode, assumir somas vultuos<:).s:Imagine,' por
exemplo, o caso de' uma invenção farmacêutica. Quando essa invenção. entra .em domínio
público, ela se toma passível de exploração. comerci'al por diversas indústrias. O fim do

( monopólio tende a tomar os preços mais competitivos, o quépor sua vez, aumenta o acesso a
medicamentps por parte da sociedade .. s ' .

18. ' Os direitos patentários são legítimos quando exercidos nos termos da lei. O
inadimplemento de várias anui~ades de uma patente não tem respaldo ,na lei:'

3
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19. ' Tanto isso é verdade.que o art. 84 da LPI determina o vagamento da retrib~çã~
'- . ~ \

'. anual, a partir do início do terceiro' ano ,da dáta,do depósito; 'A hipótese de atraso no pagamentó
. '. \ ( '- .

.encontra.,se restritivamente prevista rió art. 84, §-20, da LPI. '

!
, A .:. }. ••

tIL INEXISTENCIA ,:PE FUMUS BONI./URIS

, )

20. A pretensão autoral tem corno premissa ailegàlidade do art. 13 da Resolução INPI
n° 113/2013. A tese da associação autora pode ser resuiniaa nas seguihteS:frases: não pode haver.

:-... .• -, " J-'

,arquivamento de pedido ou ef(tinção de patente; ainda que haja o in~dimplemento de várias'
. anuidad,es, s~m antes oporiunizar a restauraç~oào depositante ou ao titular.

/

21. Q instituto da restauração, de acordo com .a tese da as~ociação autora,' sefi'a uma
espécie de aviso de cobrança de parcelas e~ atraso. Ou seja, desnaturbu-se completamente o
instituto da restauração, previstó no art:. 87 da LPI.

22.
transcrita:

, \

·23:
9.279/96:

o réu defende a manut~nção do art;, 13 da Resolução INPI nO 11312013, abaixo

•• I •• f

Art. 13., Os. pedidos de patente ou as pater-tes 'que estiverem

inadimplentes. em mais de uma retribuição anu~l serão arquivado~ ou

extintos definitivamente, não se aplicando, a esses cas,os a hipótese de
. - ~.

resta\lração prevista no art. 87 da LPI.

, I

A norma impugnada traduz o comando dos s~guintes· dispositivos da Lei nO
I

'Lei 9.279/96, art. 78..A p'atenteextingue-se: " ' '
N - pela falta de pagamento da' retribuição anual, ,n9s prazos previstos

" ,

no § 2° do'art. 84 e no art. 87; e '

I "
. Lei 9.279/96,'art. 84. O depositante do pedido e;a tit~lar da patente estão,
sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do' início do terceiro
ano da data'do depósito. L

: § 2° O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três)
meses de cada.período anuat podendo, ainda, ser feito, independente de
notificação, dentro dos 6 (seis) mes~s subseqüentes, mediante pagamento

, de retribuiçãq adicional.

Lei 9.279/96, art. 86. A· falta de pagamento 'da· retribuição anual, nos
terinos/ dos arts. 84 e 85, acarretará o àrquivamen!o do pedido ou a
extinção da patente.

-,

- 4
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Lei 9.279/96, art: ,87. O' pedido de patente e a patente poderão ser
restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentr~ de 3, r ' , .
(três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da... , ...
,extinção da patente, mediàritepagamento de retribuição específicll... . .

24: ÁLPI não 'e~tabelece uma faculdade'. de recolhimento da retribuição,' nos' três'
primeirosmeses.do período 'anual. .Trata-s~ de-uma obrigação estabeleci,da pelo caput do art. 84
da Lei. O descumprimento dessa ç>brigação 'gerá uma conseqüência, a saber, a extinção da

\. /,' ,
patente ou o arquiyamento do pedido, com fulcro nos arts. 78, IV e86 da Lei 9.279/96. (

'" ',:' í ( ,
, - , .

25 .. A restauração, prevista no art.' 87 d? LPI, é· instituto previsto 'quando o
, \

i!ladimplem~nto for. de uma única retribuição, anual, conforme leitura' sistemática· dos
dispositivos legais acima transcritos.

'" . 1· '", '. \ .. ~ .

26. /0 instituto da restauração não é um p~rmissivo legal para o titular da patente, ou o .
'- .' I," •

depositante do pedido, inadimplir com várias retribuições. Se assim o fosse, não haveria sentido
I ' .• ' ••••. I

obrigar o recolhimento da retribuição, nàs três primeiros meses do período-anual, tal como o faz
o,art. 84, §2°, da LPI. "

27. O art. 87 da LPI busca ,proteger o titular da.patente, ou ~ depositante, de mp mero
eqúívoco nO'controle, de pagamento da retribuição anuaL O equívoco em capsa se traduz no

. inadimplemento de uma retribuição anual, e não no inadimplemento. costumeiro de várias _
anuidades:

/

28. A suspensão do art. 13 da Resolução INPI rio 113/2013, em' sede de li'Ininar,
'ensejará~o retomo ,à 'situação. ,existente antes: de' outubrõ' de 2013: um volume alto de
inadimplência ..

1·
.29. O titular de uma patente possui o prazo de três meses para efetuar o recólhimento
da retribuição .. Perdendo esse prazo, o· art. 84, §2°,_da LPI permite que ele regularize o I

pagamento da' retribuição, dentro dos seis meses subseqüentes. liavendo; ainda,· esse
inadimplementp, é razoável conferir mais uma chance para o .adimplemento da obrigação, o que
ocorre por meio do instituto da:restauração., .

I
30.. A regra é a extinção da patente, em decorrência do inadimplemento, consoante'
redação dos arts. 78, IV e 86 9a LPI. O aTf 87 da LPI é uma norma de aplicação em situaçõ'es
excepcionais, a saberl o inadimplemento de uma única retribuição, por um mero"esquecimento
çm.descontrole de ·pagamento .. I

31. I . Em hipótese alguma, o art. 87 da LPf protege o inadimpleme~to costumeiro de
várias anuidades. ,Permitir tal 'exegese legalinverteriaa regra, disposta nos 78, IV e 86 da LPI,
em eXGeção. Isto é, permitir que o art. 87 da LPI restaure patêntes inadimplentes com mais de
uma retribuição anual traduz a 'possibilidadedo titu~ar de não efetuar.o pagamento da retribuiçã~),
nos três primeiros mes~s, do pe~íodoanual. r I ',.

5
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32. Interpretar o art,87 da LP~ como,um permissivo, para o inadimplemento de~his . '.
de uma retribuição. anual traduz uma distorção do sistema; porquanto permitiria ao indivíduo
gozar da-proteção patentária sem precisar recolher a retribuição respectiva .

. • . • i"" •..• < I .• \ ",

33.'
autora:

A .verossimilhança das alegações encontra-se a favor do réu;; e não da associação
'\ .. ' .. , ... , .

/

.. I '

IV.CONTEXTOpA RESOLUÇÃO INPI N~,113/2013'

" /. I,

\ '

34. Nos últirriosanos, o réu não exerceu um controle eficiente de pagamento das,.' ,.. ".
anuidades de patentes. A situação foi alvo de críticas por parte 'dos.órgãos' de controle da'

, \ ..." / ~
autarquia, os qi.uiís recomendaram a inadmissibilidade de' manutenção de direitos patentários
quando o inadimplemento fosse s~perior a um~ anuidad'e. '~,. ,', ... ", '

. -.... !

35. No âmbito das recdri1endhções supra, foram' proteridos o Despacho n° i912009 \
. I .. J-.,

(doc. 01) e o Despacho nO 01/2010 (doc. 02),. ambos do Procurador-Chefe da Procuradoria
Federal· 'Especi,alizad& junto ao IN~I. Os de~pachos' precitad,os erxplicaIl).â' impossibilidade da
alitarquia manter os direitospatentários dâquele' que se encontra em àtraso' superior a uma'

( . , '.

anuidade. ' . _
\ "

\ 36. o réu publicou vários .avisos de página inteira, emposiçãó destaque na RPI,.!~ , \, ,- :

alertando os 'usuários quanto à importância de manter'asie~ribuiçõ>es an~ais 'é~ dia (docs. 03. e
s.), confotme quadro exemplificativo abaixo:

"

37. Ess~s avisos publicados na RPI alertavam Os'usuários a não' perder osprazo's de,
pagame,nto das' anuidades, sO,b pena de arquivamento dos mesmos. Cumpre trapscrever
parc,ialmente o comunicado publicado na RPI 2145, de 14.02.2012:'

"Não percam, os prazos de pagamento das anuidades. Evitem o
arquivamento dos mesmos." •.
\

. "

6
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" 38. -. ,O (éu jamais orientou os usuários'a i~adimplircomma~s de uma ~uiJ'Scl~N9~ ..por)
.manuais e as diretrizes do INPI não' orientavam os usuários a recolher' as' anuidades quando

• , I •

achassem melhor.

• 1 •

39.' A nQrma que antecede o,art. 13 da Resolução'INPI nO 11312013 utilizava ,o termo
"anuÚiades;', o que i~dicava a possIbilidade d~<~ciotar a restauraçãp para reviver patent~s~om
várias anuidades em atraso .... ' ,,' , '.

, ' , /

40. _ Não há de se falar 'de up1~Ínudança repentina de, procbdimento por parte da
autarquia no'todan~e ao controle de pagamento das anuidades·de patentes. Essa mudança foi "
anunciada pela autarquia, posto que havia uma.c9brança,intema \eexterpâ parà)aperfeiçoar o 1 ~

... ~. " ,-_ .... )

control~de pagamento. , '.., ,
I \ f

41. O réu não.aplicou.o art. 1-3'da 'Resolução INPI nO 113/i013lÍrriedl~ttamente a todas.
· as patentes em atraso com mais de uma anuIdade.

" .
42. Conforme o pró,ximo tópico, o· réu efetuóu pequenos.IÍúmerosde' arquivamentos e
de extinções de patentes, com fundamento no art. 86 da LPI e no art.' 13 da Resolução JNPLno
13/2013 nos meses seguin,te~à pubiicação do ,ato adll}inistratlvo nórmàtivo: .. ? '

... ,\' 'I'" '"

43 ... ' Por s~a vez,curi1pref~isar'que o réu deIT?-0rou,~proximadamente seis me~e,s, ~pós
·a entrada"em vigência da Resolução, para efetuar um alto número de arquivamento de pedidos e
· r"' ..

de extinções de patentes. O montantecoqsiderável de arquivamentos, e .de extinções ocorreu,,, ' ...
apenas no m.ês de abril do corrente ano. " .. ,

·1

' .. . / ... '; " ..

V.ARQUIV AMENTOS DE PEDIDOS E'EXTINÇÕES DE. PATENTES'"... ~.
\. '

.. ' \

44 .. iO réu p~blicou a Resolução' hO 1,13/2013; em 22~de,outtibr6 de 2013. Q art. 1-3da
, ". , -

. Resolução, impugnado pela associação autora,' é Claro' ao vedar a manutenção. de direitos
.. 1. '.' . ~

patentários quando configurado o.inadimplementó superior a·uma anuidade.

45. E,mnovembro de 2Q13~o INPI aplicou o àrt.'13 da Resoluç~onoí 13/2013 em um
pequeno número de pedidos de patente e de patentes, conforlne dados:ábaixo:

" ' .

, I

(i)
. .

14 (quatorze) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do
c inadimplemento superior a uma anuidade:RPIs 2235 a 2238 (datas de
publicação 05, ,12,19 e26 de novembro de 2013.);"

\
"

,
(ii) 194 (cento e noventa yquatro) patentes extintas; em razão do

inadimplemento superior a ·uma anuidade: RPI.s 2235 a 2238 (datas de
publicação 05, 12, 19 e 26 de no~embro de 2013).

7
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46; Após, as 'publicações de: arquivamento, e de, exti~ção, muitos J'~ips--(>
permaneceram inertes com os seus inadimplementos superióres a uma anuidade. '

: - ...

47. Em dezembro de 2013" o réu 'prosseguiu com os arquivamentos de pçdidos é
extinções de patentes,'com fulc~o noart:13 d~ Re~olução' nO113/2013, COl).so~te os seguintes
números: o'

. (i) '~O (vinte! pedidos de patenté arquivados 'd~finitivamente, em razão do
inadimplemento superior: a uma' anuidade: RPIs 2239 a 2243 (datas de
publicaç~~ 03,10,17,24 e 31dedez'embro de2Ó13); .

(ii) 467 (quatrocentaS é sessenta 'e sete) patentes extintas, em râzão 'do
imidimplerriento superiora umaan~idade:' RPIs 2239 a 2243 (gatas de

, publ~cação'O~, 10, 17, 24 e 31de ,dezembro de 2013).

~ .
48. ' Muit6s< usuários permanecer~rrí .i~ertescórri seus inadimplementos sup~riorés a
uma anuidade .. ,,' I '-' - . I ' '

49. De fato, a associação autora ,dirigiu um oficio ao Presidente do INPI Icontendo
' I _ ~".' • _, ". ' ,

, ,motivos da discordânciacom,oteordo art.B d~ Resolução n~ 113/2013.A'autarquia indeferiu o
pleito da associação. A associação recebeu uma reSposta nesse sentido em reunião ocorrida na'

. ", I .' •

,'Presidência da autarcll.iia.;no dia 29 de abril de 2014. Não há como negar que a associação autora
, , " \

, recebeu uma resposta conclll:sivada autarquia, ao contrário do 'que foLaludido I?-ainicial.

50.
patente ..

....
,Em janeiro de 2014, o reu efetuou novos arquivamentos de pedidos e ex'tinções de

. /' . I ,'. \ t .

(i) 52 (cinque1!!a e 'duas) ,p'~didos derpat,enfe arquivados qefinitivaillente,erti'
'razão db inadimplemento superior a uma'amiidade: RPIs 2244 a.2247
.' (éIatasde publiéação 07,'14,"21' e 28 de janeiro de 2014); ,

(ii) 47 (quarenta e sete) patentes ê;tirttas, em razão' do inadimplemento superior a
, ,

1,1JÍ1aanuidade:RPIs 2244 a 2247 (datas de publicação 07, 14, 21 e 28 dê '
jarieiro de 2014).

51. . Em fevereiro de 2014, novos arquiv~entos de pedidos e extinções de 'patente
t'orarri.publicados.' ..

(i) 36 (trinta e seis) pedidos d,e patente arquivados definitiv:amente,' em razão
do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2248 'a 2251, (datas de
publicação 04, 11, 18e 25 de fever~iro de 2014);

:r ,

.'

8
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(ii) 54' (cinquenta, e quatro) patentes extintas,' em razão do inadiniprtMêlnto ~

superior a "uma ~uidade: RPls' ~248, a 2251,( datas de publicação 04, 11, 18 e
25 d~ fevereiro de 2014): L

52. , : Em março de 2014, verifica-se o seguinte quadro, de' publicações' contendo ..
arquivamentos « extinções:

, I

(i)- ,
.' ,

" 16 (dezesseis) pedidos.de patente arq~ivados definitivamente,. em razão do :'
, " ., \

inadiIl).plemento sup'erior a 'uína anuidade:RPls 2252 a 2255 (datas de;, - i I • ( •

publicação 05, 11, 18 e 25.de~maiço qe 2014);,. '

/ ~'

" !

·53.
,I

i'

"(ii) 353 (trezentas' e, ''cinqu,enta e três) patentes .extintas,~m razão do
inadimplem'eritó supenor a uma' anuid~de:J RPls 2252 a 2255 (datas d~
publicação 05, 11,18 e 25 de março de 2014).

, ~

Em abril de 2014, novas publicações contendo arquivamentos e extinções:
. I',.; t,

'(i) 2052 (dois mil e ciiiquenta' e . dois)\ pedidos de patentearq~ivados
definitivamente, em razão do inadimplemento superior a uma anuidaqe: ,RPls' "
2256 a 2260 (datas de p~blicação O), 08, 15,22 e 29,de abril de 2014); "

" /

.(ii) ·8572 (oito mil, quiclIentas e setenta' e duas)'patentes extintas, em raz~o do \
, ' ,

inadimplemento superior.' a Uma anuidade: RPls 2256 a 2260 (datas de
. '" , '.

publicação 01, 08, 15;22 e29 de abril de 2014).

r
, ,

54.. No mês de abril, ocorreu o m~ior número de a,rquivamentos e.extinções., Os meses
, seguintes trazem ~oucos arquivamentos e extinções ...Estes os dados n::ferentesao mês ?e maio: "

•••••.•. j •

(i) ,37 (trlntae sete}pediclos depátente '~quivados definitivamente, ein razã~ do
I . "

inadimplemento superiqr a .uma anuidade: RPls 2261 a 2264' (datas de, )
publicação ~6,13, 20 e 22 d~ maio de 2014);

(ii) 22 (vinte e duas) patentes extintas, em raZão do inadimplemento superior a
, .

uma,.anuidade: RPls 2~61 a 2264 (datas de publicação 06, '13,20 e 27 ~e maio
de 2014).

~.

55: EJ)1 junho do. corrente ano, foram' publicados ,os seguintes arquivamentos
definitivo~d~ pedidos,e extinções de patente:

(i) 30 (trinta) pedidos de patente -arquivados, em razão do inadimplemento
superior a uma anuidade: RPls 2265 a 2268' (datas depublicação 03; 10, 17 e

•... I .

24 de maio de 2014); r ,--

9
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(ii) 6 (seis) patentes arquivadas,' em razão do inadimplemento superior a uma
anuid~de: ,RPIs 2265 a 2268 (datas de Plfblicação 03,d1O, 17 e 24 de maio de

,2014).

56. 'As publicaç.ões de, arquivamento e extinções' de julho' enqu'adram~~e abaixo ..

c .•.

"

elencadas:

. !
. I

,.. ,

\ ..

(i)

'/ ,..

, 1,6(dêze~seis) pedidos de patente arquiYadQs,~m razão do inàdiniplemento
, ., • '. I

superior a uma anuidade: REIs 2269 a 2272 (datas de publicação 01, 08;
,.. 15 e29 de maio de 2014); !' .-, \

,
! - .

(ii) 4 (quatro )'patentes arquivadas, em ,raião do i~adiillpiemento superior a uma
anuidade: RPIs 2269 a 2272 (datas de publicação 01, 08, 15 e 29 de maio de

, 2014) .. ',.. ,
( , \

57. Em regra, não há mais pedidos' e patente; com inadimple~entos superiores a três
~uida~es, no âmbito do INPI. Há uma ou outra sit~àção que pode ~xplicar u~a patente com
várias anuidades, em atraso, no âmbito "doJINPI. o grande volume de patentes em atraso cóm
várias anuidádes já foi objeto de extinção. ,

58. O que o'corre a pktirdomês de'abril de 2014 é a manutenção do ~ontrole de'
pagamentos. O~,arquivamentos definitivos e ~~tinções, a parti'r. de abril de 2014, em ,regra;
decorrem deinadimplementos de mais de uma anuidade que se configuram nos !lleses seguintes.'

59: As extinçõe; de patentes, co~ fundamento,~o art: 86 da Lei 9.2'79/96 e arL 13,da '
, , " I.

.1 Resolução nO 113/2013, alcançaram o montante de 9.745. Imp9rtant~ destacar que, desse totál,
. aproximad~ente43% das patentes encontrava-se 'com inadimplência igualou superior a cinco "
'mmidades! N~o é razoável imaginar que hou~e um mero esquecimento dos usuários em adimplir ,

j \ . '. ~

com cinco o~mais anuidades. " '.

60. Até 'o momento, os arquivamentos, definitivos, com fulcro no art, 86 da Lei
9.279/96 e~. 13 <;laResoluçãonol13/20~3; alcança,ram a soma. de 2.274'pedidos dê p.atentes... '

61. ' , A norma impugnada na exordia~ permitiu o saneam~nto administrativo de um
elevado número de pedidos e patentes em ~traso. Esse saneamento foi concluído em abril do
corrent~ano ..A partir d~ entao, cumpre efetuar o controle efeti:o dé pagamento, o que tem sido,
feito~

62. Assim, suspender o art. 13 da Resblução it .113/2013, em sede de liminar,
permitiria um retorno ao quadro existente ,~t~s de outubro de 2013,:" o', inadimplemento '
apro~imádode um quarto dó acervo de patentes~

- I

-' . I

,.. 10 '

,
, ,
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63. - Um número tão,elevando de inadimplência demonstra que há várias'situaçõ~s que
precis~ ser consideradas pelo Poder Júdic~ário ao ;analjs~ o Cásó. Bma dessasIsituações é a'

" prática de conduta maliciosa, praticada por alguns usuáriqs. A norma impugnajia.obstaculiza
esse tipo de conduta., o (

- . I

64. Explica-se melhor: quando 'um indivíduo deposita Um pedido de 'patente, ele
"efetua o recolhhnento do preço público ~ertinente ao depÓsito;l A partir "do-t~i:ceiro ano da dáta .
;do depósito, o depositante inicia' o recol,hiinento dás retribuiçõés, o em razão do que deterinina'o
art. 84 da Lei 9.279/96.2' ,

r .~. I.

65., ,/ ,Ao fim do processo administrativo, o pedid,o pode ser deferido ou não., Se
deferido" a.proteção, patentária ~etroage' à data do depÓsito, conforme p'revisto :.110 art.' 40 da LPI?
Nesse/contexto, entende-se por:que a Lei détermina ~ pagamen,tode um pedido de 'patente no

"cu~so de sua tramitâção no INPI. , . o.

,
66: O pagamento das __anuidades, relativas ao pedido' de patente ocorre
independentemente do deferimento ou indeferimento.

,\ ' ," .

67 .. A suspensão do art. 13 da Resolução nO 11312013, prétendidã pela as~ociação'
.. I.,

auto.ra, permite 'que' o' depositànte. do pedido de patente aguar~e a 'conclusão do processo \
administrativo no berço esplêndido da:inadimplên,cia de ~nos; Se o pedido' fordeferidó

. \, ,

(concessão da patente), ele pagará asaimidades em atraso para obter a p~rta,..patente. Se o pedido
for indeferido (não_ concéssão da, patente), ele permanece inerte no inadimplemento, sem

• "l ..

nenhuma conseqüência .

'"
68. A suspensão do o art. 13' da Resolução INPI n° 113/20 13 'eríseja a 'situação ilegal~ ...

, .descrita no parágrafo anterior., .
(

I \ .'.

I In~l).lsive, o art. 19, VI, da Lei 9.279/9'6 detennina a apresentação d<?comprovante do pagamento da retribuição
, relativa ào depósito juntamente com o pedido de patente.

2 Lei 9.279/96, art. 84; O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos aopagament<;> de retribuição
anual, a partir do início d~ terceiro ano da data do depósito .. l,'"

3 Lei 9.279/96, art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de20 (vinte) anos e a de modelo de.utilidade pelo
prazo 15 (quinze) anos. contados da data de depósito. '

11
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I . VII. CONCLUSÃO

69.' .Diante do exposto~ na: for~a do art. 2° da Lei n° 8.437/92, o INPI vem a esse MM.
) Jtiízorequerer o indeferimento da liminar pleiteada.

I·

Nestes tehnos, pede deferimento: -

. -
Rio de"Janeir..9,23 de julho de 2014.

Petição _,

.. '2014.3000.4tj929~5

/ I

MILLA AGUIAR
Procuradora Federal

. Mat.SIAPEJ1379037
,..,

!

.Recebimento d~. petição '.

.p
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, ,

Despacho N°·0606/2014-AGU/PGF /PFEIINPI/C"oOPI -MSM-3.2.3·
I' •. ~ •.•

I,

. REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.12 rI 66/2014-63
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I \ • "/
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'j

2.

.... . .

À DCONT para ciência e s~u eI?-caminh.amentó,apÓs, à scoÚr para aguardar.

Rio de Janeiro, 11 de sete,mbro de 2014.
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