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DA CESSAO E DAS ANOTAGOES

= A propriedade do pedido ou da patente de inven¢ao e de modelo
de utilidade podera ser cedida e transferida a terceiros, desde
que formalizada por documento hébil, isto é, o inter vivos. Trata-se
, pois ,de formal documento de cessao e transferéncia, com a
indicacao dos nomes completos e qualificacdao do cedente e
cessionario, com o titulo, nuimero e data da invenc¢ao , sob a
assinatura de ambas as partes, e diante de duas testemunhas
devidamente qualificadas e com todas as firmas

reconhecidas.

Esse documento podera ser feito com o respectivo valor ou a titulo
gratuito.

Quando se tratar de transferéncia em virtude de sucessao,
legitima ou testamentaria, deverao ser apresentados os
documentos extraidos dos autos judiciais. Quando houver
alteracao no nome da empresa, o documento sera aquele
concernente a modificacdo efetivada perante o Registro do
Comércio Civil das Pessoas Juridicas.
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= Em Ambos os casos, se a cessao se referir perante a
patente conferida, sera necessaria a apresentacao
da Carta-Patente para a conseqiiente anotacao.

= A cessdo e transferéncia podera ser total ou parcial,
a patente em si € indivisivel, mas o que se divide € a
sua propriedade. A titulo de exemplo , o titular inico
e exclusivo, quer seja pessoa fisica quer juridica,
podera ceder e transferir a totalidade dos direitos
a terceiros, a outra pessoa fisica ou juridica, como
também podera ceder ou transferir a outras
pessoas fisicas ou a outra pessoas juridicas. Se
eventualmente a titularidade ja é de mais de uma
pessoa fisica ou juridica, a cessao e transferéncia
podera se verificar por parte de qualquer um dos
titulares a terceiro.
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= Alteracao de sede ou enderecgo do titular da
patente tao-somente requer a averbacao
demonstrando a averbac¢ao ocorrida. Pessoa
juridica a anotacdao se fara mercé da efetiva
comprovagao por documento habil fornecido
pelo Registro do Comércio ou o Civil das
Pessoas Juridicas.

= Qualquer que seja a anotag¢ao a ser feita pelo
INPI, os seus efeitos em relacao a terceiros
somente prevalecerao apds a publicacao da
anotacdo na Revista da Propriedade
Industrial.




DAS LICENGAS




DA LICENGA VOLUNTARIA

« E o ato revestido de formalidades, devera conter : as
partes devidamente qualificadas , isto € , o titular da
patente ou do pedido da patente ( concedente ou
licenciante) e aquele que passara a explorar a
invencao ( concessionario ou  licenciado), os
consideranda , ou melhor, os motivos que levam ao
estabelecimento do contrato e a capacidade técnica
do concessionario em poder realizar e explorar a
invencao; o titulo da inveng¢ao, o seu numero e data,
as condi¢des impostas, ou seja: segredo que devera
ser ou nao mantido, fornecimento de desenhos ,
projetos, prototipos.
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= O controle de qualidade dos produtos, através da
verificacao periédoca; o prazo de vigéncia; o valor a ser
pago; o ambito de exploracao; o foro de eventual litigio
que devera ser, de preferencia sempre o brasileiro; as
causas de rescisdao com os respectivos prazos...

= O licenciado, podera ser investido pelo titular de todos
os poderes para agir em defesa da patente.

= O ato normativo n° 015, de 11.09.1975, proibia
expressamente essa prerrogativa : “ o contrato nao
poderda conter implicita ou explicitamente clausulas
que...., n.VII- transfira para o licenciado a
responsabilidade e o Onus, inclusive financeiro, pela
manutengad do direito de propriedade industrial
concedido pelo registro”. Cabera exclusivamente ao
titular a protegao e a defesa de sua patente, mesmo
porque o CC. * Art.6° ninguém podera pleitear em nome
proprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei” @



=]1.5- O ato normativo 120/93, de 17.12.1993,
que dispoe sobre o processo de averbacgao
de Atos e Contratos de Transferencia de
Tecnologia e Correlatos.

=Os atos ou contratos que impliquem ou
contenham dispositivos relativos a
licenciamento de propriedade 1ndustrial,
transferéncia de tecnologia,
compartilhamento de custos e/ou
cooperagcao em programas de pesquisa €
desenvolvimento, franquia,servigos de
assisténcia técnica,cientificas e semelhantes
serao averbados pelo INPI.
Independentemente @ do  domicilio das
partes:




A. quando a licenca envolver propriedade
industrial registrada no Brasil;

B. quando a obrigacao objeto do contrato
tiver que ser executada no Brasil;

C. para fins cambiais e de dedutibilidade
fiscal dos pagamentos envolvidos.

=QOcorrera essa publicacao depois de
recebido pelo INPI o contrato, devidamente
examinado, achado conforme e com a
consequente aprovacao em toda a sua
integra




= 1.6- Considerado que toda patente podera, e
sempre se espera que com O tempo seja
melhorada ou aperfeicoada pelo titular ou
por terceiros,nesse particular a lel agiu em
bem definindo a quem ©pertence o
aperfeicoamento decorrente de uma patente
sob contato de licengca de exploracao. O
contrato de licen¢a devera ser aditado para
que nele fique estabelecida a primeira ou a
segunda hipotese e, como esta consignado,
sera assegurado a outra parte contratante o
direito de ©preferéncia para o seu
licenciamento.




DA OFERTA DA LICENGA

= Art. 64- O titular da patente podera solicitar ao INPI
que a coloque em oferta para fins de exploracao.
Art.3°“ sob licenca voluntaria”

= 1.7- Em verdade e durante muito tempo, com fins
quica ,de evitar a declaragao de caducidade de uma
patente, era costume dos seus titulares fazer
publicacdo nos jornais colocando a disposi¢cao dos
interessados a sua exploracao. A lel vigente passou a
regular a matéria, dando poderes INPI para fazer a
divulgacao da oferta, através de publicagao na
Revista da Propriedade Industrial.




=Sera prudente o titular da patente fornecer

os elementos Dbasicos dessa oferta,
objetivando pelo INPI uma publicacao mais
eficaz.

=O ftitular da patente tera, preliminarmente,
que optar ou pela licenca voluntaria ou
através da oferta, e , se ja houver a primeira,
tera que desistir da ultima. Se houver
contrato de liceng¢a voluntaria em carater
exclusivo ja averbado no INPIltera que
desistir da oferta, posto que a licenga
exclusiva nao permite que a patente seja
objeto da oferta.




=0 ftitular da patente, em examinando a

oferta feita, podera a qualquer
momento desistir da mesma, e 1isto
ocorrera quando nao venha a atingir
seus anselos. A unica pena que tera diz
respeito a redugao do pagamento da
anuldade prevista pelo art.66.

=Art.65-8§2° “ A remunera¢ao podera ser
revista decorrido um ano de sua
fixacao”.




=1.8- O titular da patente tera, sempre e por
objetivo precipuo, aumentar sobremaneira o
valor da exploracao de sua 1nvengcao e em
sentido contrario o licenciado tentara reduzir
esse valor. O INPI tem um sem-numero de
contratos de licenga ja averbados, esta em
condi¢does de servir de arbitro procurando dar o
valor = mails correto possivel para aquela
exploragao sob oferta.

=Podera realizar diligéncias que se fizeram

necessarias ou designar comissao que podera
incluir especialistas nao ligados a Autarquia,
visando arbitrar a remuneragdao que sera paga
ao titular, uma vez estabelecida a remuneracao,
esta nao sera eternizada visto que podera ser
revista anualmente.
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Podera realizar diligéncias que se fizeram
necessarias ou designar comissao que podera
incluir especialistas nao ligados a Autarquia,
visando arbitrar a remuneragao que sera paga
ao titular, uma vez estabelecida a remuneracao,
esta nao sera eternizada visto que podera ser
revista anualmente.

=1.9- Como o INPI, desde longa data, vem
reduzindo sobremaneira as taxas Iederails para
os pedidos feitos em nome dos proprios
inventores, da mesma forma procedera durante
o periodo em que a patente se encontrar sob
oferta. Cessara esse beneficio no momento em
ue, formalizado o contrato, for objeto de pedido
e averbacao no INPI, posto que & de presumir
que a partir de entao passara o titular a receber
a remuneracao de vida.




= Art.67- “ o titular da patente podera requerer o
cancelamento da licenc¢a se o licenciamento nao
der inicio a exploragao efetiva dentro de um ano
da concessao,interromper a exploragao por
prazo superior a um ano ou,ainda, se nao forem
obedecidas as condi¢des para a exploragao.

=1.20- Todo contrato de licengca que sejam
estabelecidas clausulas, tem o condao de fazer
com que o0 mesmo seja obedecido por ambas as
partes. Para evitar que venha a ocorrer a falta de
exploracao, a interrup¢ao ou o cumprimento das
condi¢des estabelecidas. Sera prudente e
indispensavel que haja a fixacao de uma multa
por qualquer inadimplemento.




DA LICENGA COMPULSORIA

= Art. 68 “ O titular ficard sujeito a ter a patente licenciada
compulsoriamente se exercer os direitos dela
decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar
abuso de poder econémico, comprovado nos termos da
lel, por decisao administrativa ou judicial

= 1.21- O importante € considerar que tanto esta como a
anterior dao certas garantias, embora
temporarias,aqueles que através do processo formal
querem e obtém a patente de sua invengao.

= Esta penalidade diz respeito a que por decisao do érgao
administrativo que se incumbe deste procedimento do ou
por equivalente pronunciamento do poder judiciario,
devera conceder licenga compulsodria.




= 1.22- A nao fabricagcao no territério brasileiro é por
sem duvida o 6bvio porque, se a patente

=fol conferida em nosso pais, a comprovacao tera,
forcosamente,que ser feita dentro dos limites do
nosso territério e nao em outro. Toda e qualquer
patente conferida em nosso pais tera a obrigag¢ao de
ser explorada integralmente. Deveria o governo
procurar dentro do possivel, dar melhores condi¢cdes
de producao e de comercializacao ao titular da
patente, sob quaisquer formas de subsidios.

= 1.23- A comprovacao de capacidade técnica e
econdmica devera ser demonstradas por
documentos concludentes por ocasidao do pedido de
licencga.




= 1.24- No caso da licenga compulséria deve ser
concedida em razao do abuso do poder
economico.

=Esta imposi¢ao se destina, praticamente ,as
patentes aqui requeridas provenientes do
estrangeliro e com reivindicagao de prioridade ,
por 1sso que,nao obstante o pedido de licenga
compulsdria, podera ainda, o titular promover a
importacao do objeto patenteado.

=Nao havendo possibilidade de atender ao
mercado nacional pela fabricacdo em nosso
pais, podera ser suprida essa falta, por
intermédio de 1importacdao, e neste caso da
mesma origem.




= 1.26- O titular da patente tem total e pleno

direito de objetivar essa pretensao e o fara
por intermédio da justificagao do desuso por
razoes legitimas. Comprovando por todos os
melos possivels, pretendeu realizar essa
exploragao, ou,por outro lado, que se nao
houve a fabricagao e a consequente
comercializacao foi devido a obstaculos de
ordem legal,de 1mposi¢des ou dificuldades
provocadas pelo governo , ou em razao da
falta de matéria- prima, e, com muito mais
regularidade , da falta de financiamento etc.
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«1.27- E prudente observar o previsto pelo

art.26 e seqguintes que dispde que o pedido
de patente podera ser dividido em pois ou
mails, de oficio ou a requerimento do
depositante, desde, que faca referéncia
especifica ao pedido original e ndao exceda a
matéria revelada constante do pedido
original. Estritamente ligado um ao outro e
por principio nao poderao ser separados.
Nestas condi¢des a licenga obrigatdria tera
que abranger,dentro do possivel os dois,
salvaguardando por assim dizer, a
exploracao de ambos.
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=E para tal efeito estabelece as condi¢des quais
sejam: a) quando ficar caracterizada situacao de
pendéncia de uma patente ,em relacao a outra;b) o
objeto da patente dependente constituir substancial
progresso técnico, em relacao a patente anterior,e
,neste caso € de se considerar que a seguinte passa
a ser muito mais importante que a original,por isso
que nao podera ser relegada;c) o titular ndao realizar
acordo com o titular da patente dependente para
exploragao da patente anterior. Havendo vinculo
estrito entre uma patente e a outra, a lel nao da
margem a menor duvida no que diz respeito a
licenca compulsdéria, por isso que praticamente
obriga nao sé ao titular do pedido original como
também ao do pedido dividido.




=1.28- Ambas as patentes estdo tao
estritamente ligadas que nao poderao se
separar e objetivar exploracoes
independentes e por pessoas diversas.

= 1.29- Uma patente de processo podera ser
considerada dependente de patente do
produto e vVice-versa, porque na grande
mailoria dos casos tanto uma como a outra
tém vinculos iInseparavels € nao se
justificaria uma pessoa explorar o processo €
outra qualquer, o produto resultante . O
titular da patente licenciada tera o direito a
licenca compulsdria cruzada da patente
dependente.




= 1.30- Em se tratando de processo e/ou de pouco
interesse publico manifesto, como séi acontecer
com os que preservam a saude e o bem-estar
social, nada mais justo do que garantir
substancialmente o seu fornecimento no
mercado, nao permitindo que,por razoes outras,
nao so6 os titulares como também os licenciados
venham a restringir a sua produg¢ao provocando
sérios danos a populacao. E por se tratar de
possibilidade emergencial nada mais coerente
do que deixar consignado o0 prazo a ser
estbelecido para atender a essa eventualidade.
Art. 72- nao se admitindo o sublicenciamento.
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= 1.31- Em havendo interesse de ambas as partes e nos
casos de livre concessao de licenga, tem o titular da
patente a prerrogativa em seu proprio beneficio a nao
exclusividade de sua permissiao para que, dentro do
possivel, outros contratos podem ser estabelecidos, e
haja um maior aproveitamento na exploragao do objeto
de sua invenc¢dao. Em se tratando,no entanto, de licencga
compulsdria, € curial que nao haja mesmo exclusividade
para que nao sé um interessado, mas outros possam
também se valer do mesmo procedimento e ganhem com
isto, de um lado, o titular da patente que nao fica limitado
a um soO licenciado e, de outro, os adquirentes e/ou
usuarios do objeto da patente que terdao a livre escolha
de mercado. E assim mesmo devera ser porque, se , por
outro lado, for permitido o sublicenciamento , € evidente
que este sera da competéncia do licenciamento que tera
acesso e controle sobre o sublicenciado.




= 1.0 pedido de licenca compulsodria devera

ser formulado mediante indicagao das
condi¢oes oferecidas ao titular da patente.
Além das condicbOes , o pedido de licenga
devera, conforme preceitua o art.68, §2°, nao
sO comprovar o legitimo interesse como
também a capacidade técnica e econémica
para realizar a exploracao eficiente do
objeto da patente. O titular sera intimado
para manifestar-se no prazo de 60 dias, essa
intimagao devera ser feita através de
publicacao oficial que € a revista da
Propriedade Industrial.




=0 pedido de patente podera ser requerido
pelo proprio ou por procurador habilitado e
neste ultimo caso presume-se que 0 mesmo
tenha a assinatura da revista mencionada e a
controle eficazmente. Ao tomar
conhecimento desse pedido de licencga
obrigatoria, devera fazer a devida
comunicacgao ao titular da patente.

=Pedido depositado pelo préprio titular da
patente, na maioria das vezes fica a mercé de
eventuals comunicagoes das Delegacias
Regionais e quando isto nao se verifica
procura, periodicamente, informacgodes
pessoais perante aquelas.
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E de se determinar que a comunicacdo além da
costumeira, pela Revista da Propriedade Industrial,
seja feita outra, obrigatoriamente, pela via postal
com o recibo de volta e, em todos os casos, para que
tenha absoluta certeza de que o titular da patente foi
cientificado.

= Em assem procedendo e tendo pleno conhecimento,

o titular da patente , que houver um pedido da
licenca compulsoria, devera se manifestar dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias e o fara objetivando a
pretensdao, procurando justificar a sua inagao,
discordando dos valores oferecidos ou das
condi¢cdoes propostas. Enfim, resistirda o mais que
puder, contra esse pedido, ou finalmente concordara
com O mesmo, mas amoldando-o aos seus reais
interesses.




=E havendo presung¢ao mas nao efetiva
conclusao de uma possibilidade ou de outra
de abuso, a prudéncia recomenda que seja
feita uma vistoria administrativa, se assim
dispuser de meios a Autarquia ou através do
poder judiciario.

=Se o0 pedido de licenca apenas for versado
na Inagao do titular o O6nus da prova
passara,neste caso, a ser do titular da patente
que devera, por documentos
habeis,comprovar que a utilizacao do objeto
de sua patente esta sendo efetivada.




=Mas havendo duvidas sobre as razdes das
partes, o INPI podera realizar as diligéncias
que se fizeram necessarias e para tanto
designara comissao de especialistas de
outros o0rgaos ou profissionais do ramo, com
O objetivo de arbitrar a remuneragao que
sera paga ao titular da patente. A despeito de
assim o ser, o § 5° deixa claro que o INPI
podera contar também com os o6rgaos de
administracao publica direta e indireta. O
valor econdmico da licenca concedida, o
autoriza a acrescentar que nao se podera em
hipotese alguma generalizar e muito menos
estabelecer uma taxa fixa para a licenc¢a

obrigatdria.
J ()




=1.33- Devidamente concedida a licenga
compulsodria, tem o interessado o prazo de um
ano pra 1niclar a exploracdo do objeto
patenteado, podendo esse prazo ser modificado
se eventualmente ficar comprovado, por
documentos habeis e irrefutdveis,que,nao
obstante tenha iniciado os preparativos para a
devida exploragao , ndo fol possivel chegar ao
objeto desejado. Podera ter impedimento os
chamados motivos de forca maior (estado de
guerra, cataclisma) ou a falta dos elementos |,
dispositivos, 1ngredientes, matéria-prima e
equivalentes, necessarios e Iindispensavels a
realizacao, concepcao e elaboracao do objeto da
Invengao.




=O proprio titular da patente podera, por
algum motivo, pleitear em juizo a anulag¢ao
da concessao da licenca compulséria,e, se
assim for, € evidente que o licenciado,por
prudéncia e enquanto nao houver uma
decisao final, nao fara a exploragcao da
patente.

=Decorrido o prazo de um ano de concessao
da licenga compulsdéria sem que O
interessado tenha iniciado a sua exploracao,
o titular da patente podera requerer a
cassacao da licenga.
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=Da o § 2°- a prerrogativa do licenciado agir

em defesa da patente, entendemos que a
defesa da patente administrativa ou
judicialmente € de competéncia exclusiva do
titular da patente e nao do licenciado, sob
pena de ferir o disposto no art.6° do CC 1sto
é,: “ninguém podera pleitear em nome
proprio direito alheilo, salvo quando
autorizado por lei”.

=Apods a concessao da licenca compulsdria,
somente sera admitida a sua ‘“cessao”
conjuntamente coma cessao, alienagao ou
arrendamento da parte do empreendimento
que a explore.




=Concessao € o ato de conceder; permissao,
consentimento; e que cessao € o ato de ceder,
isto é , transferir a outrem direitos, posse ou
propriedade de alguma coisa.

=A concessao da licenca compulsoria,
logicamente, nao induz a cessao a cessao dos
direitos da patente, mas sim e apenas a
permissao temporaria de sua exploracgao.

» Podera, no entanto, e se for o caso, haver uma
alteracao de nome da empresa
licenciada,e,neste caso,permanecera essa
empresa com todos seus elementos
preponderantes e com modificacao apenas do
tipo de sociedade ou do seu nome comercial e
nada mais.




DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA
NACIONAL

= 1.34- O titulo de secret patents e/ou patentes secretas.

= As patente s que envolvem armas, muni¢des, equipamentos,
dispositivos, aparelhos,pertences e outros com finalidade total
ou parcialmente bélica e bem assim toda e qualquer arma que
vise a dilaceracdao do ser humano e dos animais devem ser
processadas sob o carater do sigilo e mantidas, integralmente,
em segredo até que as autoridades militares decidam sobre a
sua eventual liberag¢dao ou nao. As primeiras, logicamente, e
muito embora possam ser fruto do inventor particular, devem
ser rigorosamente controladas pelo Estado através dos seus
Ministérios da Defesa, para que,por quaisquer outros motivos
nao sejam objetos de fabricagcdao e venda para marginais e
toda a gama de pessoas envolvidas no crime.
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=0 estado além da manutengao em segredo

absoluto durante a tramitagao do pedido e
mals ainda ao depols de sua concessao
devera ter a possibilidade de desapropriar
mercé de um justo pagamento por essa
contribuigao.




DO CERTIFICADO DE ADIGAO DE INVENCAO

= 1.35- Ao que tudo indica , o Certificado de Adigado, segundo
Henry Allart, surgiu na Franca sob a vigéncia da Lei de
05.07.1844, permitindo ao inventor que aperfeigoasse a sua
invencdo ou descoberta, mediante um custo bem mais
econdmico. Tratava-se , portanto, de um acessoério da inveng¢ao.

= Certificado de adicdo compreende as modificagdes, os
aperfeicoamentos ou as adi¢des apostas a invengao principal, e
que, contrariamente a patente, ndo da lugar ao pagamento de
anuidades.

= A convencdao da Unido de Paris, cuja ultima Revisdo de
Estocolmo de 14.10.1967, vigente entre nds por forca do Dec.
635/92, que em seu art. 1°,n°.4, diz que: “Entre as patentes de
invengdao compreendem-se as diversas espécies de patentes
industriais admitidas nas legislagées dos paises da Unido, tais
como patentes de importacdo, patentes de aperfeicoamento,
patentes e certificados de adigao




Mesmo que destituido de atividade
inventiva, desde que a matéria se inclua
no mesmo conceito inventivo.

Nao obstante as outras modalidades
possam ser refeitas pelo primitivo
inventor ou por terceiros, no caso do
certificado de adigao, somente podera ser
requerido pelo mesmo titular.

O exame do pedido de certificado de
adlqi'éo obedecera ao disposto nos arts. 30
a 37/, ou melhor, no que diz respeito ao
sigilo durante dezoito meses; a
publicacao antecipada quando for
solicitada etc.




=Requerido o pedido de certificado de
adicao e em cumprindo todas as
formalidades legals, tera dque ser
fatalmente concedido, posto que
somente nao sera, se 0 seu objeto nao
apresentar o mesmo concelto inventivo.




DA EXTINCAO DA PATENTE

=]1.37- Para evitar a constante demora por
parte no INPI na decisao dos pedidos e de
patente modelo, deixou uma alternativa, ou
seja, que o0 prazo de vigéncia nao sera
inferior a 10 (dez) anos para a patente de
invengao e a 1 (sete) anos para a patente de
modelo de utilidade, a contar da data da
concessao, dando-se-lhe como motivos
principails o INPI estar 1mpedido de
proceder ao exame de meérito do pedido ou
haver pendéncia judicial.




E assim se fez para que o interessado nao
fosse prejudicado, como, alids, ocorreu em
lnumeros casos, sob a égide da lel anterior,
visto que muitas patentes ao serem
conferidas ja havia praticamente, vencidos
esses prazos legals, o objeto caira
definitivamente no dominio publico, o que
vale dizer,podera ser explorado livremente
por quem quer que seja.




= 1.38- Os titulares das patentes de invencgao

ou de modelo de utilidade poderao a
qualquer tempo renunciar a esses direitos,
mediante pedido formal. Este devera ser
firmado pelo préprio titular, se pessoa fisica,
ou por quem de direito,se pessoa juridica.
Signatario ndao sé comprovar a sua qualidade
perante a empresa, como também as
condi¢coes legals que possul para renuncia
de direitos. Acentue-se que os procuradores
administrativos nao tem essa possibilidade
para renunciar os direitos de outrem.

= Os interessados na sua anulagao deverao ser
ouvidos.




=Toda e qualquer patente é conferida a titulo
precario, presumindo ser o requerente o seu
verdadelro inventor, els que nenhuma prova
€ obrigado a fazer nesse sentido.

=Isto posto e devidamente publicada a
decisao aceitando a renuncia, o objeto da

patente ou do modelo caira em dominio
publico.




= 1.39- extingue-se a patente de inveng¢ao ou
de modelo de utilidade pela caducidade.

=1.40- A falta de pagamento da retribuicao
anual também determinara a caducidade da
patente.

=1.4]1- Extingue-se a patente pela falta de

observancia ao disposto no art. 217 infra, isto
é : " A pessoa domiciliada no exterior devera
constituir € manter procurador devidamente
qualificado e domiciliado no pais, com
poderes para representa-la administrativa e
judicialmente, 1inclusive para receber

citacoes.”




=1.42- “ A renuncia consiste na abdicacao ou no
abandono do direito, sem a preocupacao do seu
destino ulterior.

= Deve ser feita por aquele que estiver no gozo da
capacidade juridica e é conseqiiéncia da liberdade
que todos tém de gerir seus préprios interesses.

= “ A renuncia nao € o meio natural de que dispoe o
titular da patente para provocar a extingcao do
privilégio, antes de seu termo legal. E ato voluntario,
unilateral, que nado depende de assentimento da
administracdo publica, nem de formalidades
especiais, bastando que o concessionario, ou
procurador com poderes expressos para esse fim,
declare renunciar ao privilégio ou desistir dele.”




= 1.43- E feito com a finalidade precipua de provocar a
efetiva exploracao do objeto patenteado pelo titular
ou por terceiros.

= Ratifica-se ,por tanto, o que ja se apregoou que ao
INPI cabe a conferéncia de direito e o controle de
sua manutengcao, mas nunca a retirada ou a
provocagao de oficio objetivando a retirada desses
direitos.

= Nao havendo a imposi¢cao de licenca compulsdria a
patente sera declarada caduca se, eventualmente,
nao tiver sido iniciada a sua explorag¢ao pelo préprio
titular ou por terceiros, livremente licenciados, e a
partir do momento em que for requerida a sua
caducidade.




=1.44- O titular da patente sera intimado
mediante publicacao na Revista da
Propriedade Industrial, para se manifestar no
prazo de sessenta dias, cabendo-lhe oferecer
em sua contestacao todos os elementos que
comprovem eficazmente a utilizacao do
objeto de sua invengao por si ou por
intermeédio de terceiros. Poderao ser
apresentados folhetos, catalogos :
publicagdes , displays, desenhos técnicos,
esquemas e outros que consolidem a atraves
das respectivas notas fiscals, faturas ou
equivalentes que o objeto da invencao esta
sendo explorado.




= 1.45- Quer tenha sido feita a defesa ou nao,
tera o INPI o prazo de setenta dias,contados
da publicacao na Revista de Propriedade
Industrial.

=1.46- Dispde o art. 83 que a decisao da
caducidade produzira efeitos a partir da data
do requerimento.

= A preclusao,nao: o que foi deixa de ser ex-
nunc; extingue-se o direito, com os efeitos
que

=Produziria; nao ha preclusao parcial do
direito, se bem que os sistemas juridicos
conhecam preclusao s6 de pretensodes, de
acgoes e de excecgoes.




= A caducidade é preclusao por outra causa

que o escoar-se do tempo. Nao se deve
pensar em caducidade parcial, porque a lei
exige dque a cada ©pedido somente
corresponda uma invengao.

=Os efeitos da declaracao de caducidade,
ensina Gama Cerqueira, s6 se produzem a
partir de sua data, nao alcancando os fatos
passados,ao contrario dos efeitos da
nulidade da patente, que se operam ex-tunc.

€



=A caducidade da nulidade pressupoe
existéncia de vicio de forma ou de fundo
anterior a concessao da patente, enquanto a
caducidade resulta de fatos posteriores ,
podendo atingir tanto uma patente valida ,
como uma patente nula.




DA RETRIBUICA0 ANUAL

= A atual é bastante sucinta e clara dizendo, a
um sé tempo, que nao sé os pedidos como
também as patentes estao sujeitos a
retribuicao anual, cujo primeiro pagamento
devera ser feito no inicio do terceiro ano da
data do deposito.

= O pagamento a retribui¢ao anual devera ser
efetuado dentro dos trés primeiros meses de
cada periodo anual que tem como dies a quo
a data do depodsito do pedido.




= Nestas condi¢cdes o interessado devera estar
atento para providenciar o0  respectivo
pagamento, independentemente de qualquer
notificagcao a ser feita por publicagao na Revista
da Propriedade Industrial. Se eventualmente nao
observar esse prazo tem um periodo de graca
de mais seis meses, subseqilientes, mediante
retribuicao adicional.

= Esse prazo de sels meses , estipulado pela lei
vigente, estd em perfeita conformidade com o
ato normativo n. 111/93, atendendo ao disposto
no art.5-bis (1) da Convenc¢ao da Unido de Paris,
sob o texto da revisao de Estocolmo.




= Os pagamentos deverao ser feitos ao Banco
do Brasil ou qualquer outro indicado pelo
INPI, mediante o preenchimento da guia de
recolhimento oficial. Ao depois e por peticao
devera o interessado juntar uma das copias
dessa gula de recolhimento para que
efetivamente fique comprovado o)
pagamento.




= 1.48- A falta de pagamento da retribui¢cao anual, nos
termos dos arts. 84 e 85, acarreta o arquivamento do
pedido ou a extingaoda patente, salvo se
tempestivamente for promovida a sua restauracao
nos termos do art. 87.

= Decorridos os prazos legais sem o pagamento da
retribuicdao anual devida e mais ainda o prazo para a
eventual restauracdo o pedido de patente sera
arquivado definitivamente e a patente de invencao
ou de modelo de utilidade sera declarada extinta.
Tanto num caso como no outro o seu objeto passara
o dominio publico o que vale dizer podera ser
explorado, indistintamente por todos.




DA RESTAURAGAC

= 1.50- Além dos primeiros trés meses para O
pagamento da retribui¢ao anual e mais o prazo de
favor de seis meses, tem agora, na falta do
pagamento devido, o titular do pedido ou da patente
o direito de restaurar, isto €, obter de novo a posse
ou o dominio sobre o seu pedido ou a sua patente, e
de recuperar ou reaver aquele direito. E para tanto
devera formular o seu pedido, dentro dos trés meses
da publicacdao da Revista da Propriedade Industrial,
mediante comprovagcao de retribuicao especifica,
além, naturalmente, da ja devida retribuicao anual,
cujo pagamento nao fol anteriormente efetivado.

€



= Assim comprovados os dois sob o comando
do preenchimento do formulario oficial ou
requerimento explicativo ndo restara duvida

quanto a aceitacao do pedido por parte do
INPI.
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