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"Senhor Procurador-6hefe da PFE-INPI, J'

.i'

I, "

I' •• ' M' t'

1.A Prcicur~doria~examinou a Resolução sobre Opinião Pr~liminar, P?r meio do
Parecer n° 0014:'~013-AGl.!/PGF/PFE/rNPI(COOP~-LBÇ-1.0, aprovada pelo Proclp'ador-Chefe,
mediante o·.Despacho n° 0593/20 13-AGú/PGF/PFE/INPIICOOPI-MSM':3.2.3. Foram' tecidas" J,.'., ,' .. , ' .

. algUmas cOnsiderações,', as/quais forani, objeto de análise, 'pelo, Diretor 'de Patentes; .rio
._MEMO/INPI/DIRP.A N° 147/~3.: .. i, .<

, '-',

'2 .. , ,A ,DIRPA: ápresenfa uma nova versão ,da Resolução. ,Cabê, examiná-hl em
• {,. j .' .' ,

conjunto com asponderàções do referido memorando. ' .'
I '_ r) .. -. " :- .,'

~ .. , . \ . - ..•. '.

~I. AL TERAÇÃP DO'QUADRO REIVINDiCA TÓRIO E SIGILO
:... ,,' " " I ,'.

3.. A Pr06~radoria fez alg~s CJ.~estionamentos pertinentes à alteração do q!ladro:
reivindicatÓrio, nos tenpos do art. 32 da LPI, ria fase de sigilo.

, '

, '

.. ' I

,Para a DIRP A, a, alteração do quadro reivindicatório. é. possível antes da
" . v , .' \

, publicação do pedido dê patente. Isso não prejudica a transparência do processo; Disponibilizar-\
., /' \ \ I. _ ....

,'-se-á o quadro reivindicatório anterior éposteiior. ao pedido de alteração, àpós a publicação do
'pedido. Àssimse"~xpresso~ a DIRP.A: r ' ,. /: '

"J ," ,"

I •

4.

-..;.:"

\ .

"Cabe esclarecer qu~ o p~dido origimilmenj:e depositado,. a·,Opinião
'.~ PreliIi1i~ar'em ~le eventuais modifi~~çÕesdo pedido que 'tenham sido. ", .. '\ . ~..
,..decorrentes da Opinião, Preliminar serão disponibilizadàs ao 'público

,após a pUblicação ôo pedido, caso a mesm~ .venha a ocorrer!' (sem '
grifo~o original).' ' .. , ' "
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5. ' Desse modq, a pre'.'isão de Opinião' Preliminar na 'fase de 'sigilo possibilita que os
depositantes efetuem emendas e correções em' seus pedidos de patent~: quando receberem o
relatório preliminar~, " "

6.' Por óbvio; as Diretrizes' sopre a aplicação' 'do art. 32' da LPI apliçam-se às
alterações d~ pedido 'do' quàdro' r~i~indicatório, no período compreendido entre o resultado da

~~' '. j(- • I ...•• \

Opinião Preliminar (coinunic!,!ção do relátório 'preliminar) e a,publicação do pedido .
. " " , ,\ ',' " , ',',,' . , , , '

-} ,

7. 'Conseqüente~ent~, não~se 'admite q\léilquer alteração do quadro r~ivindicàtóri~
que possa aI?pliar oes~op6 do pedid~ de patent~ originário .. ," . ,

/-- .... ~
) ."

11. MANUTENÇÃO DO SIGILO

8. "", A p~ocurâdori~ p~rgUntou, à, j)ÍRP À ,sobre' a\ capacidád,e da Administração cl.e
'mant~r 0'sigi~od6pedido de patenté e!ll um contexto de procedimento no qual haja o' p~dido de

, Opinião Preliminar. , " \' - , '< "

, F,

" I,

.. ' ' .... '

'9. A DIRPA\compartilha com a _P,rocuradoriaa preocupação sobre esse assunto.
,Nesse sentido, a: DII3PA 'listou alg~as prpvidência.s para eVitar.,a violação do 'sigilo por /'

equívoco da Administração.~ão essas as providênciaS' tomadas pela DIRP A:

-,

j

"

)'

"a) As:re!rÍbuições reférentesà publicação d~ ,pedido' e ,à Opinião
Preliminar'são distintas e p~ssuem códigosPAG i~dêpendentes;, ~

.. ' ~ " , \

b) ,~s' códig~s e despacho referentes ao I~er,viçoda :.Op~nião Preliminar e
aos atos de,publicação,sãoespecíficos e,não sãóinter-relacionados;.. '- ~
c) A'DRIPA designou 'ser~idores espeCíficos para gerenciar e monitorar
os pedidos'.cle patentes com solicitação de Opinião,Preliminar; ,
d) A, g~rência ,dos, pedidos' com Opiniãô Pr~iimiriar e, totalmente

, desvinculada" daSÚnidade~ administrativas que prócessàm a publi~ação )
•. I . '.• ' ••

, 90S pedidós de patente; , , " , , '
..... \ \ ..

e) A gerênCia dós p~edidos-com OpiniãQ Preliminar não p~ssui acesso no'
, SINPI para efetUar publicações de pedidos; " ' ,

,', f) Foram virad~s filas' separadas n6 SISCAP 'para gerenci;ros pedidos
\. .' ~ ....

que solicitaram Opinião' Preliminar' e ,os ,pedidos que I aguardam
f. , • ~. , .•.

publicação. Tais filas,são~ o'rganizadas 'preliminarmente. pelo, respectivo,
.-~ I • ' •. ., ••• ' " "- •

c?djgo PAG inerente a cada serviço e como abordado no it,em (a) deste,
rol, não há interseção entre tais fluxos administrativos."

• , •. 0" •

'\ ,

, 10., As· medidas adót~das,pela DIRPA en~o,ntram-se_ aptas a evit~\o equívoco de
publiéação do pedido, de·sigiló, sem'requerimeIÍió,nos primeiros dezoito 'meses do depósito, sem"

'>'~ .. :\ ." .' . ' ...•.. ' .' /

prejuízo de o\1tra~pro,yidências 'no"decorrerda implementação da Resoluçã9' -:,' .
.. . .. ~ .. '-,"', -:., .. ~.
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nR QUESTÕES FORMAIS .. , '.

~,

11~ ... A' DIRP A efetuou a ~un:fformizaçãô dq verbo que coriÜmda a açãó perante'. o .
, procedimento 'da O}?inião',Preliminar. Verifica~se,:ássill1,que o caput do art. 4° utilizà p verbo

J "solicitar" em -relação ao procedimentq da Opinião Preliminar. O mesmo v,erbo é utilizad~ no
parágrafo únic'o do art.Ll°.' .

, . Art. 46 O procedimentÓ da "Opinião Preliminar'Sobrê a Patenteabilidade"
.. poderá ser'solicit3d~"pelo titular de pedido de patente, residente ou não

no país, sendo que, ~m ambos, os" casos, 'o pedido. deverá. ter sido
depositado _?O Brasil, produzindo'. efeito de' depósito. naCional e
assegurando o direito de prioridade com origem no Brásil.

Parágrafo ÚrÚco. O . procedimento da "Opinião Preliminar sObre a
r ,-,

patenteabilidade" de que. trata O caput deste' artigo também poderá ser" ,,, ..

.solicitado para~os pedidos de patente em' sigilo~ ' .
~. ~ ••• "0 I

.
, 12.. Na redação anterior da',minuta, o verbo "submeter" encontrava-se .repetido. em

••• I" : . '"

uma única' oração; isso ocorreu /~o~ arts. r e 8°, Aind.a, os ~s. 7° e8° não \támsmitiam com
_ .' ~.", •• 1 : .. , . " .

clareza quando 'o pedido de patente estaria apto 'para ~e submeter ao procedimento de Opinião
~reliminar. Esses artigos;fÚraln reformulÇldos na versãp ora em análise' .. J •

. . ~" . \ .

13.. O pedido .de pat~nte·éncontra-se àpto,para o procedime~to d~ Opinião Preliminar
, quando reúne as c9n~içÕes.previstas ~o'~. :'6°.As imprecisões !eehtificádas nos arts. 7° e 8°

foram supridas. Estão. clar?s 'os critério.s necessários para tornar apto um pedido de patente ao
.procedimêntó da Opinião Preliminar .. "

. \

,

14.

. ,

.',

,.. _ ' ,'. ,'", I.,. _ \

C1J.mp~ereproduzira seguir os 'artigos comentados na versão atUal:
,- .

. I. Art) 6°.A solicitação da ~'Opinião Preliminar sobre a PatenteJlbiÚdadé de
que trata o ·ârtigo anterior, .dév~iá observar as ~~gu'intês condições

. prévias:
l. ser solicitada pelo titular dopedi,dode p~lterite'Qbj~tode análise;
n. nãó poderá se referir a pedido de patente que já tenhasofridôexame
técnico' regular devidámente p~blicado na ÍU>l;.. "
m.,não/poderá se. referir a .pedido dé patente cujo exame se'encohtre
'suspenso pa,ra" cu~prirpento de exigência 1 técnic,a. anteri,Oftnente' '; ,.
formulada pela DIRPA;, . ," . I .

IV. não poderá se refe;'i~ a pedido de 'patente que tenha sidO objeto de
I' anteriór pedido. de priori~ação de exame, concedido jápublicàdo na RPl;

.' .', ....
V. sÓ poderá se referir a pedido de paten_te,quando for o caso, que se
encontre _adimpliªo~om' as obrigações de pagamentó dasap.uidades de
que trata o Art. 84 ,daLPI.

\
\-
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; ,;Rubnca ,, seL,

Art. 7° O INPI nütificará; 'em publicação. específica na.RPI, quando. o.
. ". I. '

pedido. de, patente estiver apto. a s~J;",submetido. ao. procedimento. da
"Opinião. Preliminar sübre - a Patenteabilidade" pür, ter cumprido., as
cündições I?révias dispüstas no. art: 6° esta Resüluçãü.,I

"

Art. ,8° O INPI -~ütific'àrá, em publicação. específica naRPI, 'quando.' o.
_ \. l'

pedido. de pàtente-nãüestiver apto. a ser submetido. aO'prücedimentü da
"Opinião. Preliini~ar 'sobre a Patenteabilidade" pür não. t~~cu~pridüpelü

. ~, .
menüs unJa' dascündiçõesprévias dispüstas no.Art. 6° desta Resüluçãü. ". ,

, ,

}

(,

15. , Ás condições préyias para soliCitação da,Opinião'Prelimi1?ar estavam previst~s na
versão anterior da minuta. A presente ver:são-'(,ip.culaessaS ccindiçqes aos arts. 79 e,go.

. 'I' .

, ;,J . , ", "
16., Pqr óbvio, somente oéorrerá a pul?licação .estabeleci,da nos"ár!s. 7° 'e 'go quando o
pedido de paÚmtenão;estivermi-fase de sigilo" isto é; quando já ocorre~ à publicação do,pedido.

I - ' Issb não está expresso na ResoluçãoLmas {ümaconch.lsão lógica ~o procedimento ~da0pinião
PrelÜninar. ' , ' " , , '

-," '

17. ' 'Comp ocorrerá a comunicação ao depositaríte'se' o pedido de patente estiver na,
fase de sigilo e houver a solicitação de Opinião Preliminar sem o preenchimento dflScondições

•••...• ~ .••. I

. prévias "estabelecidas no' art. ,6°7 Em outros termos,' como ocorrerá a comunicação' ao
depositante Qf1e.self pédido de pate,:te, em fa;e _df3sigilo, não se encôntra. apto ao procedimento

,0 ...
de Op~nião Prelilrfinar? r' .' ',' '" ' ' •• ,',_

\,

Ig: Corrio apontado acima, 'não há de se falar de publicação,lnos<termos do art. go,. ,

conquanto o pedido encontra-se na fase de sigilo.,
I •• ' t .

,.. . '" ."

'-

,19.,~ 'E;ssa hipótese'sugere a aplicação do árt. 16. todavia, o art."16 da'Resolução trata,
o ) \ •• "< ,

da comunicação ao·solicitante do parecer preliminar, o'qual resulta da Opinião Preliminar.
\ í. '. ~ ... ~.'

.. ' í .. ~. _
20. ,Não'há óbice algum em' aplicàr o art. 16 para a pergunta fcirmuladario parágrafo.... , .
17 acima; No entánto, s~rá uma apli'caçã? analógiça, em fac~~da,ausência de prevÍsão'específica
na Resolução.

,', I

j /
. - .. ~.

\ IV. SUPRESSi\O I)E UM DISPOSITIVO'

'I

'/
~

~ ~ ' ' ' '/ ' . ' ..
21. ., A presente versão da Resolução suprimiu a redação do art~ 17 § 3°1 da versão
anterior, porquanto se identificou idêntico comando docapu~ do art. 16.2 , ""

lVersão anterior da minuta: art. i7 § 3°. OINPI notificará em public~ção específica na RPI,'a "Opinião Preliihinar
-sobre a Patenteabilidade" -np caso/dos pedIdüs de patente oe que tr~ta o caput deste~~igo ~uando estes forem.
publicados., .,.",. ' . ", : ' . '" '

, 2 Versão anteriorda minuta: art. 16.b INPI,notificará em publicação específica na RPI, a "OP!nião Preliminar,sobre "
a Patenteabilidade" no caso dos pedido~de pate~te publicados. , _

.'

\,
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r ,

'\

. , '

/

22: No texto atual da minuta, o art. 15 corre~p:ond~ ao art 16 da yer'sãoanterior. Não'
houve alteração deredação.Nomá~ento, 'nãôliáoutro dispositivo com o mesmo teof./ '

• " I" -. '_ '. I \, r'" " -"::. ,. ': " ~ '

I . ' .' ,

.~Art. 15. q INPIngtificará em publicação especifi.ca na RPI, a '.'Opinião
.Preliminarsobre"a Pate'nteabilidade" no caso dos pedidos de patentes. : ." .' ~ ~ ' .~

, . ,·publicados.' o 1," , ' • ,.' r:. ' .
. ' .

• f

-' :

,~ / .

V. AÇÕES D~CORRENTES D9 D~POSITANTE APÓS ° RE,ÇEBI~ENTO ,D.O,
RELATÓRIO'DA OPINIÃO PRELIMINAR

, ,
. L ~

23. Ao que parec~, ,o solicitante 'da' Opinião Preliminar receqerá uni relatório. "
denominado dé"relatÓrio preliminâr": , )
"'. ;-. I \ '\' --:: I". '.

'.'. '
'24~, O solici~te quando.recebe o 'relatório preliminar (ou o resultado da Opinião
Preliminar), ele pode' tecer ~lgurria:s c~nsiderações' mediante 'uinàmanifestação~ O c~nteüd6

~ ... , . '. ,:1 _ ~., f '. f ~ >'.

,dessa manifestação' foi espeéificadopela D IRPA por meio da redação, do art. J 7., '
• ;.- . ".,' '.: I' ,.,..

• _ , ••' I'
-',' . \ ..

, ,. Art. 17. A manifestação à "Opinião Prelim'inar sobre.a Pateriteabilidade':'." ... ,-' .... " .

/; , .é facultada ào 4epositante e pode ser apresentada' ao INPI por 'meio do f

, . ~or'muláriO ~~deíq 1: 14, Á~exo I desta~.~soluçã.~' ~~"OpiriiãO Preliminar'
s,obrea P:;ateIiteabilidade'\ isenta dQpaga~ento de r~tribuiçãO. / ;'

, §-1~ .; 'O' dep~sitante', pode 'apreséritar ,esclarecimentos '"e considerações
acerca do (êonteúdo técnico da "Opinião Preliniinar sobre a

, •• _ • 1.1'" ; , •• I \

Patenteapilidade::,: os quais' serão avalia~os' quando' do exame técnico
,propriamente dito do pedido de)'atente.';, , .'
§2° o depositante pode. apresentar ·na manifestação a que se refere o

'c~put 'deste Artigo' alterações no pedido' de patente, ~bservãhdo o
disposto no Art. 32' daoLPI.'

• J" -,'_,I .,
j ....-..

',25. O art. :17 estabelece a 'manife~tação à' dpiniãoPrelimin.ar~' Â ,.manife~tação
• "..--J- 1~ •. ~ I ~ .':- . '\ .... f'"': E ". '~".

constitui um" corij'u1lto'.deebnsiderações acerca, do 'relatório prelirríinar (ou do', resuitàdo da
Opinião, Pr~liminar):''por meio. ,dá manife~tação, ,o/solicitante pode: a) macifes~m 'con~ord~cia

•• ' ,," l' , ., •. r·' " '_. I' , . ' , ••',

ou discordância :em relação ao relatório preliminar; b) apontar aspectos '.não,.~observadós· na'
elaboração db relatório ,prdiminar; c) promover a ~1teração do quadro. reivr:ndicatório, nos limites '. , ' ,,,'"
d6.'art. 32 daLPI. '.~ ' I '

/
I , ,',. ,_! •. ,

, 26. ',Por ,óbvio,' a Admirustração,não fará nenhuma consideração tão'logo :receba a.' . - .' .. ' . \ ... "

manifestação' prev.ista ' ,no art. ' 17: A, rn.ani(estação· será' ins~rida nos, ~utqs do processo
administr~tivo do pectido"depatente esômente será lida 'e objeio'deanálise, no-momento do

•. ' ,I •.

exame de patente. '. ',': '
," \'

) ,

\ ,
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27 .... ,., Chama' a atenção o art. 17 no tocante à isenção de retribuição quando o
, _. - - 'o' ." . "'1' •

depositante promove ~a alteraçãodC> quàdro reivindicatÓrio~ ' •
·1

" .' ( :
?8 ... De acordo com a Tabela de 'Retribuições pelos Serviços do. INPI· (Anexo da
ResoluçãoPRlINPI Nó 280/2011)~ não: existe,retribuição específica ao pedido de alteração do, '. " .'

.quadro reivindicatório, nos terinos do art. 32.

29.' . Tálvez este seja o momento pará repensar a retribúição específica ao pedido de
.. - . - )

aiteração do, quadro:reivindicatório, nos· termos do art. 32, tendo ou não, ocorridoo ..procedimento. "" .. , ' ..... ~
de QpÚÜãoPrelhhinar .. , ' "

"

30. Ent~etanto, a"Procuradoria tnst~'-a ·DIRPA' a pr9mover' uma;efle~ão sobre a
. I .. < - .' '. I , . ,.,. -

necessid~de de ha~er uma. retribuição. dedicada à petição 'de alteração do qua4ro reivindicatório,
"f, ... r ' .' •. ,.' .•. ,1 • ~

tendo ou não' oc~rri46 o prô'cedÍlnento dá Opinião Preliminar:' .' .. \ . " .'.
--~

. ~ ," , •. :";1 ' .. ,,\.: •

.3i.· ,'Qúanto à isençâà·de·r~tri15uição p'ara a'manifestação prevista no art. 17, não se há .
dúvida que ela'é razoáv~l quando ~~o'se'pr~J~l1de' a alteração do quadro r~~vindicatório, m~ tão'

.,somente apresentar determinadas considerações .
f'

, ,

VI. INTRODUÇÃO DA RESOLUÇÃO '"i', .

. '~"

\'

I,
/

..~ ' ,,;' , \: ' .

32. Aparte introdutória daRe~oluçãofoialterada;'Inseriu-se um~menção ao Decreto
. -.' ,,' -","' , . ,

'no 7.356/2010, os; quais. estabe}ecem as atri~uições 'do Diretor d~ ~atentes .. Desse podo, o
, pdnieiro p'àr~grafo da introdução pas~a,ater'a seguinte redação: "

. : .

o PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
" ,~'''''' ,,".' .: 'W..- . , -,-" , •.....•

INDUSTRIAL. -:-INPI e ci DIRETOR DE PATEijTES,'.no úso de suas
atriBuiçõ~s,\~e,t~ódo'em vista' o disposto' na ~éi ~o9.?7?;' de 14'de maio

,de 1996, Lef~aPropriedãde Industrial,dor~vánteLPI e nos;Artigos17 a
, 24 do Decr~to nO 7)56; de 12 de Novembró de 201O,e '

" \ .' ...
"._1 •.

. ' ' " .' ". ,..
~ ait 17 do Decreto n° 7.356/2010 corresponde às ~ribuiçõ~s da Diretori~ de . '

• • \ '.. ," J ~ ",".

,Decreto nO7.3.56/2010,Art. 17. A Diretoria de Pat~ntescompete:
.I ~analisar e decidir acerca de privilégios patentários, na'[orma da Lei nO

" 9.279, de 1996, modificadá pela Leino 1O.196,'de 14 de feve'reiro de,
, 2,00I, d~ m6áo .'alinhadoàs di!etriz~s de poÜticá industrial e tecrio1ógica
. aprovadas pelo Govei:no;Federal; '-.' ... 0' '- '. , " '. " .'

'lI), participar' das ati~idades',articuiadas entre o iNPI e outros"órgãos,
'empresas e entidades com vistasa'maior participação' d,ebrasileiros nos
sistein'asde proteção'da propriedaôe iQtelectual;, '. " ; ,
III. ~ avaliar tecnicamente as .propostas de,.'novas açõescoopenitivaS,
aC6rdosti trátàdos referentes a patentes; , .' '

, .
33.
Patentes.

"

) .
\

J "

i'
/,

, "

. I

\ ,~

. "
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.1

.' /,

- ..
'. IV .- coordeÍ1~r, supervisión~r, -.ac~mpanhar e :pr~inover a·aplicação de·

ações cooperativas, acordos e tratados internacionais que digam respeito
a patentes; ;
.y_ pro·por. o _aperfeiçoam~nto das práticas 'e desenvolver padrões

_ .. -I. _ '

operacionais pÍlraanálise e conc,essão de patentes;\e ... ,.
YI- poordenar, supervisionar, acompanhar e promover a' apliéação das
nOrnlas 'referentes à Autor-idade Internacional de' .Busca e Exame

. Preliminar no âmbito 4.0 Tratado de Cooperaç~o em mat~ria de Patentes - ~
PCT. '\ ',', ... ' I ...

. I

34.

'.
, )'

.'

..

O art. 24 da estrutura reginiental do.INPIencüntra..;se assim\ redigida:. '" . '.. -

DeÚeto no'735p/2010~ Art. 24. Aos. Diretorê~, aos Chefes de Gabinete,
da Assessóri~ 'de. Assuntos Econômicos e' ,do Centro de Defesa da
propriedade·futelectual,· ao, Procurador-Chefe" ao·.Ouvidor, aô Auditpr-'
Chéfe, aqCorregedor: aos .Coordena~ores:-Gerais e'aos demais dirigentes
.'do. INPJ incumbé planejar, dirigir, ~oordenar, ~uperVis}.o!lareorient~r,
"inClusive~; em.":>catáternormativo;,a 'execução . ~as ãtividades dàs'

_;.." .,1 '''' __~' o" , ••••• i :t<

respeCiivas',uniçlades. e.,exercer outras atribuições que' lhes forem
, .c<ometidas.peip P~e~idente?o INPI.'· ,- ,..

I

r .

. ~ .. '\ . '. ;.' J , .• , '•..

. 35. ' Sugere.que,üs 'terniüs'''Artigüs'' e "Nüvembrü", constantes do. texto. introdutório.
• 'I' " .',

inserido. na atual versão., sejàm l.l:sadüs(;ürp'l~tiâ mipúscula .. , ' ..
C"._" . .. '

\ ..
'Y,I1.PUBLICAÇÕES DECORRENTES DA OPINIÃO PRELIMINAR'
/ .. '.(

.' .

3(;>. :.Füi,superadaa dlí~id<i,quanto. à-legalid'ade da üpinillü pr~li~inar"na fasê de sigilo., .
) l - - -'. ,,' .' .. ~ .

~cüniü demünstra as cünsideraçÕes do. Parecer n° 0914-20B-AGUIPG!'IPFE/INPIICOOPI.::LBC-
. I .' .. ,.

1:0 e üs.esclare ....cimentüspre·stadüs ~.elapI~~,pür ~eio.dü MEMO/INPI!DI~A N° 1,47/13.,' .. ,
.... ' ., ,

3-7. I P ~igilü do.art' 30 da.LPr~ão impede que a Administração. manuseie üS autüs do.'
processo. administrativo.. de \pedid~ "de pat~nte, q~andü··a: parte assi~ o. reque~·. .o sigilo. legal

.refere~se .à ptüi~içãQ-da Administração. de"divUlgar o. teür do.,pedido. de patente. para usuáriüs
. externüs distinfüsl4üdepüsitante. ,. '\ . ' 1 'O'"

3.8.., '. Pürtantü, ütratàmentoc6nferidü 'pela 'DIRPA à Opip.iãbPrelh~inar, 'n~ .fase de
sigÜ~,}nüstra,.,s~ em cünfürmid*d~'éó~àisist~~áti~a impü.sta pela Lei 9.279/96: ,'~ .. '

. 'I, ... " ' ! (. '. I. \,

39. \ , Isto.' é, não.'.~e·publica\~: relatÓrio' Rreliminar resultante dã"Opiniãü"PrelinÜnar,
quando. o'p<xÍidüde p~tente estiv6r.riafâS~.desigilo: Tampüucü se p~bllcará a,admissibilidadeou.
inadmissibÚiôad~ da Opinião. PreÜinimrr, iquandü:o prücesso permanece na fase de sigilü·.. i ';;. '" . - "... r ',., .

v~ ;

'40 .. E;m"cün~rapüsiçãü,publicai~se"á~ ..~esultadü da qpiriiãü Preliminar e questões
. I. referentes à ad~issibilidad~ 'do.pedido.· de,paterite~.quandü este não. estiver em si~ilü. A seguir; a

"'prücuradüria reflete.se'essa publicação. é de fato. necessária.-
/ " {

, .

'1

'7



\.

./

\ /

,~,

" " (, '.,

42. , TamPOUCO,as p}lblicàçõ~s pre~istas nos. arts. 7° e 8~ são d~cis~esadmin!strati:vas,
mas meras comup.icáções dirigidfls ao solicitante da' Opinião pteliminar. Essas comunicações,

. ',,' '. :1 .. ' .1 .• ' ' ~, •

pertinentes'àadmissibilidade OUnão, da-Opinião Preliminar, não transmitem umjuízode yalor do
. pedido de patente, iPàs constitui um~.mera verificação de 'preen~himénto' de requisitos' foqn~is
previstos no ~. 6°.' '~. '/ ",', \ '

\'
, - ( , - '.

43. CoriClui-se qlle "a$'boniunicações"decblTentes' da Opimão' Preliminar' .nãO
.' • ' .~' " '. 1 . './ - ' .. v t .

constitúemdecisõesadministrativ~. ~ssás'comunicações constituem ,atos adplÍnis.trai~:vo~,m~s' ,
que não·surte~efeitos n?pro~esso'd.e,'pedido depaten~é~ Tantq,'éassim'q':1e Um pedido, de
patente n~o depende do.~r~cedimeht~ da O~i~i:ó Preliminar. \, - 't" "

( ',', _~ _.• '. ,t ,\. -

44 .. ,A,Opiniãb Pr~lim.inat,~ UlIlpip9ydirilenfo facultativo.Procedimepto'este que podé
vir a blmeficiar .micro.,emprdas e {núcle9s' deinovaçãQ' tecnológica. (NITs) l dás universidades

,pl.íbÚ~as bnlsileiras,;po~' ~xe~plo ..É.raloável· que~ic;d':~mpresaS.e 'NITs,:pos'suam. difi~uldades'
, " ,. ~.-, '. -I ",' "-, > • ". J \' __ ~ - o,"."."', ,

, para redigir pedidos de 'patente, não obstante~9s-programas de dissseminação do ~PI. )
•• ' " ". '7 ••• ', I . -". ~ .••. '. \ '"

45. A Opini~o' Preliminar podé'cpntribuir no' aperfeiçoarrient6,dos pedidos fopnuladps
. pelas micro-empresas e NITs, quenão.di'spõem·d~ as'sessoria especializadâ do/nível das grandes'

'. ,:
empresas.

""'-" -' ,- .",' " ~ : ~ .. ,'," .' - ~
46. " .' Ess~ .Biocedimentopàderá01i~ãa:s<?r~Í'equeri~6p~losdepositante~ 4e pedidos d~
patente, mas não constitui· uma etapa· necessá~ia Cloprocesso adrninistratixo: ;Repe,te-sé quantas
vezes for necessário, o resultado da Opiniãb' Preliminar não vi~cula o ,exafuinador de patentes, ,
q~~do inici~:a fase,dy ex~e, nos termos dós art. '33 e s;,dâ bPI., ' ... ~,; ',) 1 '<, " '1" I

t •..

47. Essa 'compieensãQ .da matéria ,conduz a uma' àssertiva: não. ,há necessicÍ~de da '
•. c' " .. "" .• " '"

\ Administração depublicar na'~I'as comunicações decorrel1tes daOpiniãó Preliminar. ,Essas , I

cOl)lunicaçÕes '/podem ser' feitas' diretamente ao.' s9licitantedo pedidq depateÍlte. ,Esse.. " '1'" . , ....•....••
entendimento decorre da leitura. do art. 226 da LPI,' in verbis: .,' -\ 0, c

" '", \. .'-' \ "._ O'r ':-;,/

. ,.'. \ ' / ...•

j LPI,'Árt: 226. Os atos do INPI ~~s processos adn'1inisn-aÚvosreferentesâ
' ..propriêdadeindustrial só produzem efyitos_a.,pâriirda sua publicação no"
, respectivo órgão ofiCial,res~a~vados:' \ I, " •.

,,/" .. ' "

. I - os queexpressam,ente independerem de notificaç,ão'oup.ub1iCaçãopor
i força do disposto'nesta Lei; ."

.. " ' " . /

:II - as decisões administrativas, quando feita notificação.por via' postal
'ou por ciênCiadadaaoJnteressado nciprqcesso; e' .. ' , '.\ ' .

.. ," '.;, .,.. i·

\
é...'

8



III - os pareceres e 'despachos internos que não
'conhecimentó dás part~s.

52. Nesse diapasão, a ,publicação do pedido de patente, é importante não apenàspor
.. I' -

decorrer do art. 30 da LPI, masporque,isso pode afetar. a esfér~jurídica dos tÍtul<iresde patentés .
. - -

\' -

. ,

48. ,~O ~aputdq ;'rt ?26/da LPI 'pr~vê a' regra gera~ d~ p~b~icação dos atos do INPI. .
. Essa pub!icaçãq faZ-se necessário para que os ato's,surtam efeitos nos 'processosadminÍstrativos .

. .. . '. '. ,- .
A contrario sensu, os' atos ,?S quais não surtem efeitos nos processos administrativos não
precisam de publicação. "

'"
49. Essa. conCiusão' tálvez seja mal entendida ,P?r::.parte daqueies que: prete·iÍ.de~ a
divulgação de todo e qualquer dado privado que' passe' pelos corredores' dá :Administração.. \. .. '" .
Pública. Não há n~nhuma intenção em tomar o processo menos tiánsparente. Ocorre apenas que
não existe benefi~io social. algum ná"puplicaçãodas com~cações dec~irentesda Opinião

~. I • I· "

Preliminar ..
'.

\
50. A transparênCia da Administração .tem sentido para. fins .de cont~ole externo e

.•••• 1

interno. ' 1'{e'sse ,contexto, impera o princípio da ·publicidade. Por outro -lado,· quando o ato •
,,' .', . ,

. administrativo não. inthfere na esferajurídicada sociedade ou <los particÚlares, não há que se
falar de publiêidade: ' ,." ' " . \ , .

• . I

-- \ . ~.

51.' ' .. Por exemplo, não se há duvida que os processos licitatóriós e outros que' envolve'
• r- {' .' . " '. \

recursos·públicos demandam uma ampla'publi~idade. AsSim tem que ser'para que haja o controle
externo'e interno.

"

"\ l' • r (
..... ". '.

, 53.. Por meio ~.da:publicação éxigida péloart. 30 da LPI,' os titUlares, de patentés
. ,I •. ' ,

tomam conhecimento do,aepóstto de um~déterri1inado pedido de patente. Isso' permite que os
titulares de'patentes exe~çam,um controle do exámé de patente, cujo início pode o.correr,após 60
dias çlapublicação. dt?:pedido, conforme, o árt;' 31, parágrafo úni~o da LPL 3:- _, . " I ..

;. I

54. São diyersas as finalidades da publicação do pedido de patente. Acima. f~i
mencionada apenas umél finalidade,~sto é, a de controJe'do exame de patente exercido por. quem
'não é.odepositante. Tantoisso'évé~dade queo·caput do art. 31'da LPI4 pérmite,que interessados

. I ~ .-'

apresentem docUmentos e inforD;1açõespara subsidiar o exame ... ," ,
.' I ',.. _

. ,~
r'

.I
(

- • ~ - .•• ' I ••.• ' •

. 3 LPI,·ait. 31 [.:.] Parágrafo úilico. O 'exame'não será iniciado. antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação
do pedido: .. " " , .' . \ , .
4 LPI, art .. 31. Publicado o pe,dido de patente e 'até o '-final do exame, será facultada a ,àpr~serltação, p~lósl .'
interessados, de documentos e informãções para.subsidiarem o exame. ,.. '. ~ -,"

•• ir.

. '.
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55. , ALei-permite que otitulardeyma pllténte ao'tom~conhecimento 'do depósito de~'
um pedido, o qual ..constitua. cópia I_da sua invenção,· possa manifestar-se, no proce'sso '

• I"~' _ ,f \

administrativo demonstrand9 o,não-preenchimento do requisito de novidade, ,previsto nó art. 8°." -
. -.-:' i .. ~

. 'i' .

,I .'
)

, ,
, \,

I \

/

, '-
, 56. Quando isso ocorre,ajinalidade-de controle' da Administração é preenchida~

, . , ' ' , ~ .... ,

, Trata~se de um controle preventivo, cOllquanto 'a Administração ainda não concluiu o 'exame da -
.' . ~. ~~ . - . : '

· patente. Aliás, as mahifestaçõe.s dO'interessado poâ~m sei feitas antes mesmo de iniciar o exame
de pateI?-te. ' ' " ..

..
. "/

57.' " 'Essa arguinentaçã.oestá;sendo de~envolvi~a somente para escla~ecer que não é
todo ato da Administração que precisa s,erpublicado. É,preciso' que se identifique uma finalidade

"para que ess~ publicação'seja n.e~,essári~. " \ '

,58. Qual,' a finalid~de :de "publicar- o :resuliado, ,da Opinião :,Prelhntnar 'ou a
adnÍissibilidade doproceCliniento?: Ú~a<pubÍicação nesse sentido i1ã~ aiingenellhu~ interesse

, público. Trata-se de uma publicidade- i~<?cúa,isto é, q~e'não resulta em nad~.·....
. i

, -

· 59. ' ',Cumpre v,o,ltar'l;lp:ex~mplo d'o parágrafo 47 aCima: o titulrn: de um~p~tente possui
interesse no indeferilllerito do pedido 'depositado por o~treIJ1, com fundaniento naaus'ência do
req'uisito de n0'Vidade. O tiriIlâr da patente temI interesse na' publicação do pedido ,deposita:âo por

.' • , ", .. ~ -. J •..• '

outrem, pois ela o alertará da existênCia de um processo administrativo que' afet~áa sua
propriedade. ' ' . ,', " '

\ '

60. " O 'que pod~'faZer o' titular da 'patente ao tomar'f conh~cimehto, via RPI, do
, ' , ,,'''),' " ' "" '

, resultado da Opinião Prelimipar referente ao pedido, deUIl1a patente, depósitãdoP9r outrem?
·Absolutamente nada: Logo, ascómun,icaç5es ~ecorrentes da ópiniã9 Prelimin~interessàm tão-
somente ao soVcita,iitecfopro~edim~hto, ~ão a terc~iros.

I ..

61. Se,essàs comunicações ..interessam' 'tão-somente ao s?li~i~ante, 'e1lli?'podem ser
feitas' diret~ente' a', ~ste. A co~unicaçao direta dos _atos pertinentes, à OpirpãoRreliminar
dispensa a publicação dos ~esmós',i1a RPI.'

\. '-1-
" ' .... ""

' .. ,.", " , .. - .'
62. f:>. ausência de publicação dos atos decorrentes,da, Opinião Preliminar '~'-.possjvel;
porquanto o proced,imento ~m 'aoális~ não se confunde com o exàme de patente .. '

I

63. 'o parágrafo -37 ,do'Parecern° 0014-2013-AGU/PGFIPFE/INPI/COOPI-LBC-1.0~
observou que~a OpiniãoPrel!rhinar tem éo1no fonte de inspiração a opiniãoescíi.ta,estabele~ida

. no Reg\llamentofo Tratado'de'Cooper<l;ção em M~téria ~e Patentes (PCT):
• '. _. / 'I' I •.•••.••••

. "J ,,' '"
·64. " . ' A regra'. 44ter dÓ :Regul~mento dopeI nãopreyê a ,publicação nos, boletins
oficiaIS de propriedade indus~rial dos resultados da,opinião'escr.ita~ Inclusive, o dispositivo ·em. '(' \ ,-' . -, ""

'comento prevê o caráter confidencial'do procedimento, ipsislittéris:

'/

I, "



"

Regra 44ter \ -, .. I ,./
o • I. ;( •• " ' '~.

, Carácte~ ~ónfidenci,alda opinião esc~ita, do relátório;' da tradução e
. ,dos c6mentários . \n" ,

, \ " .
44ter.1 Carácter confidencial I ' •

a)"Excepto a-pedido"do requerente ou com a sua autorizaçãó, a
.Secretaria internacional' ea Autoridade, responsável, pela"pesquisa

"internacional não deverão autorizar,', antes da e~piração, de. um
;,.prazo de' 30 meses a contar da' data de prioridade, o acesso de

)' . ", " ' '. nenhuma peSsoa ou Autoridade:",' , ' ...
, ',: i) à opinião escrita ·formulada de acordo- com aRegra- 43bls.l; a

\ qualquer', tradução, dessa opinião feita de' acôrd6 cOm a, 'Regra
\ 44bis~3.d)"ouâqua.isquer colllentários ,escritóssobreessa tr~dução
enviados pelo requerente de acordo com a Regra 44bis.4;
ii), se, um relatório for ~mitido de 'acordo éOlll a Regra 44bts. i, a

' .. esse relatório;~ a, qu~lquer tradução desse' rehitório feita de acordo
coma Regra 44bis.3.b), ou a quàisquer comentáriosescl1tos sobre

." •. " .J' " •.• ".v

, essa 'tradução enviados pelo requerente de acordocom.a Regra
,'I '. ,,"'

,,' '44bls.4 .. '." ' " \.' , ~, "
'b)' Para os . fins da alínea a), a expressão "acesso" ',abrange
quaisquer m.eiqsy pelos 'quais I tercêiraspessoas' possam, ter'

•cóllheçime~to ,dos' documento~ em, quest~o e. coÍnp~e~ndê-los, '"
incluindo 'a comunicação individual·e apubJicação gerar "'

:- '-. i .... '; _ "--... ~' .. '.

'65. "A Opinião Escrit~ ~ão'precisa ~er"um.instrumo/ito idêritic~ 'ao da ~piriião escrita'
, prevista no Regulàm~nto d~ PCT, ~endo possível adáptar' o procedimentoàs'pmticuÚiri~_ades da
legislação brasileira. -<:' " " I' "

I,"

."

\

I ,

. J', •

oi '

\ ,

\

\

\
\

'/ .'

66. ' No entanto, a Procuradoria' não identifica fundamento legai' para, public,ar ,o
" " . ':. ,. '\ - ' '~

resultado da: Opinião Preliminar na,RPI; ~inda"quandojá houveo tran:scurso 4e 18'meses do
depósito ~o pedido de p,atent~. I ":'"

I '

67.
--. . ,'/

, 'Em síntese, a Procuràd01}a eriÚmde que: _ .
L, fi.. 'publiéàç~o', 'na RPI dos atqs decorrentes' da Opinião preÚminat .é

di;pensáveÍ;' , ' ..
;ll: A ,alis.ência, ,de.ssa 'publicação 'aproximará' a Opinião Pr~liminar. do

.', pwceclimento da 'opinião escrita estabelecido rio Regulamento d~ PCT;, ,
- IH. 'A ausê~çia de' publicação' dos atos decorientdda Opinião, Pr~l~minar

~onferi~á ~ratainei1tõ idêntico' aos pedidos' de patente~, i~seridos na fase de
, sigilo. e ~s que já ultral?assaram os dezoito mêseS da datà dodep~.sit~.

VIII. RELÃ TÓRlO,PRELIMtNAR
<,. "

68: 'Não éstáclaro' como 'se' denomina' o resultado da OpiniãoPréÜminar. Como se
••• , ' • .') <,. ' •• ' ,: ••••. , •••• \.

I denomina o doéumento o qual resulta dà Opinião Preliminar? Esse documento, é denominado ~
", • '\ 1..'" • \. •

-relatório p~éliminar ou de Opinião Prelinjinar? ' ,

I~

\.
,I
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, \

./

, '

69. A leitura do 'art. 11, §1° da mi:q.utasugere que o relatório 'preliminar é o resultádo
. ~ .' . ,\ .. '.'

da,Opiniãd Prelimmar. O dispositivo 'dIz que o relatório preliminàr possui caráter informativo e ,
/.: " ' '. '. \ '

não vincula o resultado o exame de p,atenté, }>or~certo; o que não vincula 9 exame depate1nte é o
resultado da /opiriiã? .PreJimin~~ o dp,cllinenio final~ais. "abiangente.A Nenhnm~ conclu$'ão
resultante'd~ Opinião Preliminar' \;i~êulà o exáme de patente.' Com'essa 'interpretaçãõ, seda~ '.' ./_ - . (' , .' .. v .
possível'enterider a Opjnião Pr~liminar' como o prOcedimento. ,- ' ' . '

, •. ", "i>'. '

(

70. PO!",outro "la'do,S ca'put do art.' 11 indica' a' "'opinião P;el~m~nar sobre a
Patenteabilidade" como o resultaéÍo do procedimento, isto é, 'ü conjUnto de dos dados levantados
·e consid~rações elaboàHi~s p'ela DIRPA acerça do pedido de patente. '. '

" l .

, ., '\

'.71. . ,O§2° do art .. ,lI ,utiliza a expressão "relatório preliminar. de busca do e'stado a
•• ' L , • ' •• ", "-

técnica". Essa expressão distingue':se da:~xpressã9 "relatório prelim~ar" do art; 11;§ 10. " .
. J'.., 'L' "'. ," ) ,"- • -,," "

,; • , • \ ' _ '.1 ' ." ~ ~ .• ' ,', • I, ',.". '.\', ' . ,

\ i 72. , ',O art. '11, §l°,r~fere-s~ ao'resultildó do proced1.mento, enquanto' que o art. l1,·'.§2°
remete às, buscas no;banco~de dados para firis 'de av~liaçã~do estad~ da .técnica. são relatórios,
I ..••..• ,. 'I',' .. ~ ',' . .'.••. I ,.

diferentes, ao que parece. Sehouvesse intenção da_DIRPAque o relatório,previsto no art. 11, §1° '
fossei~êntico '<lo"~elatório p~evisio 'no §2°,as' '~xpressões seriam idênti~as. As express6e.s sã~
distintas. - , ' ' '~ \ ' , "

, , .13. :Essescoriceitos p,ão ~stão su.fici~nt~ipente claró~ na minuta, o que .'acarretauma I ~ • '

confusão: 'no' texto. Por certo,', aqlleles,-que trabalh~ diutumamente: com, a' matériá não f
) .•...... I', -'o ',' •• " " .-.

confundem resu.ltado e px.:ocediméntodá,Opinião Preliminar)' e tem, clareza desses coficeitos.
/ : •• " .' j •.1' \ • ',.' I" ' '. \ , ".' • ',r'

~ f • o •• o

74. ' No,' entanto, é' reêomendá'vet' que- os 'conceitos' usados na Resolução' sej~claros
o • ,,-' ••• ' - , •• ' < ~o

.para todos oS'quéprecisam manuseá-la; independentemente de conheciinento pré~ib ,da matéria. "
• ) 0'0 , r '.' . " \I. .'! •. , ' i ~o o • ' -,

, .. \' '
\ - , .

75. Ciente ~a urgência da publicação' da presente ,minuta, e do tempo. nec~~sário para"
,uma nova redação dos ,dispositivos, aProcuradoriatsugereà DIRPA distinguir éonceitlÍalrpente o

•• ' o j o' • o' • 1

'resultado 'e o procedimento; na prinieira oportUnidade, nalÍipótese de não ser possível fazê-lo, no
o. I' ' ~ - , •

, . Ipresente inomento~ Vale lembrarque.essa distinção demanda uma nova redação não apenas do '
"t l ~ •. -' .' .••.. '.

art. lI" mas de toda a ResQluçãÓ..
"-.' ..... .'

> '

'ix. CONSIDERAÇÕESFIN.AÍS
(

J

7, '

:~.

76.
. '

Diânte do exposto, a Procuradoria sugere a nIRP A:,
• - ,o~o \""'-' ' ••• o o 'o? I ••

,L Uma r~formul~ç~o sobre Q'Stópico Vn desta, n<:>ta,técnica,'particularmente, da '
. alteração de,alguns dispositivos;' "". J , '. '. I

'n. Reformulação de alguns conceitos, se possí~el" em confonp~dàde com as
( " , . '

observações dá tópico VIn; ~,'-
J,

, '.
,.,

, ' 12



\' .
. I

III. o USOc dos vocábulos f\rtigo e Novembro com· letra' minúscula na parte'
introdutória da minuta.

\ ,.

,À consideração superior:
!

\

) .
lRio de 'Janeiro, lSde agosto qe 2013.'

-.

~
;3~,

/./ p:' ~V~
'\ \-

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal

i'l ' .) .

<Soorden~dor .
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•ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

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

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

Despacho N° 093212013-AGUIPGFIPFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

.REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.039621/2013-05

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0359/2QI3-AGU/PGF/PFE/,INPI/COOPI-LBC-
2.2., elabo~ada p~lo"Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.

/

2. À DIRPA.

4 /-

I(
. i

Mauro So'd'réMaia
Procurador-Chefe

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2013.
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