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NOTA/INPI//PROC/DICONS/n.° 299/2005

Em 10 de novembro de 2005

@ Ref.: Processo n. 52400.04133/2004

’ EMENTA - ADMINISTRATIVO.
REPRESENTACAO. Apontamento de
conduta funcional imprépria na condugdo de
exame de pedidos de patentes. O Diretor da
Diretoria de Patentes € a autoridade maior e
imediata que detém a competéncia para
promover andlise prévia acerca dos termos
denunciados. Incompeténcia do Orgido
Juridico na andlise técnica. Afastamento da
responsabilidade assinada pela autoridade
maior.da DIRPA.

6 Retornam a esta Procuradoria os presentes autos, encaminhados pela Vice-
el Presidéncia, solicitando manifestagio acerca dos termos postos na Nota Técnica da

Diretoria de Patentes constante a fl. 129, elaborada em razio das consideragdes assinadas

por esta Procuradoria através da Nota de fls. 125/127, que concluiu pela necessidade do
enfrentamento por parte daquela Diretoria, de pontos entendidos como ndo considerados

. ~ - ‘
nas suas manifesta¢des anteriores.

Vistos, verifica-se que instrug@o processual contempla entendimento da Diretoria de
Patentes, no sentido de n3io considerar como evidente infragdo disciplinar, a conduta dos
servidores indicada na pega de representagdo, pelos motivos constantes as fls. 1 18/122, e fl.

129.
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A formulagdio do juizo de admissibilidade acerca da pertinéncia da instauragio de
um processo disciplinar encontra-se afeta & competéncia da autoridade hierdrquica superior

dos servidores em questio.

No caso em comento, verifica-se que as manifestacdes da DIRPA, asseveraram,
ap6s consideragdes de ordem eminentemente técnica, a compreensdo de ndo ter se operado
qualquer pratica imprépria no direcionamento nos exames promovidos no pedido de
patente em causa, razdo pela qual ndo teria encontrado os pressupostos necessarios para que
se impulsionasse no &mbito. administrativo, qualquer processo disciplinar em face dos

servidores apontados pelo representante.

E se ¢ assim, ndo detém esta Procuradoria conhecimentos técnicos especificos que
possibilitem desautorizar ou nfio a visada de entendimento langada pela Diretoria de

Patentes.

A nés cumpria dizer, sob o foco legal, a moldura juridica que deveria se inserir a

autoridade administrativa no trato da questdo posta na representagéo.

Assim é que advertimos inicialmente sob a impossibilidade legal do aproveitamento
do material que continha gravagdo de 4udio de supostos didlogos mantidos pelos
servidores, adverténcia essa que veio se confirmar também na leitura do Ministério Publico

Federal, conforme demonstram os documentos que presentemente faz-se juntada.

Na esteira das nossas observagdes legais, assinamos o entendimentos sobre a

necessidade de instauragdo de processo disciplinar se a autoridade da DIRPA se defrontasse
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/ com um exame técnico inconcebivel com o nivel de conhecimento e competéncia dos

técnicos envolvidos, o que restou afastado pelo senhor diretor daquela Diretoria.

Por todo exposto, e nos limites da competéncia desta Procuradoria, nenhuma outra

é providéncia e manifestagdo impdem-se a este 6rgéo.
s

A Vice-Presidéncia.

i K)} B
S Mauro Sodré Maia

Procurador-Chefe em exercicio
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NOTA/INPI/PROC/DICONS/n® 096/2005.
. Ref. Processo n° 52400.04133/2004 Em 19/04/2005
EMENTA- ADMINISTRATIVO.

REPRESENTACAO. Apontamento de’
conduta funcional imprépria na condugdo de

, exame de pedidos de patentes. Juizo prévio

i _ do dirigente maior da Diretoria de Patentes =
Justificativas. Afastamento da conduta
desbordante representada. Necessidade de
manifestagio acerca de ponto remanescente.
Pelo retorno dos autos a autoridade maior da
DIRPA.

6‘ A Vice-Presidéncia da autarquia submete os presentes autos a esta Procuradoria no
para que conhecamos a manifestagdo assinada pelo diretor da Diretoria de Patentes de fls.
118/122. :

Referido pronunciamento veio de ser promovido no mister de atender
recomendag@o exarada por esta Procuradoria na NOTA/INPI/PROC/DICONS/n® 005/2005;
no ponto em que dissemos - quando nos pronunciavamos sobre a pe¢a de representa¢@o
firmada por Césimo Guaranini - que,: “..por fransitar numa esteira de discussdo de
aspectos eminentemente técnico”, deveria “a Diretoria de Patentes antes mesmo do
impulsionamento de qualquer medida em sede disciplinar”, promover “uma andlise dos
procedimentos empregados nos pedidos em causa, de forma a se ter um juizo prévio a
respeito dos critérios de exames utilizados”.

Dentro desse contexto, verifica-se que o documento de fls. 118/122 buscou historiar
os procedimentos de exames empregados nos pedidos de patentes de invengdo n° 9802060-
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9 e 0003967-5, ao tempo em que rechagou também as ilagdes de pratica de conduta
impropria assinada pelo representante Césimo Guarini.

Até onde é dado apreender das informagles prestadas pelo senhor diretor da
Diretoria de Patentes, as condutas de exames empregadas nos pedidos em questdo teriam se
dado de forma conformada com a legislagdo vigente, ndo tendo aquela autoridade avistado
qualquer indicio de conduta funcional impropria que estivesse a exigir a instauragdo de
procedimento investigativo disciplinar em face dos servidores que atuaram nas respectivas
examinagoes. ‘ '

Como restou assinado por esta Procuradoria, a representagdo trazida pelo senhor
Césimo Guarini questiona a indole dos encaminhamentos dos exames técnicos promovidos
no ambito da Diretoria de Patentes. '

Pelo fato da questdo representada transitar por seara técnica, esta Procuradoria fez
recomendagdo no sentido da necessidade da autoridade maior daquela diretoria pronunciar-
se previamente acerca das alegagdes postas na pega de representag@o. '

Nesse diapaséo, a Nota produzida pelo senhor diretor da Diretoria de Patentes, em
trés momentos, conclui no sentido de ndo vislumbrar qualquer pratica de ato ilicito que
pudesse motivar a instauragdo de processo investigativo disciplinar. Ou seja, aquela
autoridade assinou entendimento em que da por consistente e regulares os procedimentos
de exames técnicos verificados nos referidos pedidos, o que significa dizer que o seu juizo
de admissibilidade esta entender ndo ser o caso da abertura de repressivo disciplinar na
forma do artigo 143, da Lei 8.112/90.

De todo modo, com todas as vénias devidas, entendemos que a manifestagdo da
Diretoria de Patentes ndo foi conclusiva, como poderia ser, em ponto importante desse
episddio, e que estd denotada nas fothas 40/41, que, em suma, diz com a formula¢do de
exigéncias formuladas pela DIRPA, que teriam conduzido a uma restrigdo do pedido de
invento do representante, em favor do segundo pedido de patente.

Dessa forma, somos de que, com vistas 4 formulag@o de um juizo preliminar solido,
deve o presente processo retornar a Diretoria de Patentes para que o seu dirigente maior
possa se pronunciar acerca do referido ponto intocado.
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E 0 que nos cabia opinar.
A Vice-Presidéncia.

s

A

Mauro Sodré Maia

—

Procurador-Chefe em exercicio
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES

Em 09 de junho de 2005.

NOTA TECNICA 015/2005

Da: DIRPA
Para: Presidéncia .
Ref: Processo N2 52400.04133/2004

Retorna o presente processo a esta Diretoria uma vez que o Procurador-Chefe em
exercicio entendeu que nossa manifestagdo nao foi conclusiva, como poderia ser, em ponto
importante que estd detonado nas fls.. 40/41, que, em suma, diz que a formulagcdo de
exigéncias pela DIRPA teria conduzido a uma restrigdo do pedido do representante, em favor
do segundo pedido de patente e solicita que nos pronunciemos acerca deste ponto.

Ou seja, 0 que & questionado € o fato de que aparentemente o exame do primeiro
pedido foi direcionado para que atraves de restrigdo do seu quadro reivindicatorio fosse aberto
espaco para a concessdo do segundo pedido. v )

A esse respeito temos que a matéria como apresentada inicialmente no pedido de
patente é tornada publica através de publicagio efetuada pelo INPI, passando a fazer parte do
estado da técnica, o que faz com que futuras restricées no seu conteudo ndo impegam que a
matéria revelada quando do depdsito do pedido seja utilizada como estado da técnica
impeditivo para‘a concesséo de patentes referentes a pedidos depositados posteriormente.

Assim sendo, a patente foi concedida para o segundo pedido por ter sido considerado
que a matéria nele reivindicada nao estava compreendida no estado da técnica quando do seu
deposito, sendo incluido como fazendo parte do estado da técnica o conteudo do primeiro
pedido conforme publicado. ,

Finalmente devemos observar que a formulag3o de exigéncias no sentido de restringir o
objeto da protecdo, sempre que 0 examinador concluir ser a restrigdo necessaria para melhor
delimitar os direitos do requerente, & pratica comum na DIRPA sendo que essa pratica foi
também utilizada no segundo pedido, uma vez que 0 mesmo foi igualmente sujeito a exigéncia
no sentido de sentido de restringir o quadro reivindicatério.

N

E o que tinhamos a informar,
A Vice-Presidéncia.

M-‘,. / , ‘ &/7
Caéﬁgf RQEig uez

Diretor de Patentes
Mat. 449019

129 ({3
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES

Em 28 de fevereiro de 2005

NOTA TECNICA 006/2005

Da: DIRPA
Para; Presidéncia
Ref. Processo n.° 52400.04133/2004

Sr. Presidente,

Em fungdo dos documentos constantes de fls. 01/112, apresentados por Coésimo
Guarani, que apontam possivel conduta funcional imprépria operada por duas servidoras da
autarquia quando do exame técnico dos pedidos de patentes numeros Pl 0003967-5 e Pi
9802060-9, o Procurador Chefe em exercicio solicitou a esta Diretoria que promova uma
andlise dos procedimentos empregados nos pedidos em causa, de forma a se ter um juizo
prévio a respeito dos critérios de exame utilizados.

E destacado que, devido ao meio empregado na obtencédo do documento de que trata o
anexo 10 da representagéo, esse, assim como a sua correspondente transcri¢do, constante de
fls. 64/83 nao devem ser considerados.

A respeito do solicitados temos que:

1) Pl 9802060-9
Histérico:

- O pedido foi depositado em 05 de maio de 1998 em nome de Cosimo Guarani

- Foi solicitada publicagéo antecipada em 15/10/98 (pet. SP32331)

- O pedido foi publicado em 29/02/00 (RPI 1521)

- O exame foi requerido em 27/10/00 (pet. SP34948)

- Foram apresentados subsidios ao exame técnico por BRAMPAC S.A. em 27/05/03 (pet.

RJ28230)

- Foi apresentado aditamento & peticao de subsidios BRAMPAC S.A. em 02/06/03 (pet.

RJ29371)
- Em exame técnico, realizado em 06/06/03, a examinadora Teresinha Maria Ferreira de

Franga Diniz por delegagéo de competéncia, concluiu que o pedido ndo apresentava’

atividade inventiva e foi publicada em 01/07/03 (RPI 1695) a ciéncia de parecer para

manifestag@o do depositante.
- Em resposta a essa publicagdo o depositante apresentou em 01/10/03 (pet. SP18524) a

manifestacao sobre o parecer técnico.
1

/,zg{t‘f
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES

)

Em novo exame técnico, realizado em 21/10/03, a mesma examinadora (como é pratica
da DIRPA), aceitou as alegacbes apresentadas para comprovar a atividade inventiva e
verificando que o pedido encontrava-se irregular emitiu exigéncias técnicas para
promover a regularizagdo do mesmo. A publicagcdo das exigéncias ocorreu em 11/1 1/03
(RPI 1714).

Foram apresentados esclarecnmentos por BRAMPAC S.A. em 06/11/03 (pet. RJ28230)
Em resposta a publicacdo das exigéncias o depositante apresentou em 17/12/03 (pet.
SP23539) o cumprimento das mesmas.

Durante o novo exame técnico, realizado em 26/02/04, a mesma examinadora nao
aceitou os esclarecimentos da BRAMPAC S.A. e verificando que o pedido ainda
encontrava-se irregular emitiu novas exigéncias técnicas para promover a regularizacdo
do mesmo. A publicacdo das exigéncias ocorreu em 23/03/04 (RPI 1733).

Em resposta a publicagdo das novas exigéncias o depositante apresentou em 19/04/04
(pet. SP23539) um novo cumprimento de exigéncia. '

Durante o novo exame técnico, realizado em 18/05/04, a mesma examinadora verificou
que o pedido ainda encontrava-se irregular e emitiu novas exigéncias técnicas para
promover a regularizagdo do mesmo. A publicagao das exigéncias ocorreu em 08/06/04
(RPI1 1744).

Em resposta a publicagio das novas exigéncias o depositante apresentou em 24/06/04
(pet. RJ34693) um novo cumprimento de exigéncia e em 08/07/04 (pet. 38827)
apresentou, por iniciativa prépria, um esclarecimento para fazer correcées no
cumprimento de exigéncia anterior.

Em novo exame técnico, realizado em 12/07/04, a mesma exammadora verificou que o
pedido encontrava-se regular e deferiu 0 mesmo sendo publicado o deferimento em
27/07/04 (RPI 1751).

Em 05/05/04 (pet. 44544) o depositante comprovou o pagamento da expedigdo da carta
patente sendo a expedicéo publicada em 31/08/04 (RPI 1756).

Pl 0003967-5

Histérico:

O pedido foi depositado em 01 de setembro de 2000 em nome de Joel da Silva Calhau.

Foi apresentada a procuragdo em 24/10/00 (pet. RJ41823)

Foi solicitada cdpia oficial em 29/05/01 (pet. RJ25643) e em 16/07/01 (pet. 34276)

Foi solicitada transferéncia em 04/01/02 (pet. RJ829) tendo sido o pedido transferido
para BRAMPAC S.A. conforme publicado em 28/05/02 (RP1 1638)

O pedido foi publicado em 16/04/02 (RPI 1632)

O exame foi requerido em 05/07/02 (pet. RJ36211)

Foram apresentados subsidios ao exame técnico por Cosimo Guarani em 15/07/02 (pet.
SP17979)

Foi apresentado pelo depositante uma declaragdo e manifestagéo contra o subsidio em

09/05/03 (pet. RJ24571).
Em atenc3do a solicitacdo do depositante foi concedido em 02/04/04 o exame prioritario

para o presente pedido.

2
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES

Durante o exame técnico, realizado em 18/05/04, a examinadora Teresinha Maria

Ferreira de Franca Diniz por delegagdo de competéncia, verificou que o pedido

apresentava incorregdes e emitiu exigéncias técnicas para promover a regularizagao do

mesmo. A publicagdo das exigéncias ocorreu em 08/06/04 (RPI 1744). Deve ser

observado que no comego do parecer técnico a examinadora faz referéncia a

apresentagéo dos subsidios e da declaragéo e manifestagao contra os mesmos.

- Em resposta a publicagio das exigéncias o depositante apresentou em 21/06/04 (pet.
RJ34339) o cumprimento das mesmas e em 29/06/04 (pet. RJ36505) apresentou um
aditamento ao cumprimento de exigéncia.

- Foram apresentados novos subsidios ao exame técnico por Cosimo Guarani em

08/07/04 (pet. SP38826) mas como essa peticdo so foi juntada ao processo apés o

deferimento do pedido a mesma sé foi examinada, pela mesma examinadora em

06/09/04 tendo sido concluido que a mesma em nada modificava a concessdo da

patente. Essa concluséo recebeu o de acordo da Chefe de Divisdo Maria Celi Saldanha

Moreira da Silva.

Durante novo exame técnico, realizado em 06/07/04, a mesma examinadora verificou

que o pedido encontrava-se regular e deferiu o0 mesmo, sendo publicado o deferimento

em 27/07/04 (RPI 1751).

- Em 09/08/04 (pet. 45196) o depositante comprovou a expedicio da carta patente sendo

a mesma publicada em 31/08/04 (RP! 1756). ’

)] Deve ficar- claro que a excegdo do “‘de acordo” no exame referente a peticéo de
subsidios .SP38826 de 08/07/04 todos os demais despachos e decisdes técnicas foram
efetuados por uma tnica servidora.

IV) Comentarios a respeito das observagdes referentes aos procedimentos
processuais.

a) O pedido Pl 0003967-5 apesar de ter sido depositado 2 anos e 3 meses apds o Pi
9802060-9 foi examinado a mesma época em decorréncia de ter sido deferida a solicitagao de

exame prioritario.

b) fl. 8 — item 6) A peticio de subsidios, embora tempestiva, s6 foi juntada ao processo apos o
deferimento do pedido e por isso nao foi levada em conta na ocasiao dessa decisdo. A pratica
da DIRPA nesses casos & o de examinar a peticdo e se for concluido que a mesma possuli
documentos que poderiam ter influido na decisdo, o deferimento, e se for o caso a expedicao, é
anulado para que possa ser elaborado um novo parecer levando em conta 0s subsidios
apresentados. Em caso contrario o deferimento &€ mantido.

No presente caso a peticdo foi examinada e a conclus&o foi a de que a mesma em nada
modificava a concess3o da patente e, por esse motivo, foram mantidos o deferimento e a

concessao da patente.
Esta conclus3o foi comunicada ao interessado em 11/10/04 conforme f1.34.

3

V/EL
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES

c) fl.8 item 5, f1.9 item 9 e fl. 36 2° paragrafo

A conclusdo da examinadora foi a de que o Pl 0003967-5 era privilegiavel mas

apresentava incorregdes e por esse motivo foi feita uma exigéncia (6.1). A publicagéo 7.1 s6 &
utilizada quando o examinador conclui que o pedido nao é privilegiavel.

Conclusdo: Com relagio aos procedimentos processuais ndo vislumbramos nada que possa
nos fazer crer em possivel pratica de ato ilicito por servidor publico no exercicio de sua fungao.

V) Exame Técnico do Pl 9802060-9

O primeiro parecer técnico concluiu que o pedido ndo era privilegiavel.

O exame da manifestacéo apresentada pelo depositante levou a conclusdo de que o
pedido era privilegiavel mas encontrava-se irregular.

A partir dessa conclusdo foram emitidas trés exigéncias técnicas, tendo sido
apresentados os respectivos cumprimentos para todas sem que tenha havido
manifestacéo ou discordancia do depositante a respeito do que foi exigido.

Conclusdo: Com relacdo aos procedimentos referentes ao exame técnico do Pl 9802060-9
nao vislumbramos possivel pratica de ato ilicito por servidor publico no exercicio de sua fungao.

VI) Exame Técnico do Pl 0003967-5

Com relacdo a Pl 0003967-5 devemos questionar se a patente atende aos requisitos de
novidade, atividade e aplicagéo industrial conforme definidos na LPL. _

Com certeza podemos afirmar que a mesma atende aos requisitos de novidade e
aplicacio industrial.

Quanto ao requisito de atividade inventiva a questao torna-se um pouco mais complexa
uma vez que por definicdo a invengao é dotada de atividade inventiva sempre que, para
um técnico no assunto, ndo decorra de maneira evidente ou ébvia do estado da técnica.
E a obviedade é uma questio altamente subjetiva, sendo em muitos casos enfocada na
justica, uma vez que o que é Gbvio para um técnico no assunto pode nado ser obvio para
outro..

Prova disso & que patentes sdo concedidas pelo INPI sem que os seus objetos atendam
aos requisitos de patenteabilidade e revistas pelo proprio INPI através do exame de
Processos Administrativos de Nulidade interpostos por terceiros.

Prova disso € no ano de 2004 foram anuladas 14 patentes em fun¢do do exame de
processos administrativos de nulidade.

Conclusdo: Com relacdo aos procedimentos referentes ao exame técnico do Pl 0003967-5
nao vislumbramos possivel pratica de ato ilicito por servidor publico no exercicio de sua funcao.

4
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES

VIl) Conclusio final

Em face da conclusdo acima ndo podemos reexaminar a patente Pl 0003967-5 a nao
ser através de um Processo Administrativo de Nulidade e uma vez que foi apresentada em
21/02/05 (pet. SP3013), pelo Sr. Cosimo Guarani, uma peti¢do de nulidade da referida patente
4 mesma sera examinada, como é pratica da Diretoria de Patentes, por um colegiado sem a
participagdo de examinador(es) que ja tenham se pronunciado de alguma forma durante o

exame em primeira instancia.

Era o que tinhamos a informar.

7 L

Carlos Pazos Rodriguez
Diretor de Patentes
Mat. 449019

S
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