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PROCESSO N° 52400.076579-2012-14 "
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I "Senhor Pr~cUrador-Chefe daPFE.:.INPI,
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I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS '.
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1. A "Présidênciá.soiicitá l11anifestação acerca do .bfiCio enc.aminhado.: pela
A~sociação -dos 'Funcionários •.do 'INPI', (AF:rNPI) psobre .a' Resolução PR nO,093/2013, de,

. '.' ." {i ~ .-. I ( ... f~. \ '.' ",_,;" '\

10.06.2013 (doraiVante, Rêsolução). A Re~olução insti!Uiu as l?iretrizes sobrê a aplicabilidade do ."
., ~di~postono art. 3~'da LPI (dçÚ:avante,I?ir~tri~es). '-

/ '. I (~.

2.

, j'

A AFINPlformulaalgumas aflTII?-ações,-,~sabrr:, . : ,,' i ' - " " " : '"

a) b Pàrecer Normatiyq 'PROC/INPI riO07/2002 foi 'cons.iderado ilegal e,anulado
•.• "I / .'

p~rc:lécisão judicial do Tribunal Regional Feder!,!lcia2a Região; .
. " '. ~ ,~, ... '. "

br ·A âusêhéia de cOÍisul,taà'C?nSu~tbriaJurídicá:do MDIC, para, eláboração da.
resolução contraria o art. 7°,1 e 11do Decreto n°.(S.53212002;, '

c) AJ~esolução !êstabeleceU'asodenta~Ões do\~arecer:Norní~~i~o P!illC/INPI n°
0712002.' ,i i-~'

"li " .,

•
. .... .-- .. ,

11. O PARECERNORMATIVOPROCIINPI N° 0712002
, . ,/ \ ,',

I .

3<. ,Cab~ esclarecer que o· Parecer~ Normativo PROC/INPI n° 0712002" não foi
,considerado, ilegal e anuÍa.:,dopor decisão judicial dó 'TRF da 2á' Região.' A leitur~,dos autos
judicIais'da aç'ão civilpúbÍica n° 2003,:5i.01.513587-5 infOm1C;los seguint~sfatos: ' ,

\ .,- . ~'.
'). ,i '" _ ,I '.

I. "A ação civil públiéa. f~i' proposta pelo Ministério .P1íb1i~<?F~deral, em agosto' de
200). Ela não pede que o Parecer ,seja anulado'e não oac,usa de ilegal.. A petição inicial pede que i

•.• I I'"

,o INPI deixe de aplicar a oryentação contida no Parecer; ,,' I '

, I

/

, I ....~
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.,
.n. A sentença proferida em novembro de 2004, pela Juíza Federal Flavia Reine

I· • - - - • ,-- .'." ',' .' '.' \ .• J •

Peixoto, julgou improcedent~ Ó pedido~ A sentença reconheée'a legalidade 'da orientaçãQ ,do'
Parecer. Trata~_s<rde UÍna .sentença que aborda0 _mérito da causa. Cumpre reproduzir alguns

" - I ~.

trecho~ çla s~nteÍ1ç€lpara~fast~ a-idéia deiuma ilegalidade ffiaq.ifesÜl e óbvia~na orientação do
." " •. : \ ";,..0 r " ... \ .. , . i •.Parecei: ' .'.' . \.. " , ! .' '. ' ,
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, Por fim; não custasalientarJque.a representação dirigida ao MPF e qÜe .
originou a pr~sente ~ção J não, parece retr~tar .~ descontentamento) dll;f

/maiorik, pois foi assinada pà~'apenaS 26 servidon:i~lotadosnaDIRPA
•. - ••• 'I '1

. (Diretoria de Patente), a qual é'compota:porcerca de. 120 técnicos e ~,- .
examinadpres d~'patente: segundq iqfoímação do INPI.
Ante o 'exposto; JULGO)lyfPROCEDENTE O PEQIDO,'nos termos da "

,fundamentação supra.",' \
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\
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I' • ,. )'.

'\..Vejá-seI qlÚ~a redação. destas !diretrizes mostra-se. perfeitamente
~," ../ ' .. I _. ,- ..

razoável; re'standoclaro qlie o examinador não é obrigado à aceitar as·
emendas Uá qlÍ~s~.trata de 'propostas deem~ndas~), hIas'deve conceder,
sempre' que possível, ,a oportunidade cÍà reforr~lUração'dopedid6 '.p~ra
.melhor adequar a irivençãocuja pate~te foi reql.lerida. ' .

·i [.;';] • , ' ( " • "I'!' ," . ,
... ~' .' .,' ... ~. ". ~~

A restrição tempora.lque o MPF pretende ,ver rlO'art. 32 seria, então, uma
Pl?naIÍdadêao inventor naciol}al. \... I

(u] .... 1 .

Portanto, á' it*rp~étação da lei' ta!' qmilprevista no,Parecer e}llque~tão
atende ao'pri~cípio da Eficiência, I?,ostra-semais razoável,e atende ~os

•.• < .' - .' _,..J, l

fins colimadôs (proteção a.osdireitO'srelativos à propriedade~industriaI,
. mediante concessão de patentes :-"art. 2° ·da LP.I), revelando-s,e:ainda,
mais favorável ao inyentor nacional., "

I',

,: '-

.apelação;
,'rir.. Em dezembrÇ>d\e 2004, .~ Mi~istério Público 'Federal interpÔ~ õ recursõ' de

.. \

," '. ' -IV. Durante, a' .trainitaçã9. do recl!rso ?e apelação, \a, ,Procuradoria do INPI '(
reeXaminoti a matéria. O despacho PROC/CJCONT d~ r6.I L06, firÍnadó pela Coordtmado!a de
Divisão de Cõntencioso da Procuradoria;- sugere. u~a alteraçãç de' entendimentO'. Esse reexame '

'" ~ 'I . _ ~

-foi coniunicad~ à.I 8 Turma do TRF 4~28 Região; em peça datada de 27 de noveinbro de 2006;' ~ .
. • ' . -', , .•..'I ~~" ~ -." l. '\ : ' '

V. EÍn 26 de janeiro de'2007, ideÍ1tifica-se'umdesp~cho do Procurador-'chefe da -
Procuradoria do 'INPI, no ql,lal~sereconhece a necessidade,de alterar o entendimento expresso no
Pa~ecer N~rinativ6PRÕCIINPI hO 07/2002 e subm~tendob ,tema à apr~daç~o da P~esid~ncia \la --
autarquia;- Em razão disso, em8 de, fe\rereiro de 2007, o Presidente do INPI revogou,os efeitos

'_ I ~ \ .. í .'... ,,) .,'" ".. ,I, \

norITiátivos do ParecerPROC/INPI nO07/2002; ,'... " " . \__ . '

t . .' . ~ '

VI. Esses fatos foram levados) ao conheci!llento _doP Turma do TRF da 28 Região,
I , • " '" '. _ x '

como bem apon.ta "orelatório :e o voto da juíza, c0!lvoc~da relatora. O julgamet;to da ~pel_ação

"}/
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,- '~ , ,

ocorreu em 27 de junho dé 2001. O 'Tribunal. não anulou 'ouconside~ou ilegal o Parecer
PROC!INPI no,07/20oi, t~poucoex'aminoúessa,matérÜl, O pronund~ent~ do INP{fayorável
à perda d~ efeitos do referido, pareéer implicou o,recçÍilié~iment9,' dó pieito exposto na ~xor~iaL
'Des~~ forma, o Tribunal' reformou à sentença do Juiz a quo e julgou ,procedente' o pedido ..

'I '
.~" .' ....:<;,;)- l~ •

! . "/) ... -"'1l .~. :' •. \." '\.,. ) •. "" -.

4. Portanto, n~o procede1a alegação dà AFINPI,quanto à ilegalidade 'e anulação do
Parecer Normativo PRÔQ1NPlri° 0712002, não obsÚu{te~ proc~dência da ~pelação.l

.• :~') / ,I . , , .... f

1\
/' '.~

" " \', ~ ,'~ ( '" \.:••, .•.;. .• ~. _ . i,"'>' 'i \ """, ,

IH. AUSENCIA DE CONSULTA-A CONSULTORIA JURIDICA DO MDIC '
• '_ •• ' • .J • /

" . ~."'"
~~-' I

5. 'A' AyINPI alega ~ au~ên~ia decO~sulta d~s Diretrizes~ à ~ons'ultoria Jurídicà do
• ,',. I "I l: . c .. h, ,:: .. t ' "/

'MDIC,' o que supo,stamente' violaria ,o Decreto que estabelece a:estrutura rçgimental doM~IC.
\ ." , \ / .. , .

Nesse cOntexto, a AFINPI acredita que ',houve Uma vidlação aos art. 7° do Decreto 'n° 5.532/2005.
, , •••• , I " ••• ' ~ \

• ' " , _ --l ~ • '.

6. :A estrUt~a' regime~tai d<?MDIC não s~ê~nfunde 'com là,'d6INPI.'0 Regime~to
- " . I." .. '·,' " ., I\...: , '} '1', . ,.' 1;', • 'lo .••... , ..•.

Interno do INPI encontra-se no anexo da-PortariaGM/MDIC nO149, de '15 de maio de 2013. O'
• __ -I: \ / ' • " •.•• ,

, art. 13, V e VI do Regimento reconJ.1ece,.aPFE-INPI.comó órgão 'rel~pOnsáVe(para analisar. os
• -:'ó C" .•

atós âdinini~tratívosnormatiyos'ed~tadospela autarqllia: "', ~ / . , 'i' '" '
• 'I.. ( r; " •.. ,'0\.,/' .' '1 _ .•. ",:,.\ ••. " .

. ~, '.. , ~ '. 1 .... ') ,,'
• ,) I, ", ' , ' ,

" Art.l}. À Pr~curadoria Federal, 'na 'qualidade deÓrgão de execução da'
Procuradoria-Ge~al Federal. compete: ' ", ,','" ," ,
y -ri~alisar e em~tir pare.c~res ,sóbre que~tões sus9itadas pelá aplicação
das leis e ,dos regulamentos: relativos. às: atividades, desenvolvidas pelo

, ' , . ' v' )

INPI, em especial as normas.que,~' ", , ' ,... \
regem a' propriedade intelectual; _ I

VI -' realizar. revisão final. da ,técnica lêgislativaeemitir parecer,
conclusivo sobre a constitucionalidade" a legau'dade e' a éo'mpatibilidade'

c. '. I :..l. ".; I 1'.' ,'-'.' ,

das propostas'de normasiJiternas do ,', , " . _ . "
"INP' I: },'" .. \" \ ,.,' ,', ,I,. ' .

" '

. I

\' .. -: \ ..' .. J -".

7. O .órgão regimental~e~te p;e;'isto' para assessorar jurldicamentJ à. ei~boração da~
. ". '. -,..~. ~,' , , . "-' .. ' ., !'

resoluções e .instruções normativas do IN~I é, a Pr9 curadori a Federall 'Especializada' do IN?I~
(PFE-INPI), um órgão' de execução da Pro~uradoria-Geral Federal. ,',

....

, , 8. N~s termos, do art. 10 ,d'a"L~i 10.480/2002, ~ representaçã~ judicial e extrhjudi~ial
'. \: "1

das aut~quias iefulldações púl:>licas'fedetaisçompet~'ã Procur':ldoria~Gerat' Feqeral?
~ .. '. I .. , .,

li! "

: J.
, ....

I .' J • - •

1 A lei~ura dos documen;os constantes dos auto~~é irríportantepa;a entender ~xatamente o,aÍcance do acó~dão~,
, proferido pela 18 TUl1na,d~ TRF da ,28 R~gião..c.Essaleitura, foi feita. por oêasião C1à',.Parecer0005-2013~

,',' I .. ,
AGU/PGF/PFEIINPI/COOPI-LBC-1.0, e refeita para'elaboração da presente nota técnica.' ",' .
2 Lei. lÓA80i2002, art. 10. À- Procuradoria-Geral Federal c~mp~te a representação judicial 'e extrajudici~1das
autarquias e fundàções pÚblicas'federais, as respectiyas atividades de consultoria e'asséssoràmento jurídicos" ~'
apuração'da liquidez e 'certeza dos créditos, ~e qUfllquernatureza, inerentes às sUasatividades, inscrevendo,-os·em

,dívida ativa, para fins âe cobrança amigável oujudiciaI.. '
\ '. I

, I

.',1 , (
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. ,I \ ~ . ,/ .

,9. D.esse modo, o assessoramento jurídico do INPlé feito pela PFE-..;INPI,e não pela'................. "

Consultoria J4fídica do/MDIC ..Portanto, a ausência de consulta 'à' Consultorià Jurídica doMDIC
não contraria,nériJ.ium dispositivo iegal. Nesse aspecto',_não proc~de a ~legação da AFINPI. '

" ,
" I

. , .

--I / ~. (

'lO. Em fever~iro ~e 2013', ,as Dir~trizes foran1 ef'arriinadaspela-PF;E.,INPI!pormeio
do Parecer, 0005-2013.-ÂGUIPGFIPFEIINPI/COOPI=bBC-'1.0,aprovado p~lo Pr~curador-Cliefe \

, mediante o 'Despachá nOOO?4/2.013-~G:U/PGFIPF~/INPI/COQPJ:MSM-32:3.,
.• I ••.•. \. \.

11.' .. AS: duas', manifestações da PFE~rNPtSão. mencionadas expressamente na'
'introdução da Res~lução. Da leitura'da Resolução, depreell"de-se,que o'''assunt~ foi s~bmetido à

_ •• { I •• \. '.

apreciação da PFE- INPI. . /'

I '
,{

.... '" .I ..
. . 111. DIRETRIZES EM CONFORMIDADE COMO PARECEIVINPI/PROC/CJCONS/no~

, . :' '." ,'- \: ,!

012j~008 I"~ '1' '.' . ,,' ... ',

. ,12. ' .. " Passa-se ao exame da ,alegação de -restàuração . das' orientações ,do Parecer
I . < ,

_PROCIINPI nO·0712002pela Res,olução.; I • :':.

( .. '

13'. De acordo,com o' referidopwecer, após o reqúerimento de;exame,.previsto no art.
32 da LPI;. o depositante' poderia apresentar um requerimento para refo~ulaI o pedido de uma·

..-'. t~ .. _ .' ,

patente. O requerimento em cau~a teria como fundame,nto ci princípio constitucional do direito de , .
Petição.l';' ..... " I ' ..

( ..
/ + , • .' ••• "- ~.', - " •

14.. 'O"'parecer hoje. revogado' nãl:f determinei 'o. acat~ent'o desse' requerimento.' A
orientação do referido parecer foi. no se~tido que.o requerimento ,pre~isaria Ser: ~alisado pelo
setor competente; sendoadniÍssível'a sua recusa mediall'te despach-o motivado.· ' ..

, .. - \ .

15., ' O pàrecer'revogado enténdeu pela possibilidlidado eXan1inador de patentes aceitar· .
~ •••.• -1'" : '. - 1 .' ,

~ alteração ~o quadro reivindicat~riç, após o requerime~to de exame. No entanto, o parecer não
disse q~e essa medida era obrigatória.4 , ' . , '.', " . :- '

• ', •• ~ •• ,I

I:, '

, .

\.

-------, ----- . (

3 T~echo·do revog~do PARECERPROCIDICONS N° 0'7/2002: "5. Entretanto, em ~avendo úm'reqJ.1eri;ento do
próprio depositante, .visando a alteração de seu pedido, já ultrapassado o rpomento do, art. 32 da LPI,deve o INPI / .
examinar o pleito, em:facedo princípio constitúcional do direito de petição. Certo é q\1e essa concordâncià, ou' .
eventual recusá deverá- vir através de. pronunciamento, nos 'autos, pela autoridade competente; ,mediante despacho'
motivado." .. ' ~ . , .. '., , .•
4 Trecho do revogado PARECER PROCIDICONS IN° 07/2002: "6: Mais airida, tem-se que, pelo artigo 26 da 'LPI,
pode o depç'-sitante ~Í\:idir seu pedido a}q~alquer ten1'po, até o' final doexaine e, ~ssim, reiviridicar'9ualque'r P\oi~ão
de matéria nele presente. A única limitação ria a estabelecida em sua alínea' lI, de não 'exceder os limites do revelado
no pedido original. '7. Este artigo d~ix~~b.em-chiro que,i1i.Jncahouve, por parte. do Legislador, a intenção ~e
estabelecer uma data limite pára que o inventor'pudesse'reivindi,ear prçteção para sua invenção, Qltao,contrário,.um
mome~to a partir ,do_qual, se perdido, perdesse o direito so~re matél-i~ ~ue' tenha aes~rito em seu pe,dido.'?

,

\ , .)

4



, /. -

"16; ,Resumido ~teor,do,parecer re'Vogado,cabe reler, as Diretrizes para verifjcar se em
(algum momento; o texto permite alterar o. quadro reivindiçaiÓriopara fins de ampliar 'o escopo
das ;eivindic~çõe~, após o !equerimento de,exame; - \/

•
( \

"

. ' -' '. -' .. ~ .~
1,7. ' Oitem'L2 das Diretrizes, intitulada de Esclaredmentos, menciona,que a alteração

" ' , " 1 ' , ' ,

de um pedido'de'patente t~m como: limite a' data: de reqúerLmento deexaJ:Ile do pedido de patente.
, ... ,,' ,', I i,., : '. _ '." ,." ~ ..j

Essa assertiv?possuio ádvérbio "s,omerite" eum8:.oração,grifada para'destacarAue o momento-
I . !' .• 0." .~, • ~

limite,para alterar o quadro ,reivindicatório é a data d~ requerimento d,eex~e, iri vero[s:
, I' , ' ,

( I, ',I.' " '

.,
(I

"Do exposto, concliii:se que, conforme: redação ,do artigo 323 da LPI, a
,. ~-'~' ! . I' ".;'

alteração de um pedido de p'aÚmte somente será admitldaquando for. - -, . \ . ',". ' ... ~ ,." ~
requerida até a' data de' 'solicitação do exame do pedido de patente, e
desde. que a alt~fação pretendida esteja limitada ',à matéria ,inicialmente
'revelada' e 'motivada para" satisfazer, a necessidade de um melhor

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

, esclarecimento ou definição deste."
~~

1 ,

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

18., .o item 1.2 das Diretrlz,es exp)ica o teor dovParecer-PROCIDICONS N° b7/~002, a
existência' da 'ação civil pública sobre a ma~é[iá em an,álise ê a revógação do referido ~arecer.

" " ( , ,;,. ,'1\ " ,',' , ' ,
Inclusive, ,há fyferência expressá à publicação 'daRPIq,u~ rev~g(ru o Pár~ter. Os esclarecimentos

, ,do item 1.2 informam a,existêncifl das manifestáções ult~iiores da Prócuradoria sobre' o tema:

".. , '
19. f , ' O item' 1.2 informa que ~há 'detenn,ihad,~.s alteraçõ~s' admiss'íveis após .o'
requerimento de exctine das pàtentes.\Essasalterações',~~~o somente"para :corrigir ou. red~zir o

. ' \ ' I, J •

escopo de 'proteção i~cialm~nté, reivindicado:'Essas! sã? hip?teses admiti dás pelo Parecer/INPI!
, PROC/CJCONS/N° 12/2008, )dé.la,:,rado PIoc'u:rador-C~efe MauroSodré Maia.' Essas pequenas'
.alterações, em razão de erros materiais, não significa que o Parecer PROCIDICONS'N° 07/2002

, "~."- .

'foi re~taurado .. ,', ',,"'" I" " ' " " "... \ ..
' ...

, 20. Determinadas alterações são admissíve{s no Quadro Reivindicatório, após o limite
témporaVcircurisÚmcial do, arC32, desd~ que seja para' restringir a maté.da reivi~dicada., ',','

, I " ' )', ' ., ' \ _' ~.
" \". (. ~ ,

- 21; Vale' transcrever' alguns" trechos ' ·do Parecer
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-LO, o qual examinou as Di_retrizes:

0005,.2013-

'-.'

,I
, I

'(

. ~ ".
"24. <> '_~Pare~er(INPIIPROClÇJCONSfn<i< 012/2008 reconhe~euque

" iriequíyocos' erros materiais de 'digitação não se' sujeita,m 'ao limite
tempç>raVcircunstancial,do art ..32 ga LPI. Em relação a.esse aspecto das '-
alte'rações do quadro, reivindicatório, a DIRP A ~crescentou inequívocos,

/" erros ,materiais de tradução. isto é: in'equívocos 'erro's materiais de
, ,,' ,'",,'.

,tradução também ,não'se sujeit~mao ,linr!te temporaVcircunstimcial do
art, 32 da LPL ( , c,

.)

25., Ó prÚneiro diagrama' copstante do Anexo Idá Proposta abràng;' a:' ,"
" \""" I

hipótese de apresentaçã? de,petição pel~ usuário para fins, de,':o~eção
/

, .

/ " f

, .. \
I I
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..
,,"c-

f -'

. '-,

" '

'26. Esses erros,materiais precisaIl1 'constar de. um d~sses instrumentos
para. qUé possa haver' o .requerimento de alteração:' documento de
prioridade, relatório descritivo,:rêsum~:,de'ienhos; depÓsito internacional,

. ' , , /' I '_ ~ " . ~

listag~m d.e -$eqüência,. depósito de materiíll ~biblógico ou Quadro
Reivindicatório .

...-1- .

.2i ,Ultrapas~aôo o"limite terrtporallcircunstancial d~ art. 32~ á,DIRPA
r' .\.' ~''"-'':' I,'. ( ",'

, entende admissíyel a moditlcaçãô no Quadro Reivi~dicatório, destinada
,) /' . j .•

'exclusiv'amente para restringir a matéria reivindicada', condicionada a
• ,I, I .. ~

, não':àlteração, do objeto inicialmente pedid~. Nesse particular, alguns
exemplôs são fornecidps:?' .),

'/" ,).. ': '\ I, '

\ .
, . , .. ~

,c' '22 ... ' .. O a~órdão proferido' pelª-. ~8 Turma no Tribun~I:Regiopal F.ed~ral da 28 Região não
pr9~be a' alteração das reivindicàçães ap'ós o.rmizo previsto n~ árt. '32. da LPI par~'restringir a .
matéria reiYindi~adaoüêoriigÍ1>eqúívocos materiais: " ' ,
, " " ,: i' , " ~.) " ," i.

,-
i • ~.

23. 'Sbqre/ 'esse aspecto,. vale mencion~ .a orientação contida no
PARECERJINPI/PROC/C:rCONSIN° ~O12/2008, 'de lavra,. d~Procuràdo'r-éhefe Mauro Sodré

',' ',' I' ',t ,r' ".

Mab: I "" l,

.,

./

• I I

'i

" f

"Nesse sentido; anotamos ,recome~dação para que as petições que
objetiv~m promoVer .alteração, fundada)ilO artigo 32 da Lei 9.279/96, ,

•••••• " • 1

' foràdo 'ma.rco temporal illiflxado; ou seja,após'ocrequerimento de
exame técnico, d~vém ser não co~hecida com base no artigo' 218,r; qué

, .' .' ~ -' ;.

'dispõe:' , , '
,- '

[.:.] .. " . ' ,

, " I. I"

Ressalvo que" a rec6mendação acima ~ãose aplica quando severiflcar
.' . \ ' . \"

que ll; 'alteração voluntária'pretendida, ape,sar de ~star se dando àpós o
pédido de exame, objetive promover uma· redução do, escapo do pedido
de patente originário. (
É que para essa h'ipótese não se ,-avista que à alteração 'implic'ará em
prejúí~o p,a~a'tersei~os imeres~adbs; 'uma ;Vez 'qtte. o"'peçlido{,que, f~rà
publicàdó, e em tese é do conhécimento de todos, ábrange reivindicações

, . '" "

maiores do que a que se pretende ter com o pe~ido de alteração. '- . ,
Assiní~parece-nos absolutamente raZoável que tàis álterações sejam

.. J., ...•.

,acolhida;'mesmo,'qu~ já se tenha OCOrridoo pedido de exame .técni90' na
'me{lidaem1que hão nos pareée que a alteraç4ão,com 'vistas àredução .do

.. ~ . ~ .. -..:....

quad.ro reivindicado originariamente acarrete prejuízos a, terceiros ou
-mesmo ao interesse publico., , I
A propósit~, en,tendembs' que a redução do escopo do'- quadro
reivindicatório aÚmde'aó interesse publ}co,umaivez que a 'parte retirada'

r' . /'

6

'\



'I

reivindicaqo se, integrará ao, domínio
e não' ao éxclusivo decorrente de um

, '/

,

daquilo, que' iniéialmenfe foi
, , , "',' ,

público~ à livre concorrência,
'ambiente de m0!l0pólio.

, Nesse' passQ.,"panict;-no,s absolutamente :r~zoável que tais ãlterações
séjam admitidas, mesmo, após o 'requerimento, do exame,' quando
piete~de'rem restringir á p~~teção ánies 'feivihdicada. "

'" " ': IDa mesma' forma se diga em relaçãó àquelas ,alterações que objetivem
I ' '

corr,igir inequívoco errqinaterial ria digitação do quadro reivindicatório.
,Para essa hipótese: 'entende~os que, OI pedido de' alteração pode se dar

, ainda quev~nha a ser solicitado apósó requerimento do exame técnico, e'
, desde que 'não résuIte em aúmento d~ proteção reivindicada."

;',' ...
24. ,) A ,leitura da petição, ,iniciál dá ação civil pública já mencionada tampouco
especifica a impossibilidade, de" alterar o' q~adro reivindicatÓrio;', 'apÓs' o limite

•• ~ .• _ '. ",' , I

temporal/circunstancial dó art. 32 dã LPI, para fins de reduzir o escop? do pe~ido de patente.
Esse aspecto não é tratado na exordial. ' , o ,

,
•• , ,) .. l ' " (" , . '". '. ,,' . / ~ )

25. A AFINPÍ não apontou os aspectos ,nos quais 'as Diretrizes 'reSlaúram o revo"gado,
'Parecer PROC/DICONS N0 07/2002. J ' ,

\

26. ' , 'Não.se veriflc~t'na Res?lução 'imp\lgnada'dis'sonântia comqo que foi decidido nos
autos da ação civiLpúbli~á n.~2003.',51.01.51}5845. A Proéurad?íia rec~nhece a con(ormidade
... \ ' './ ,
das Diretrizes com o Parecer/INPUIIPROCICJCONS/ri° 01212008.

\ ' ' ' 'o)

. ,

IV. COl'lSIDERAÇÕES FINAIS
, , •

, , '

- 27.', Provav~lmerite, as Diretrize's, em aná!ise n'ãõ resulta de uma opinião unânime ele
todos os examinadores ~e patente. Haverá, por' certo,~examinadoresq~ediscordam ,do que foi
expresso nas Diretrizes; Se ~ ~animida~e' fosse algo fácil, de ~er alcànç~do em uma matéria
como esta, nem seria necessário elaborar Diretrizes nesse sentido, '

/
.. ~ ,,' -

28. ' Até mesmo uma lei não Í'~s~lta de uma opinião unânime de'todos os envolvidos
no processo legÍslativO, Muitos acórdãos proferidos 'por órgãos c'olegiado~ dos Tribunais Q.ão

, . ,
decorrem de decisão unânime. A ausência de umuiimidade não retira o mérito de um,trabalho,ou, , I

o sujeita a suspeita de ilegalidade.

29. É ràzoável a existência de opiniões balizad~ e bem fundanlentadas contrárias as
, às Diretrizes. Críti~as, construtivas nesse. sentido "são sempre' bem-vindas' epermiteín novas
discussõe~ e_deb~tes del1tro da autarquia, bem cmno' cóm ,ou~r~sqrgãos do Estado.

,30. " A discu;são interna na autarquia precede à discussão externa com demais órgãos'.. / . .- .~ ," ... , "

'públicos. Vale lemorar que a discussão interna j á o'c~heu, durante á elabóraçãodas Diretrizes. A

I,

7



..
, ' , " '\' " "

eIaboraçãodas, Diretrizes fqi feita por um grupo d~ examinadores de patente" es~olhido pelos
seus'pares. _: ( ", ," "

,

, \
.- ) ,
, '

.';'

, ,

, "

31. ~ O BpletimEletrônico nO06/20.1 l' da DIRP A, em anexo, apresenta ~~ D{retrizes a '.. ~ . '.' (" - - ,. ~ \ ... ' .) .

• I todos os serVidores'lotados na respectiva Diretofia.' OBol~tim pede aos servidores' que apresente'·',
"" " " } •• '. l •

, as críticas' e sugestõe~" em outubro,de ,201 L 'O.t~xto d~s':Diretrizes' ~preseritadb pa 9casião é
, substancialmente idêntico àquele'aprovado pela ~esoluçã~~ . ,

• I' I ~: /' "" I t.' , .• ""

,I, ' " " ' "-1/,, l-::, '; \ . :~', .i ;I , \'."" /'

32. ' . Desse ,fato" depreende-se uní' questionamento. Por- que não foi elaborada' uma
• ' - _ 1 \ ••

crítica às Diretrizes, 'naquele.momento?'PQr que: aguardar. mais de doze meses.após a divulgação
interna,das Diret~izes p~~apre~ehtar uma critica?" ',:( , ,,' I '

.. (

33. , ,pistinguem-se duas> situações: 'Um(i situaçã~é ~firmar uma. dis~ordância com
alguns aspecto~ das ~ire~qzes, e elaporar'apontamentos nesse, sentiJio' p'ara 'fins de aperfeiçoá-las.
Essa ati,tud~cábe em um processo' contínuo deaperfeiço~ento ~osprocedimentos de trabalho., \,' , , r: . '

,Trata-se de .um(i~titude sall;1tard~ntroda Admini~tração; ~ . "
. /

, \ , " ' .. .-
, c : " ' ',; , ,I, " \

34. Dutra situação é afirmár. que as Dire!rizes decorremf~e ,lill1ailegalidade. Sê existe
•.• " .. I "

uma ilegalidade, cabe a quem a identificou' apbrtá-Iasespecificamente e não simplesmente
alegá-l~s ?e f~rma genérica, porquanto isso, não contribúi" ~o ~peffelçoamento 'da rotina' de
trabalho da flutarquia. ' , \:

, . ( .. ,:", ...
35. , A Procuradoria nãáidentificou.à. p'rbcedêri~ia Qllsalegações da AFINPI, durante o
trâinite de exame da mi~utade, ResóluçãO: E~treÚUlt~, (po~~ível siní que hajà incorreções rias

\, .", " 'J. p- .• , .

Diretrizes. Tão Jogo elas, '§ejám idetl.ii~cadas, e!as-serão"coriigidás.·Nç entfillfó, 'a ~denti~caçã9 '
das incorreçÕes não foi feità àt~ o mOIl1ento,'sequer pela AFINPI. :- ' ,I

. - ,'\

I •• , _ " -.'\ ,,' :l' '.' ." " .c" • r'

36 .. A mera alegação de irreguláriqade das 'Diretrizes não toma apto\,o atendimento de"
seu pleito da,ÀFINPI (:r:.evogaçãoda R~solução). ~

, ":"', I •. ' " IC' , I' ,

37. ,Em síntese, aProcim,l.doria sugere a manut,enção da Resolução pela Presidência,
•.. I. í '. j'. t:., J.! . j .. /

pois ep.quanto ,não houver a identificação das supo;~tas inc~rreções, não há motivo/para rev?gá.:.la.
{\ . ," ~. \...

•À consideração superioL"

\ J_o

\ )

"

"
,I

" ~I I I ,Rio,de)aneiro, 12 de agost<;>de 2013. \

. ~', .,~' .',

,/ ~? ,/~~@~
Loris Baena Cüi1ha Neto

1.. 1-<"",:;_,:.,,

Procurador Federal
'Coorden~dor

8

"



Caros Colegas, , (

"
, .

,

Encaminho proposta d6prócedimentQs para a'harmonização' dó
. -,. ,. .- -'.' /~ •. ;-<

, ,)",'

'disposto no Arti~o ,32, da Lei 9279/96n6s exarrie~ de ,ped~doJs de

patentes, 'a ~er adotado em t()d~~ as ,Oivisõe~ Técnica~ da ,DIRPA.' " .
- : I ~.... ' ; . ~)~ ; -

A referida pr~posht fo-i.' <;OJ;l~ébida"poF ~eio d~um grupo de,
.•• ' .•• ' •.••••• t • _' •• r. ~ .•

exa~inadores lotados nas quatro Coordenações' Gerais; ,~conforme

'minha 'Solicitação, grupo-. e'ste compos.to. pelos .seguintes.
, '

examinadores: , I

, '

, CGPAT I: Camila Valentim deS. Lopes (milavsl(a),inpf.2ov.br)
, I

CGPAT 11: 'Rodrigo Barbosa Fér~raTo (rferraro(a),inpi.2ov.br)

, '" Sérgio )Jernardo (seréfob@iõpi.2ov.'br) ( ) I'

" .. ~:

CGP AT 111:, An!ônio Carlos de S. Abrantes (abrantes(a),inpi.2ov.br) ./
. -. -'. 'Renató de':Castro Dutr51 frcdutra(a),inpi.~o,,:br) ,

CGP ATIV: José Adailson de Souza' (jasouz~(a),inpi.2ov.br

'Dentro da propost~ de àmplà divulgação ,das .ações da ri IRP À,
. ' •. ' 1 . '" 'o -, .•...

solicita~ós aos examinadores q1;1e)eiam odocum~nto e verifiq~em
, .. I'" '\ .• "

se as' propostas ,apresentadas resolvém os- probl~méÍs, ~~ais~suais
• I o"'. ' ••

• . . ~ •. ". I ,

'com os quais tenham se deparado cõm r~lação à aplicaçãó do Artigo'

3-2d~ LPI-emseus exames·d~ patente~. '

. MíNISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INÓÚSTRIÀ E COMÉRCIOEXT~RIOR
. INSTITUTO NACION~L DA P~O~RIEDADE INDUSTRIAL \

DiRETORIA DE PATENTES. ,,
\ .

I •

".

i'



", , , " " ' \
Informo: que' o obje,~ivo da divulgação da, proposta,

, " ',' ~ t "

entrada em vigor dos proc~dimentos, é 'verificar se;'por acaso, algum
. ,.; '), ,. < " I _.. ,. "/

, caso técnic~ específico nã9 pode' ser resolvido,fpelo '-p~ocedin1ento
, . ~ " ,

~
,proposto~ Observo qÜe o' objetivo não ,é remlCJar uma discussão

I' !

'I ' '

/,

) ,

r '

, J

/

_I

sobre o 'assunto.
'.

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

'! Desta maneira, c~s,o seja encoritraqa"'alguma,situação que ,11ão'',\
. " ,';c ••..",' / ' • t ':',:;. _ '_ ~ -' t ,

se 'enqUadre nos procedimentos., apresentaaos neste, documento, ;- "
~ I~ _ -....,,; .• ," f'., \ ., ~~ " , _. -;

"solicito, que 'a mesma ,seja ~ncaminh~da 'para, a',an~lise do griIpo de,
< ", ' "/, '

. , ....'/.' ,,:, i -

,estudos nos endereços elétrônicos listados acima.,
. "",.' ..

" " • ' r
O ,prazo para manifestação s~rá de 10/1 0/20 1'1 a 14/1 0/20 lI.

I'ConJó coma ajuda de.~todo~vo'cês. " ,
, \ . "-.,,' ~ 1 .;f, I .' " • ~ - •

Por .fim, g~staria .de agiad~c~r aqs coleg~§."que, elâb6r~ram' o'
.•. ', • "" .: ' 11: •• , .. ,'\.. ~. " I '\ _ •.•. ' I' ."

documento e parabenizá-los pelo Iprofissionalislpo, capacidade ",... ' .. ~ .. , .~ ,

técnica e comprometinientocopl Q, :nosso INPI ,e'com a sociedade or,

, ;. '

' ... ~ ... - \ ."

brasileira' na busca por um _serviço cada vez ,máis ~ficie9-te'e com '
•• I , y, - r .

I

, I

,maior qualidade. '

. (,

.Saudações Cordiais,
Júlio César Moreira,

. '. - \

Diretor de Patentes
-'( "

MiNISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDÚSTRIA ECOMÉRCióEXTERIOR
, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

"\'1 •.

DIRETORIA DE PATENTES J

"

\
"

IJ
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ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

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

Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037·3206

lo,

Despacho N° 0632/2013_AGUfPGFfPFEIINPI/COOPI-MSM-3.2.3
, . \

, REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.076576/2012-14

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0338/2013-AGUIPGFIPRE/INPI/COOPI-LBC-
2.2, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI

desta Procuradoria.

2. À Presidência.

/ '

cP-.~a;;L~aia
Procurador-Chefe

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2013 .
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