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ADVOCACIA ,GERAL DA UNIÃo
, P,QOCURADORIA GERAL FEDERAL,

'PROCURAD01uA: FED~RALES:eECIALIZADA .ruNTO 'A9 INPI
Rua MayrinkVeiga,'09, 22° andar- Centro - Rio de Janeiro -' Cep 20,090-050 j

') Te!.:, (21) 30F-373113037-3,208 - Fax:: (21) 3037-3206 /

Nota N° 0007-2015-AGUIPGFIPFEIINPIICOOPI.;LBC_2.2
' t .,

.i,PROCESSO N° 9405991-8

,INTERESSADO:, Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.'
• J ' •• í' , ,,' " ;.,. ;", ..:' ;

ASSUNT.O:;Questiorramento sobre o parecer normativo aplicáve~. Restauração ..

',~ '

. '-
, "

Senhor, Procurador-Chefe da PFE-INPI, I

. ,

"', , ., ", ' "

',\, A Coordenação-Gerak de Recursos ep'rocessos -Administrativos de Nulidade
i"i " ' •• "', _' '" •• ,.

'submete ã Procun,ldotia questionamento sobre'"o pàrecer 'noimativo ,aplicável ao' caso apaixo '
, sintetizado:' "

. "

I '

J_t ••• " •

I. CONSIDERAÇOES INICIAIS
"', J "

\ ; ,
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Erh 1Q.09~2004,.0.' administrado ajJresentop'" uma p'etiçãode
desarquivamerÍto de pedido de' patente, dentro dos três meses ~pósa "

' , ' ," , , i

publicação do atá de arquivamento definitivõ;'", :, /
'Na ocasião, enc,ontrava-se vig'ente o parecer normativo, da Procuradoria do

v .. ~" , ._.1 _ -I _ I

'INPI"datado de 02:12.2003, de 'lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz
Sichel;, ., /

". I '7" ,',

A Diretoda de Patentes não' conheceu a petição, de desarquivamento do
pedido de patente. O admi~istradó,'interpôsrecu.rs();en;:07. 'IJ~2Q05,IÍ(lquâl\ ..
re~onhec~u o', equívoco conti,do' Pé! petição' ide 'desarquivame~~:~0'"
administrado pediu o desarquivamento do processo, invés, dê requerer a '

" .restauração do' pedidod.e patente. , "

2.. Ídentifica-se duasqu~stões ~arâ deslinde da controvérsi,! s~b examine: ' . ,,:
r :1. "Aplicação do art. 220 da Lei9.249/96de~fóima.. a ~proveitaros atos praticad~s

pelo administrado, posto, que ele cometeu ",o' 'equívoco de~p~dir o
' , . - -.,

desarqúiyamento do p~dido de patente, ~ não a restauraç~o;, \
H. Aplicabiliçlade do par~cer norm.~tivo de 02.12.2003, de, I\avál~do Pro~uiador

Federal Ricardo Luiz Sichel,t:Iãoobst~nte a extinção dps" ef~itqs desse
entendimento em razão do PARECERlINPltPROCIDICONS/N° 001/2005,

.'



," I, ,

';,,,, 4~' Par'~ fins de .subsidi~ a Açlministração,,' a' presente nota' técnica, aborda
,::,' primeiramente o àlcance do art,' 220 da LPI.no 'caso concreto, Posteriormente, passà-se ao exame

,dOqireito intertemporal e dos paI:eceres sobre. restauração,... _. '\,' ". ( ~.

.r
.. ~

'\ :',

"

"Pelo que podemos concluir pelá' ariálise do' paredér de folha 399, ,o '
desconhecimento, da petição n° 51923/RJ - de, 10/09/2004, deveu-se
justamente, 'ao' tato'de'que ~' interes~ad;' ao invés~>de~equerer ,à

restauração do seu pedido, conforme, determina .o citado parecer da '
Procuradoria do INPI; ~equ~reu i~devid~mente o, desarquiv;imento ao
pedido, "

' ..
:....J~que o depositante vem no Re'curso, pagando o valor relativo à

diferença entre o desarquivâmento' e a restauração" com' a devida '
.. -'\' -: ''( -.' "

comprovação, consideramos :pertinente acatar' o presente Recurso; ,
'mesm,o que a interpretilção dada ao ArtigQ 87' da ~Pljá tenha. sidq"
alterada pelo PARECER/INPriPROÇ/DICONS(No,OOJ/2005 (RPI-.8,04, '
de 02/08/2005): '" , , /If;'

ObServamo,s que esse tipo de erro não é in~ómum, terido"em vist não
.. , ., . ,,~.. .t' "1,éonhecimen!o das/expressões :utilizadas em nossa legisl~ção patentária~ >

'assim com~, da iridevida interpretação dos s~rviços estipulados em nossa
tabelá de retribuição.'" ' , " "'- '
, i '

/

11. APLICAÇÃO DO ART. 220 DA LPI

I

5. , ,O equívoco, do administrado ocorreu por meio' dos seguinte_s atos: ele'pediu o'
desarquivamento, quando então, era necessário pedir,a restauração. Não se trata apenas de um

' I •.••..• ". 'I ,

pedido'equivocado. No'caso, ele não pagou a'retribuição concez:nente à restauração, no,momento
adequado. Ele apresentou a, GRU com o valor correspondente à restáuração' sómente.;no
momento do recurso.

6.. O administnidonão comet~u um mero' equívoco
apresentou ,a' petição' de desarquivamento..' Ele entendeu que

! desarquivam~nto, é efetuou o recolhimento respectivo. ( ,
',f'

,! 7.
(fls. 408):

, . »
O administrado explica o Seu equívo,COmediante as palavras abaixo reproduzidas

"Após a publicação na RPI 1756 de 31/08/2004' do despacho Uo4, a
Depositante por meio da petição INPI;RJ 51923 'de 10 de seténibro de
2004 apresentou o' comprovante de retrib\uição para exp~dição da' Carta
Patente no prazo extraordinário mais o comprovante de retribuição de'



. , .

. '.' (

-desarquivamento de pedido-qmipdo, na verdade, deveria,terapreseÍ1tadQ
o comprovante de retribuição de restauração' de .pedido ao invés de

.desarq'!ivamento de pedido.'" .(

, ,

, ) 8. Como é c~diço, no âmbito do direito pioce,ssual civil, tem~~e ampliado os deitos
,do pt:incípio' da fungibilidade; com fundam~nto nos, princípios daeconOJ;nh\, rrocessual,'

:-, celeridade :dos,atos processuais e instrumentalidade das formas: De .forma analógica, o pro'cesso
.'~:, \,admi~straiivo p'ode' também admitir 9 princípio dafungibiIÚiad~'quando', constatado uni mero.. ' .;: .' ~~". -.. ,

, ':'~quívoco por parte do cidadão que pede algo, quando' na verdade possui oJltrawetensão.

I "- ,

9:' . Ocorre, no entanto, que o 'princípio da fungibilidade, inclusive, no direito'
". r.;. ':: pro~ess~al civil, ·não respalda o acatamento de qualquer,p~dido equivocado formulado por uma

,das .partes. A aplicação _do princípio da ,~gibilidade possui determin~d6s paiâ~etros. 'A -
, -' .observância desses parâmetros I?ossui a fiúalidade de r~sg~a~darO princípio do devjdo proc;es~o

. legal.' •. -..

. 1P: Um, dos requisitos para aplicação do. princípio da' fungibilidade" na esfe~a do
direito processUal' civil, é ódà:dúvida objetiva. A dúvida objetiva configura-se quando existe'

. l ). .

divergência entre a jurisprudência ea doutrina acerca do recurso cábível em face de uma
decisão, "

.• 1;'
. 1-"".,. f""

11.. Outro requisito cujo preenchimento se exige p~a a aplic~çãol do princípio da
• .' I ·ftulgibilidade; no direito processual civil, refere.~se à inéxistência de erro grosseir~. Há pr~visõés'( ,

legais' sobre' recurso que não dão m'argem ;o~e'dÓvid~ quanto à medida adequada. Nessas
hipóteses, não se adz;nitea aplicação do princípio da fungibilidade:

,"<12 .• ::, ,A Lei: nO:, 9.2,79/96 possui regra·. própria· a :,respeito ,do princípio da
.. <.:;: instrume~talid~dedas 'fo~as, ? qu~l poss~i correlação com o princípio do informalismo

, moderado e çO}li o princípio dafungibilidilde. O art. 220 da Lei 9.279/96 determina o
. aproveitamento dos atos das partes; quando for possíveL: A express~o "quando' for p~ssível"

significa que o aproveitamento dos atos das partes será possível; conquanto o equívoçocometido
pelo adminislfado não seja flagrante ou grave.' .

)

. i3.

LPI, art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que.p'ossível,
fazendo as exigências cabíveis. ! .

, ." • " t, '. ,

A doutrina oferece a seguinte exegese sobre o dispositivo ~egal e~ comento:

"Embora os atos das partes semp~ed'evamseguir e 'conter tudo'o que:está
e~tipuladoem lei, o INPI qeve, sempre que pO,ssí~el,aproveitar o que lhe
foi apresentado e, no caso de ainda restar dúvida, oferecer a po,Ssibilidade
par~ q~e a parte esclareça ou comprovt; o: alegado. Nessa hipótese, o
INPI fo~~lará as exigências pertinentes:



. ,
\.,

Essa norma atende aos princípios da verdade material,' pilar básico do
Direito Administrativo, da fungibilidade dos recursos e o da economia
processual, aplicávél, por analogia, ao pr~c~dimento administrativo."J

14. Um VICIO na petição do administrado, consubstanciado no equívoco de
nomenclatura, pode ser facilmente sanado pela Administração, com fundamento tio art. 220 da
Lei 9.279/96. Todavia, o art. 220 da LP~ não respa!da t~da e qualquer correção nos
requerimentos equivocadamente formulados pelo administrado .

.\ 15. No âmbito do INPI, o pagamento das retribuições assume uma relevância
fundamental, pois mediante o valor corretamente recolhidó ocorre a identificação do animus, do
agente.

16. No âmbito do direito processual civil, o preparo recursal também assume
importância fundamental quando' se analisa o princípio da fungibilidade. Em determinadas

. circunstâncias, admite-se a fungibilidade dos recursos civis e trabalhistas, desde que o preparo
recursal tenha sido a maior ou correspondente ao recurso admissível pelo Poder Judiciário,' no
prazo legal, além do preer{chimento de outrosrequisitos ..

17. Tinoco Soares, ao comentar o art. 219 e 220 da Lei 9:279Z96, observa que o
recurso formulado pelo administrado preCIsa acompanhar o yalor correspondente à demanda
solicitada.

"A petição que objetivar a oposição ou o recurso, por sua vez, além da
invocação expressa nos preceitos insertos na lei, deverá ser acompanhada
de argumentos, elementos e se for o caso· de documentos indispensáveis -
a consolidar o seu direito ou' a sua pretensão; ou melhor, deverá conter,
sem quaisquer resquícios de dúvida o seu fundamento legal.
Se assim não for e houver 'dúvidá quanto ao alegado e/0!l comprovado,
observe-se que o disposto no art. 220 dá novo ensejo para que tudo se
esclareça form~lando~ quando necessário, uma exigência cabível.
Não será conhecida' também a petição, a oposição e o recurso
desacompanhado do comprovante de pagamento da retribuição
correspondente. E, mais uma vez, repetimos, para toda e qualquer
providência. perante o INPI existe uma taxa previamente estipulada.
Logo, observado o valor, recolhida a taxa (sempre no valor de sua
apresentação), perante o Banco do Brasil ou outro autorizado, a sua
comprovação deverá ser feita por petição. Desacompanhada qualquer
petição do comprovante da taxa recolhida, a sua penalidade é o rião
conhecimento. ,,2

.' ~
1 INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. Comentários à Lei da,,"
Propriedade Industrial. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013., _
2 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 330. (sem grifo no original).
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18. Apresentadas essas considerações, exsurgem algumas perguntas: o administrado
recolheu o valor correspondente à restauração quando àpresentou o pedido de desarquiva~entó

. do pedido de patente? Ele apresentou 'o fundamento legal da restauração, nessa' petição de
desarquivamento dos autos?

19. No caso ém tela, o administrado não recolheu a retribuição relativa à restauração,
dentro dos três meses subseqüentes ao arquivamento da patente. O pagamento dessa retribuição
ocorreu somente no momento da apresentação da peça recursal.,
20. Cabe à CGREC avaliar se aplicará o art. 220 da LPI para admitir ou não o pedido
formulado na petição de recurso. A CGREC possui plena liberdade para entender pela aplicação
ou não do art. 220 da LPI, no caso concreto. As considerações aqui formuladas pela Procuradorja
não vinculam a CGREC e possuem um mero caráter de subsídio. '

, .

21 .. De todo modo, a falta de pagamento tempestivo de restauração é algo sério, que
merece a devida atenção.

22. O pagamento da retribuição relativa à restauração n,ão ocorreu de forma'
tempestiva. Inclusive, vale lembrar algumas datas constantes do processo:

I. ,A publicação do arquivamento do pedido ocorreu em 31.08.2004;
11. Em 10.09.2004, o administrado. pediu o desarquivamento do pedido,

acompanhado de determinado 'recolhimento;
UI. A de,cisão .relati~a ao não-conhécimento da. petição foi publicada em

20.09.2005;
IV. Em, 07.11.20'05, o administrado apresentou o recurso, juntamente com o

recolhimento concernente à restauração. O administrado reconhece
expressamente que não recolheu in totum o' valor. relativo à restauraç,ão. A
petição de recurso é tempestiva, mas não o pagamento do valor necessário ..
para obter a restauração. Vale reproduzir trecho das razões recursais, no qual
há o reconhecimento de não-recolhimento do valor total da restauração (fls.
4Q8): "Em anexo a Depositante. apresenta o comprovante de complementação
de retribuição referente à restauração ~e pedido juntamente com a retribuição
de recurso."

111. DIREITO INTERTEMPORAL E PARECERES NORMATIVOS DIVERGENTES
SOBRE A MATÉRIA DE RESTAURAÇÃO

23. Como apontado anteriormente, o arquivamento do pedido de patente ocorreu em
31.08.2004. Nesse momento, encontrava-se vigente o Parecer da Procuradoria sem número, de 2
de dezembro de 2003 de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel. O parecer recebeu

' , ,

efeito normativo por ato do ,Presidente da autarquia, em 15.12.2003.

s



f,

24. De acordo com o. parecer normativo vigente .em ,31.08.2004, é possível
restauração em decorrência de situações outras que não dizem respeito à falta de pagamento de
anuidade. Nesse diapasão, o arquivamento do pedido de patente ou de patente, seja o definitivo
o~ não, enseja a restauração, prevista no art. 87 da LPI. O parecer expressa essa compreensão da_
.matéria, conforme se verifica no parágrafo conclusivo trazido a seguir:

"Assim, em não havendo uma regra impeditiva, não vislumbro
fundamentação legal que justifique' a não aceitação de pedido de
restauração, nos estritos termos do artigo 87, àu seja, quando decorrente
de arquivamento da patente ou do pedido desta, mesmo que
definitivamente. Funda-se este entendimento na inexistência de uma
norma legal de, caráter proibitivo. Nesse sentido, observo que gU,ando
tencionou o legislador estatuir uma norma proibitiv.a, o fez de forma
expressa, como se verifica do preceito que veda a interposição de re,curso
administrativo, em face de deferimento ou arquivamento' de um pedido
(art. 212, §2° Lei 9279/96)."

25. O entendimento do parecer precitado foi superado pelo
PARECERJINPI/PROC/DICONS/N° 001/2005, de lavra da Procuradora Federal Maria Alice
Castro Rodrigues, o qual recebeu efeito normativo por ato do Presidente do INPI, revogando o
antérior. A publicação do parecer normativo ocorreu na Revista da Propriedade Indust!ial
n° 1804, de 02.08~2005.

26. O PARECERJINPI/PROC/DICONS/N° 001/2005 constitui um estudo detalhado
'do instituto da restauração, apresenta uma fundamentação ímpar e permanece, na presente data,
orientando a Administração. O parecer explica que os casos de arquivamento de pedido de
p~tente e de patente não ensejam a restauração, quando decorrentes de situações diversas da falta
de pagamento de anuidade.

27. Desse modo, o PARECERJINPI/PROC/DICONS/N° 001/2005 delimitou o campo
' de incidência do, art. 87 da Lei 9.2?9/96. Cumpre colacionar alguns parágrafos do parecer, os

quais traduzem a compreensão da Administração sobre a matéria a partir do ano de 2005: ..~

"[ ...] sustentar tese diversa daquela lançada no parecer jurídico em
comento, firmando nova interpretação d<?art. 87 da LPI, para delimitar o
campo de incidência do instituto da restauração, tão somente, aos
pedidos de patente alvo de arquivamento, assim entendido o ato não _
concludente, ainda modificável na esfera administrativa, pela via recursal
- não se estendendo, portanto, aos pedidos de patente alvo do ato de
arquivamento previsto no art. 33, caput, da Lei -, e às patentes que
tenham a sua extinção notificada nos termos e para os fins da restauração
de que trata o art. 87 da Lei regente."

"Nesse lastro, observa-se que a restauração nâo é propriamente ap~icável
a todos os pedidos de patente objeto de ato de arquivamento, devendo ser



expurgado aquele prenunciado no art. 33, caput, da LPI, já.que legislador
ordinário reservou-lhe remédio jurídico específico, distinto do recurso
hierárquico - o pedido de desarquivamento -, sob pena de conseqüência
jurídica diversa - o arquivamento definitivo."

28. ' O primeiro impulso para resolver a êontrovérsia indica a aplicação do parecer. ,

normativo vigente em 10.09.2004, isto é, o pare~er de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz
SicheI. A aplicação desse parecer, ao caso em tela, poderia respaldar-se no art. 2°, parágrafo
único, XIII, da Lei 9.784/99, in verbis:

Art. 2
Q

A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
'outros, os critérios de:

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta
o atendimento do fim' público a que se dirige, vedada aplicação
retroativa de nova interpretação. "

29. O dispositivo legal supra veda a aplicação retroativa de nova interpretação da
norma administrativa. Com fundamento no art. 2°, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/99,'seria
concebível a aplicação do Parecer da Procuradoria sem' número, de 2. de dezembro de 2003, de
lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sfchel, em uma primeira análise da matéria.

30. É preciso ter em conta que a aplicação do direito intertemporal é extremamente
complexa, e há situações específicas que um novo entendimento, ou uma nova norma, possui
efeitos sobre situações pretéritas. O efeito da ultratividade da norma (revogada) ocorre quando se
preenche deter~inados requisitos. A digressão sobre esses requisitos é despicienda, no momento,
pelo motivo abaixo exposto.

3 I. Quando o administrado apr.esentou o recurso, em O? II 2005, já não estava
vigente o parecer de 2003, mas sim o de 2005. No ano de 2004, o administrado não requereu a
restauração. Ele somente apresentou o requerimento de restauraçã'o, quando a Administração já
possuía uma nova compreensão sobre a matéria devidamente publicada na RPI.

32. A título de conclusão preliminar, parece arriscado aplicar um parecer "revogado
quando o pedido do administrado foi formulado quando já estava vigente um novo parecer
normativo sobre a matéria. Por óbvio, a Adminjstraçãci' possui discricionariedade para
compreender a matéria de forma distinta e decidir o recurso de forma favorável ao depositante do
pedido de patente.



IV. CONCLUSÃO

33~ Diante do exposto, resta exmninada amatéria objeto da consulta. A compreensão,
aqui exarada não .vincula a Administração, possuindo esta poder discricionário para fundamentar

, :: ", a sua decisão recursal em sentido diverso.

34. As seguintes assertivas resumem a compreensão da Procuradoria sobre a matéria:
I. O pedido de restauração foi formulado em 07.11.2005, quando não estava

vigente o Par~cer da Procuradoria sem número; de 2 de dezembro de 2003,
de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel;

11. O, PARECERlINPI/PROC/DICONS/N° 001/2005, de lavra da Procurado,ra
Federal Maria Alice Castro Ro~rigues, recebeu efeito normativo por ato do
Presidente do INPI; e foi publicado na RPI n° 1804, de 02.08.2005;'

lII. A retribuiçãocórrespondente à restauração ocorre necessariam~nte no~ três
meses subseqüentes ao arquivamento do pedido de patente ou da p<;1tente,nos
termos do art. 87 da Lei 9279/96.3 O pagamento in totumda restauração não'
ocorreu nos três meses subseqüentes a9arquivamento do pedido depatente,
no caso em tela, tendo aparte reconhecido expressamente a necessidade.de
complementar o valor, b que veio a ocorrer apenas em novembro de 2005.
Ou seja, ainda que estivesse plenamente vigente o Parecer da Procuradoria
sem número, de 2 de dezembro de 2003, de lavra do Procurador Federal
Ricardo Luiz Sichel, na presente data, o que se diz, como mera hipótese, não
haveria como aplicá-lo, posto que o requisito de 'pagamento da retribuição..não ocorreu de forma tempestiva.

35. Aprovada a presente manifestação pelo Procurador-Chefe, sugere-se a devolução
dos aut?s à CGREC e encal11inhamento de cópia da nota técnica à Diretoria ~e Patentes.

À consideração superior.
1

"

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 2015.

/~~ "

Pf~;~-aen:cu~~~
Procurador Federal

Coordenador

3 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, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente,
mediante pagamento de retribuição específica.



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22' andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050

Te!.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0022/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALlB-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. PI9405991-8

1. Acordo com a Nota N° 0007-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2,
acostada às fls. 443/450, retro.

2. À CGREC.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro·de-20 15
~ .

/
/'

/'

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORADA LUZ\
Procurador-Chefe Substituto, em exercício 1

/
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO,'INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

.INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDÊNCIA

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE NULIDADE

DOCUMENTO INTERNO
N.° do Pedido:
Data de Depósito:
Prioridade Unionista:
Depositante: '
Inventor:

Título:

P19405991-8 N.ol·de Depósito PCT: US94/02321
03/03/1994
US08/027,227 ~ 05/03/1993
IKON Corporation.
S. Jonathan Nimitz
H. Lance Lankford cOj~
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NOTA TÉCNICAlINPIIPRES'IDÊNCIAlCGREC/DIREP/N° 03/2013

EMENTA: Propriedade Industrial.'Patent~s. Recurso
interposto contra decisão de 1a instância,lde não

'conhecimento de petição.' Pedido de ,patente
definitivamente arquivado. Artigo 87 da LPL Direito
Intertemporal. Questionamento sobre a·, norma
aplicável. Formular-se-á consulta à PROt..

, .

Senhar Caardenadar de Cansultaria,
.. \1 .'.' ;~~~:'f··~·~·~~-.

Trata-se de recurso., i,nterpasta caritra não. canhecimento. de'~petiçaa; 'cuja
tempestividade e regularidade da respectiva requerimento., na· qüe'\tange ,ao.
recalhimenta da retribuição.' carrespandente, faram verificadas rias mó/dês ·da art,
212 da LPI, pela Direto.ria de Patentes: .

, • I,

Das Fatas .

Em 05/09/1995, par meia da petição. nO 000019/RJ, fai 'dada entrada;'na'fase
. ' .. ~;. f

nacianal da presente pedida de patente, depasitada nos maldes ~a PCT " '.,
....

Seguida a tramitação ardinária da pedida, a Diretaria de Pqtentes procedeJ ao. seu
deferimento., confarme despacha publicada na RPI n° 1734; de 30/03/2004:~ "

I •

':'..
Transç:orrido. in a/bis a prazo. prevista na art. ~8, §1.oda LPI para0 pagâmenta, da
retribuiçãacarrespandente à expedição. de Carta-Patente, a Diretaria de Patentes,
em publicação. canstante da' RPl.no ,1756, de 31/08/2004, pro.ceq~u·<aa
arquivamento. defiiíif a da pedida, canformedeterminada na §2°~dq}:ind,igitada
dispasitivo. leg , ..

. I."
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.P19405991-8 ~\eóade1/)0'&

Somente "rr: 10/09/2004, por meio da petição n° 051923/R;o?~r} -., ,'~ote
retornou aos autos solicitando o desarquivamento do'pedido de ~t~U ( 'eaia~te
o pagamento' das retribuições correspondentes. 0/0& -t{j

i\I. _)'3'

Em análise aos autos, a Diretoria de Patentes procedeu ao não conhecimento da
petição supracitada, com fulcro no.art. 219, 11, da LPI.

Contra esta decisão foi interposto recurso no qual a Recorrente alega ter cometido
equívoco aorealizar o pagamento oa taxa correspondente ao desarquivamento do
pedido ao invés de ter pago a taxa relativa ao pagamento da restauração do
pe~ido, ,apresentando, em ato contínuo, a GRU correspondente ao pagamento da
restauração. \.

Consta dos autos parecer' exarado pela extinta Coordenação Técnica de Patentes I
da Diretoria de Patentes, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso
interposto.

Foram os. autos encaminhados a esta Coordenação-Geral de Recursos e
Processos Administrativos de Nulidade para instrução recursal.

Do Questionamento

A controvérsia suscitada denota exame de ato administrativo de arquivamento'
definitivo de pedido de patente, com fulcro no art. 38, §2°, da LPI; publicado em
31/08/2004, época na qual encontrava-se em vigor parecer normativo da
Procuradoria· do INPI, datado d~ 02/12/2003, cujo teor 'conferia abrangente
interpretação à norma consignada no art. 87 da LPI. Pelo, entendimento adotado
neste parecer, o. instituto da 'restauração era aplicáveL a todos os' tipos de
arquivamento previstos' na LPI, inclusive aqueles tidos corno 'definitivos.

Posteriormente, o. instituto da restaUração de patente foi novamente estudado e
discernido pela referida Procuradoria, por meio do
PARECER/INPI/PROC/DICONS/N°001/2005, cujo teor foi dado efeito normativo
pelo Presidente deste Instituto, revogando o citado parecer do ano de 2003.

No referido parecer foi consubstanciado o entendimento de que apenas é cabível o
pedido' de restauração em pedidos de patente que tenham sido alvo de
arq'uivam.ento não definitivo, ou seja, àqueles objeto dê ato ainda passível de
reforma r,nediante recurso administrativo.

Já aos pedidos de patentes objeto de arquivamento definitivo não se aplica tal
benefício, haja vista interpretação sistemática junto ao art. 212, §2° da LPI, cuja
inteligência determina o não cabimento de recursos administrativos em hipóteses
desta natureza. Em suma,' o arquivamento definitivo encerra a tramitação do
processo administrativo no âmbito deste Instituto .

.
Todavia, não restou explicitado neste parecer, que vigora até os dias atuais, qual o
posicionamento a ser adotado quanto a' pedidos de patente definitivamente.
arquivados com pedidos de restauração, baseados no parecer normativo de
02/12/2003 interpostos,' que tiveram seu andáiíl,nto suspenso neste Instituto
devidoa interposiçãode recursoadministratiVY-- " '
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No caso vertente, a Depositante apresentou pedido de desamuf{la /' ém
10/09/2004, ou seja, dentro' dos 3 meses subsequentes a publioo~~ : f) 11e
arquivamento definitivo do pedido de patente, embora não fosse cf~íve o P~do
de ,desarquivamento, mas sim o de restauração, conforme normatizadb';à -épôca. A
Recorrente recon~ece seu· equívoco nas razões de recurso! complementando a
retribuição devida pelo pedido de restauração,

'.
\ P19405991-8 "

,
Neste passo, vale ressaltar que a extinta Divisão ,de Recursos Administrativos da
Procuradoria do INPI, por meio do PARECER/INPI/PROC/DIRAD/N0 02/08, já se

. posicionou pela aplicabilidade do princípio da fungibilidade para aproveitamento de
pedido de desarquivamentoem caso no qual seria cabível pedido de restauração,

,'desde que efetuadas as adequações cabíveis no que tange ao recolhimento da
' retribuição correspondente,

Assim, verificada controvérsia' eminentemente jurídica "sobre qual inteligência
normativa a ser adotada no caso em pauta, se é o parecer normativo vigente à
época do arquivamento definitivo ou aquele atualmente em vigor, faz-se
impre~cindível .a manifestação do setor de Consultoria da Procuradoria do INPI a
respeito dotema~para fins de elucidação e- instrução do recurso em. estrita
observância ao princípio da legalidade,

. / /'

/
"/

/
/

/
I

Gerson da costalorê .
Coordenador-Geral -./ MaL SIAPE h.o
04493591

.. 'j

. I
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Rio de Janeirg, 3 de setembro de 2013.
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