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Para fins unicamente didáticos, examinar-se-á cada
submetidos à consideração isoladamente.

., ',' (('

"," iN'
.• ,"!,' ,f'" " t~ ,: .. " '. t ~

,SenhoLChefé da Divisão de Consultoria;
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A presente propositura finaliz~ primordialmente~ corrigir defeitos

detectados por aquela. Dire.toria na redação atual ,do pr~âmblllo." dos,
.comentados títulos ... ! ., '.~

'f . >, •
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um dos textos
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, '" ' Trata~se.·,'~e'9?n,~~~ta'l?~lIl~da,p:ela Diretori~ d~,,~~~e~!~s,(DIRf~) "
.", i, ',quánto:à,.adequação.jQrí4~.qo;:;(9rmaJdo~te~tqs ,de fls. Q 1/07~",p,oc~l~,,pr9posto~
·'·'em 'substitui~çãb'~'iqudês'i 'àtJ~i~~~te.'f'in~critqi"l ~o 'preâmbuI<)'l"'dást:ç~~s<, .' .,.'

.,~, :'. , " ,",'~' '" '-",I, ,'::;:, .• ,"', , >,.:.:-,,?,.~:', ;'~'·'-""'"l,:'·';'_··''' ':'~'.'~","'" .~, "~'''''', ,,', . ·"'L "I;\~'·"'1"~.·.,-"~,,~;''''l~,:,~,,,\,,.,~',',:,I,~'f;i..-,.',., '"":.:,\~,.,.,, "",~ ..,'-,,,

,P-atentes'~:,dos,Cértificad()~Lde>Adiçãáde ""Invenção e; dos., ,Certificados . ,de,' -"
'Registr~ deDeseilh~ Ind~striáL t'." ,,' .• ,'" 'I" .' ....
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"Art. 50 Todos são iguais perante a lei, sem diltinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos e~trangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e àpropriedade, nos termos seguintek:

I
(...)

I

I

I
XXIII - a propriedade atenderá a sua função,social;" ;
, ,,",'I : ',,' , ',; , , ""c •.• ",;,;," ; .' I

, ' ' I ,
, ,,' " ," •. ' , "I,,'

C0I1tud6, os' sirigulares"direitos dos inventores e' de 'outros titulares de
direitos de propriedade industrial não derivam, diretamente,' ç~ preceito

"" constitucional, embora ~xpressan'Íentê declarados na Carta PolítiCá de 1988,
, na forma do 'seu arf:5°~incis6')(XIX,''verbis: ", ".i,;"; ~'o ::, '.' !., ';:,;, ,;

j. . ',~;,", 'l~ i:':' -'~'.,/ >" ,;:"~'f' q *., ~J! "i,.,!"_ ":;. ,fi
, ( , y • I· ,;.;, '~J4'rt:5°(.) '"', ' ) ", ",',', ! "j-

. " .~.

XXII - é garantido o direito depropriedade;

:,; ~
" •..• c

. ~,.

, " • o,,,' XK1X)!J.dlêl~;'as'Sêgúrará aos a1iioreSHiFlnv"êfttof;':PnllustriCds :' ,,;; .;:. :'"
pfivilégi'o iemf/ofário" Pará Sua utilizciçâo;':'béméom6' 'prôteção:'a~r .,:.".'
ériações 'tn'diistfiàis;' â .propriedadé dàs rriarcas~ "áoS·i:1iômes ,de'

'empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista ointeresse ..social.
e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;!' , -.r ' "

"y ,:., ".,, ••..

• ' <.

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

.•• ••• I'" •

, •• i> '< •• , '4-"";;'~';'"

,( ,)" ,~...

Não obstante seus fundamentos emanem da Lei Fundamerltal, está-se,
na realidade, frente a direito que tem origem na lei ordinária, in C(asu,na Lei
n° 9.279/96, à qual o comando constitucional remeteu a diretriz de'detemiinar
tanto o conteúdo da propriedade industrial quanto a finalidade dd sistemática
jurídica a ser instituída para a sua proteção. I '

, I'
Porém, a própria Constituição Federal já impõe, textualmel1te, além do

limite temporal, outros dois limites ao alcance da patente, ao determinar, a
uma, que o direito recai sobre a utilização do invento industriaIi ou seja, da
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nova solução técnica criada para um problema técnico de utilidade: industrial,
que justifica a· sua concessão, excluindo quaisquer outros elebentos da
tecnologia, e", a duas, que a oportunidade de mercado assegurada com
exclusividade pela patente outorgada encontra como parâmetro ~ompatível

I

com o Direito a utilização social da propriedade. !
. ,

De efeito, tem-se;que;o,~direito de propriedade resultan~e d~·b~tente não
é .absoluto, quer no tempó: 'quer" no espaço, porque concedido 'jem'; carater '.
essencialmente temporário sobre determinado invento ,industrial,
exclusivamente, e vinculado ao atendimento dos seus i propósitos

. car~c~erísticos,. eleitos como um :trígono, indispeI)sâvel e equilibra,do, qu seja,
. ' ... ' .•• ' I ,.

.' ..asatisfazerÓ interesse·:social e: a favorecer o desenvolvimento tecnológico e o
econômico do País ..... }.'.' .

çf8
J'

, r ,,' ,i, ,:,.; ,,;t;: ;'f
Slgnific~ dize! qtie ,a:patente será cOJ1cedida'para';a 'utilizaçã~;excli1siva ..

,.:i t:, ·e·timit~da 'no temPR de~Ç~rt,flt~9no,~Ç>giall<)va,:çle: fonna"c~mp.a~~fel.:cO:P1'o,s<.
"~"~O : fins direcion~~os pelo pr~ditÓdispositivo constitucionaL '1' ',"" .. ' ,

~. " , t '!:' ~ .
",l, ;:>"' "

ti',,';f'~ .' :,"< ,No foroda~regulàçã"0:infraconstitucional da m~téria" a ,patetj1tecQns~stt1·
:L." C 1::.~._..:..eni um,direito ...er,ga.Qmnés~I,OU.seja"uma situação.recprilieddajuridicamente, "
'I' c:' " ,.individualizadá';e:~xclu~i~a;que' .recaÍ' sobre.ac~ova~ 'S,oluç~o'téc~liça,(a ~qual,: "

, por ser industriaL-: quer..dizer,"prática -, proporcionará;,:nO':mercado, o retomo .,,.' .i ..

. .dós esforços e recurs9s inve~tfdos 'na cria.9ão.. ',' ". '. ,', . 1 , ',' .'. '..

. i ...i '.;, .. _ .' "._.," '. < • , ••• '" /. ;'.' ~ ~ •• 'J,".\ 't,.

Segundo a Lei regent~,só há patente para um invenção novi;!.,gotada de
atividade inventiva, de aplicação industrial e de suficiência,descritiva, e para
um modelo de utilidade dotado de nova forma ou' disposi~ão, de ato
inventivo, de melhoria funcional e de aplicação industrial, porquanto são estes
os pressupostos nucleares desses privilégios .. 1

: , ' . " I
Por conseguinte, uma vez concedida, a patente exclui terceiros do uso

da tecnologia patenteada, isto é, restringe a concorrência em f*vor do seu
titular, impedindo que os demais competidores usem da mesma teqnologia.

i
Isto posto, a par dos direitos do titular da patente, estabeleci1dos com um

elenco de atos de terceiros contra os quais o titular da patente l1ão pode se
I4 J..
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opor, o preâmbulo do título haveria que considerar também a exigência da
utilização adequada da invenção, ou seja, em conformidade com ds seus fins
específicos, determinados pela Constituição Federal, bem assim a extensão
geográfica da exclusividade outorgada pela patente. :

I
Sob outro espectro, faz-se coro com a incompreensã<;>~emol1strada pela

DIRPA diante da ressalva da responsabilidade do Estado quanto à novidade e
utilidade do invénto;'; aÚíalÍí1ent~inscrita no preâmbulo da" éartà-Paté~te e
mantida no novo texto proposto. i

,I
"::-1 ,.'. 'i;, ',', '

, I

O INPI é a' entidade pública de direito interno a quem o Estado, por
meio da Lei na 5.648; fpe l'[de' dezembro de 1970, atribuiu" origimidamente, o
pl~xÕ de poderes:~ecessári~s à ~xec~çâo, no âmbito nacionai~ das hôimás q~~ .
regulam a proprieqade. in~ustrial~ ond~ se insere a ,comp~tência pat~,a outorg~ .
d~spatentes., '::' '" "~o "c'.; '" ' ; :;"., lI" ,v~· V

o • I .. '
o Notadamente no' â1:hbito'dàspatentes, a execução daLei.,dep,ropr~édade '

., Industri,al,.por óbVio,,:revela implíCito interesse público rel~vaPt.e,id,evez ,que
:;,.,: ;os ;;privilégiosire~triIlgept. a ni~re cónpol!~n~ia,. c9Dsagrada );'no o', Te~~9
'. ' Fundamental, ,donde ri direito exclusivo só haverá de ser constituído na

, , , I' " • ~ j I • f

presença dosse~s l?res~l.lpostosle,g~i,se constitucionais.'," '::, ",,': j" ," o •••• ,., o,

, i
" : ,',".;, .•. "e,·) .:; .'~' .. ~ .~/·',l 'A ~ '" ," ,i', .\" " ..,", '.~nj;··-; ""L/~""'1' .. .;_.~ ..... ,.~l.-,".: ...• :i,._.~ .;

Assim é que qualquer suposta invenção ou modelo <;l,e;utilidade, e
mesmo os aperfeiçoamentos ou desenvolvimentos introduzidos rio objeto de
uma invenção patenteada, estão, de fato, por determinação legal e
constitucional, sujeitos a exame substantivo, pelo INPI, I quanto ao
atendim~nto dos, seus requisitos fundamentais, sem os quais não haverá a o

outorg'a da paten~e ou do certificado de adição de invenção.

o

;1 o • ; i
"'~ j" ;

Pois bem . • ~I' .'-

,', .

-:, ~:~. """, ' , ,,"\ 'r "

.:. t,

• < I .

Nessa esteira, não se afigura crível, sendo teoricamente i~admissível,
sob a ótica jurídica, eximir-se o Estado da responsabilidade quanto à novidade
ou à utilidade da invenção ou do modelo de utilidade, supostos prévios legais
e constitucionais que são para outorga desses privilégios e, de e:feito, para a
corporificação do próprio fundamento da tutela legal.
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Na linha de compreensão desenvolvida, sugere-se a seguinte redação
para o preâmbulo da Carta-Patente, sem prejuízo da adoção de outra julgada
mais apropriada, desde que superadas as deficiências apontadas: i

"O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
concede a '.'presente PATENTE, que outorga ao seu i titular a
propriedadedadnvenção/modelo de utilidade, carac{eri~adfl(o) neste
título," em todo o território nacional" garantindo os direitos dela
decorrentes, previstos',na legislação em vigor, tendo efn,yista o
,interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômic'o d~.País,. "

,":resstll'vadás ,':as'~ex(:eçljes;:'~e,:'lirnitações impostas, q,:esse~ ,,4irç~~9.f;';"';j " .',
previstas na legislação vigente. " 'i,

", t" :'~ ," .,- .' , ..; '- I :.: ..

. IJ:io'DO €ERTIFICADOJ)E ADIÇAO DE INVENÇA(I),,/t·,,
.'1 .;,. ~ '.:' ,; i'f r (." .' . ,,' ...,,"1 '{I'i' i ",(#),1 ~~ ~,".. ,;"

, ,"'" ._:Propõea D~RPA'~'ot~xt,oas~gUir par~ o:preâmbuJ049SÇ~~ffiq.~dO~'~~j' ,i",

,~,;Adlçao de Invençaoexpedldos pela AutarqUIa:, ' ' r '~t

~" ,: <fiO rN'STrtuTO NACIONAL DA PROPRIEDADE IN/J)USTRlAL,• I ••

" ;Para garantia dajjroptiedade e 'do direito' de impedir tef'ceiros' de
, ",~ ,c;:>: " produzir, l}sar;" "Coloca,.r'àUvenda, vender ou importar "co'!}, estes '," ."

ptopósitos:Ó ,objeto dó, Certificado: de Adição de Invençãçj, ,na forma
:".,f9 ' ,<., " :'dóscmexos~ expede/nos termos da legislação em vigor, reskalvados 0$,

,;,,f':t·, "'~n' ,:, ,:'~ :difeitos,"'de';:tereeiros:':euraf:espónsabilidade do governo(,quanto.".à.'!
novidade e a utilidade, o presente Certificado de Adição de Invenção,
mediante as características e condições abaixo: " I

I "

O Certificado de Adição de invenção finaliza assegurar a proteção de
!aperfeiçOàmento· ou desenvolvimento introduzido em uma meslmi solução,
, técnica, obtido após o depósito do pedido de patente, ainda que destituído de

atividade inventiva. i
I

A par dessa finalidade, o Certificado de Adição de Inv~nção é, por
definição inscrita na Lei nO 9.279/96, acessório da patente de invenção, e,
enquanto tal, segue o mesmo caminho da patente, para todos os efeitos legais,

i

I

- I

I ~.



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

i
e assume a mesma natureza. Aliás; essa a regra geral inserta no art. 59 do
Código Civil: o acessório acompanha a sorte do principal, salvo ~isposição
especial em contrário, como é a hipótese de nulidade parcial vertjda no art.
153 do comentado Código, recepcionada no parágrafo único do art.)77 da Lei
de Propriedade Industrial. i

, ',Portanto, partindo-se dos mesmos fundamentos antes construídos no
'campo ,das',patentes, sugere-se que' ao, preâmbulo, dos Certificados ide Adição
de Invenção seja conferido o seguinte teor, independentemente - é de se frisarI

- da adoção de outro julgado mais oportuno:

.,' 'I .
" ',>

Vertê :a:diante"a'proposta'da:DIRP A para a redação do preâmbulo dos
, I

"'~"Certificados de'Registro de Desenho Industrial expedidos pela ·Instituição: '
I

"O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRlEDADEINDUSTRlAL,
Para garantia da propriedade e do direito de impedir tkrceiros de
produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar d objeto do
,registro," na forma dos anexos, expede, nos termos da legislação em
vigor, ressalvando-se os requisitos da novidade e origina(idade, uma
vez que o privilégio foi automaticamente publicado e simultaneamente
concedido, sem exame de mérito, ressalvados os direitos dJ terceiros e
a responsabilidade do governo quanto à novidade e a 'utilidade, o
presente Certificado de Registro de Desenho Industrial, 'mediante as
características e condições abaixo: " I

J '"" .;

, ,
. ~, .,

I, ',' ....
~i

".1,".,

t .••• ,

>;: "

;' '. '.,.. <: '~;nl- DO CERTIFICADO DE REGISTRO ,,'

n,/.I ,!!~O;~;;;l'lT'6JTO.NACIONAL' DA.PROPRlEDADÉ, ÍN1/;STRlAL
concede opresente CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO, qu~I
outorga iaO Iseu titular a propriedade do aperfeiçoamento ou
.desenvolvimento" introdUzido, na invençãQ patenteada, i conforme
discriminado neste:título;'ém todo o ierritóf:Ío:nacional, gQ.~antindoos.,.i
,direitos: dela ,deçórrentes~'pr;evistos, na legislação~m vigor) ,'lendo.em'
,vista o'interessesoeial e·oedesenvolvimento tecnológico e ;econômico
do País"ressalvadas ·as"exceções fi limitações impostas a esses direitos, ,
previstas na legislação vigente. "

f; / .

..
.. '.,: .

"
~. ,
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Segundo assina a DIRP A, o novo texto visa, precipuamente, ~ salientar
que o desenho industrial registrado não foi objeto de exame substantivo pelo
INPI.'

Em princípio, tal propósito parece salutar.

j'l.' ,,':'

: .'~'.' ,( .. ~.'

I
A.ssim porque, no regime jurídico atual, o exame do desenh0l industrial

é eventual e diferido. Em outras palavras, o desenho industrial, pqr força de
lei, não' se submete a exame substantivo anterior à concessão do registro,
podendo, cOhtudo;' ser ;analisado posteriormente quanto aos seus a~pectos de

'"novidade' e''de!brigínalidade~' a' pédido do próprio requerente ou de terceiro,
, I

tanto no plano administrativo quanto na via judicial. ' , '

\: Em :sendo assim,. no mister. de melhor expressar a automáti~a outorga
do· direito' ao desenho industrial que atenda aos requisitos formai~ impostos .

"pela Lei regente, e àgtiisa,unicamente, de harmonização de textos, sugere..;se,·
.• - I I

alternativamente, a adoção .. da seguinte redação para o preâmbulo do
Certificado de Registro de Desenho Industrial: I

I
',;':' "o.lNSTITurO'NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

• I
" concede,' automaticamente, 'sem exame de mérito, q presente

,CERTIFICADO "DE i REGISTRO, 'que outorga ao seul titular a
propriedade do desenho' industrial discriminado neste título~ em todo o
, território nacional, garantindo os direitos dela decorrentes, previstos
na legislação em vigor, tendo em vista o interesse 10cial e o

I

desenvolvimento 'tecno16gico e econômico do País, ressalvadas as
exceções e limitações impostas a esses direitos, previstas na legislação
. "VIgente.

DA CONCLUSÃO

Relativamente ao tema proposto, expostas, no mérito,1 as
considerações desta Procuradoria, que também ousou oferecer
alternativos para os preâmbulos dos títulos de propriedade alvitra40s.

I
8 I

breves
textos
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No mais, face ao aparente interesse geral do tema em apreciação, nada
obsta a que a autoridade competente da Autarquia, previ~mente à
formalização de qualquer ato administrativo que finalize 1 alterar a
configuração dos precitados títulos, oportunize aos administrados ou,
minimamente, às associações legalmente constituídas, vinculadas à
propriedade industrial, a participação em eventuais discussões i quanto à

00 adequação da matéria no plano. administrativo, na forma autorizada pelo art .
33 da Lei n° 9.784/99. I

I
Sub-censura.

'0'

,'.\.

,1
'" ".,- '. ~- .,
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Ref.: Processo 52400.002718/2002

Acordo coma NOTA/INPIIPROC/DICONS/no 269/2002.

À Diretoria de Patentes .

Em 9/12/2002

.cJ'Y ..Jt .~ ~ .. j

Mauro So ré Maia r" . I

Procurador-Geral Substituto. em exercício I

,
, !
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