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ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO,
,PROC{JRADORIA GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL'ESPECIAL1ZADA JUNTO AOINPI
, Rua Mayrink Veiga, 09, 22° andar - Centro -ltio de Jll!1eiro- Cep 20,090-050 ,

, " Te!.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax,: (2~) 3037-3206
','

Nota N° 0'575;'2013-AGU/PGF/PFEIINPI/COOPI-LBC-2.2
PROCESSO N° 52400.0385:04:2Ói~-16 ,:' '..

'(INTERESSADO: Diretoria de Patentes ",
, , ,ASSUNTO: Aç~o civil ,pública: Repartição de' beneficios:' Avaliação para 'não-recorrer ,da

• "'( I

sent~nça. '

• ~/ "

Senhor Procura4or-Chefe daPFE-INPI,'

..... ' .~

I. DECISÃO 'PROFERIDA EM SE:DE DÊ EMBARGOS DE DECLARAÇÃOr . "'= -,

1: ' " ' ,Em 29 de julho \de 2013, a' Presidência manifestou-se favorável à elaõoraçã6 de. -
embargos 'de declaração para ~sClarecer,'obscurid~de const~te' rià' sentença, 'em relação aos
pedidos de patente depositados antes da ediçãü)daMP 2.186- i6/200 1 (fls ..i83)." ' '

, " ... -. ~.
, I .

2. ' ' Erri10de outubro.de 2013,Q Juiz-federal'da 33 Vara Federal dã Seção Judiciária. '- -.
dq Estado do Acre proferiu decisão em sede, de . embargos de'declaraçãb,' opostos pela
Pro~uradoriaFederai. A decisão:collhéceu' 'os embargos, mas negou provimento, por entender

, ' .. ' - I

, , que a matéria alegada constitui um erro de julgamento, ,e não uma mera obscuridade; ih verbis: '
' " ':', .

, .
"7. Talvez \~ sen~enç~, ne,ssepart!qular, tenha, incorrid~' em erro, ao,
estipúlar.um marco.equivocado. Mas se estamos tratandode suposto erro
:?~julg~~ento (~rro!: in judicando), .?ão s~o os. etrtbargos o meio,
adequado'para corrigi-Ia, porque não é obscuro saber à qual a data iniCiai
da 'determinação judicial. O INPI parece não concordar com o'marco

•. I.· .,

fixadó:É um direito séu. Mas não se pode dizer~quehá obscuridade." ,
.' .' . < . -,' .•. , '. - r..' .... :" .

, '

.... , .
••• • 1 .J .• , . t ~ .'

3. 'A decisão em cóinento reconhece que os atos normativos' do' INPI e do CGEN, QS
'v. # ,., •••••••••••• : _ ~.'.'

quais prevêem à aplicação do ,art. 31 da MP 2.186-16/01 somente aos.pedidos· depositados após
'30.06.2000; não' f~r~' afingid~s pela sentença. , ' -.' ' , , . , .

. . ' \. .. ~ -' .

"8:, A senteqça também nada diZ se é c'erto,ou erra~o o INPI e.à CGEN,
,através de normativo' fntemo, exigir a aplicação da'MP somente para,os
pedidos' depositados a p~~r de 30.6.2000: E a, sentença nada disse
porque não h.ouvepedid6'nessesentido; de modo quç os âtos'normativos ., .",,'" " .. i, .',

, "\
,(

..•.
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I' ,

não, afetados pel~ sentença permanecem, incólumes, até
..modificação àdmi~is~ativa ou judici~L" '

~.• \ .' ,,~I ••

, 4. AProctiradoria 'Federardo Acre, à ,qualRossui a representaçãojudicial do INPI, ~
não recebeu a ,intimação pessoal da qedsão 'proferida em erribargbs. Isso significa que' o INPI

~- • \ r _.

'ainda dispõe dó prazo para apresen~~çãó.de apelaçãô. '

\

. ~ . I ~ .•

11.AVALIAÇÃO QUANTO ~INTÉRPOSIÇÃO DE RECURSO,DE APELAÇÃO

, 5. , ' Cogitou-se orecursó de apelação com' a' 'finalidade de alt~rardois ;aspectos da
condenação judicial:, " ,

, ,L "Concessão ,de'Aireitos de patente somente depo~sdo depositante demonstrar a,
,repartição de beneficio.s; , '

ín.' A 'conden(!ção não ress~lvou os~edidos d,epositados antes da entrada em vigor
, da MP 2.186-16/2001. -:-'-- ' l

6. , '~,Em ,1'1,de, nôve~piode 1013:- réalizou-s~ uma ,reuruao 90m a presença do
"Pre~idente, do Pro~urad6r-Cl.1ef~ da PFE~INPI, do. Diretor de ~.patentes;,daCõórdenado.ra-Geral

, ' de Patentes I e doProcuradodnfra-ássinado.Acordo,n-se 'o seguinte prôcedim~nto:
• - I' . t" , •.. ' F: . , ••..•

I' I, L. ,Não':'interposição d~recursoporparte do INPI,"e sill).u~~ mahifestação de
'cumprimento integral da,se'ntença. Màhifestação esta acompanhada das razões

. { ~ . .;. , .. - - - , .. '-, .

" '~pelasexpõe a nece~sidade de uma revisão 'da legislação.amal sobre a matéria,
. '." particularmente da MP 2.186·J 6/200 1; . " ,

I' •... '

lI.' Divulgáção ao parecer d~i Pró curadoria; 'o qual demonst~a a compreensão
.' \. ' .. ~ ..

, dáProcurádoria favorá.vel à 'repartição de, bepeficios, inclusive para' a,
,concessão' de patente decorrente' de. ~utorização de ~cesso' para fins d~,
pesquisa científica;~ ( "

, -,
IH. O INPI formulará eXlgenciá nos proces~os de patentes cujos depósitos'

... ' "\ '

ocorreram' aJIteriormen!e' à intrada -em 'vigência'da:,l\1~, 2.186-16/2001, , '
'sen,do, admissível a juntàd~ da, sentença ,ou da 'decisão de embargos, como

, justi;ficativapara á exigênda;' ,
IV.'O\ INP,I' cumpri~~ ~ alt,eração 'de titularidade da. patente,'conforme

determinação judicial. ' .
~

, - , -.
111.CONCLUSAO -r '

, ..
"'. 'i " . '. ;

7.. Em _atéh~imento .às .p~ovidênda's àêordacias na, reunião do di~' 11 de /novembr~,
, .' k I .•

submete-se à apreciaçã,o d6Procuradór~Chefe a;minutà anexa. ',Trata-se 'de 'lllnà manifest~ção
dirigia~:ao Juízo da açã~ ci~il públicân~ 1007.30.00;002117.;-3., ". ~.", \, "

.. ":"'" .. '. I

I •
"

"
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.,
8: . ~ugere-se a inclusão do Parecer nO 00()6-2012-AGU/PGFIPFE/INPI/COOPI: ..
LBC-l.O'e o respectivo despachado Procurador-Chefe no sítio eletrônico desta Procuradoria. -:.

l'

9. Após os', trâmites administrativos seguintes à apreciação da nota t~cni~a 'pelo
Procurador-Chefe, pede-se, o retomo dos autos' ao Procurador Federal infra-assinad<;> que

1'<; "- ';:;' " .

. "providehciará a remessa da minuta anexa à Procuradoria Federal do Acre.
~ o':-' • j I , ~, - •• '

. J . I. ,

\ 10... A '.pro~uradoria· plr~tende encaininharao Juízo, para fins' de demonstração de
, cU,mprimento çle sentença, ,as publicaçõ'es referentes ~s exigênci~s ,nos' processos de patentes' .

cujos ,depó'sitc::>s.~correram-aÍ1t~riormenteA'à entrada ~in vigência ,da MP- 2) 86-,lf!2001. Nesse'
.sentido, a Procuradoria pede à nIRP A o ep.caminhamento, da comprovação dessas exigências
, tão logo. elas sejam:publicad~s .. ' , .

-. 11. '- -Em relação à, mudança de titularidade da patente, consoante sentença judicial, a
manifestação anexa 'pede ao Juízo que iritime.à 'Associrlção'Ashaninka do Rio Amônia para que

,: .' . ' ,,'- ....
., forneça'o' nome de,se~ represeIltante legal parà ;fins de acompanhamento do-pedido. depátente.

<' •• , r . ' .

. ~.

, I À consi~eração superior.

Rio deJaneiro, 10 de d~zembio de20l3.

",

, r

\
;

·Â~-
, Loris Baena Cullha Neto

Procurador 'Federal
.1 'Coordenador, .
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Anexo .da Nota N° 0575-2013-AGUIPGJ:IPFE/INPI/COOPI-LBC-2.2 ,

J.

'/

f· :/

I '

',If' •

/

EXCELENTÍSSIMO'SENHOR DOUTOR JUIZ ,FEDERAL DA 3a VARA FEDERAL DA
, . '

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADq DO ACRE

., I

;1

)

I

Processo nO2007.30.00.002117~3, ' ',',' ) ,

Classe 7190 ...:.Ação civil 'pública .
Autor: Ministério Público Federal'- ,

Réu: IN'STITUTO NACIONAL~DA PR.-0PRIEDA:DE INDUSTRIAL - INPI~EOUTROS

"

"
/. , \.

,. '

,', .
;

, .

/

• -',

o INSTITUTO ,NACIONAL DA' PROPRIEDADE INDUSTRIAL.:.... -INPI,
autarquia federal, representado pela Procu~adoria-Geral Federal, nos: autos em.epígr.afe, verri~em
-ate~ção à sentença de fls e' à decisão' p~ofe~ida em sede de embargos, de decl~ação d~ fls ..

j. _. ,-' I .....

_, m~ifestar a ausência de' illteressepa apresentação de récurso de apelação e requerer a
intimação d.a Associ~çã~ l\s~ani~ka' do Rio ÁmÔíJJa para fornecer' o nome de seu'
representante legal"para fins de' acompanhamento dOp'e'dido .de patent,e, demonstrando.. - .... :::.. )

assim o comprometimento n~ cumprimento imedia!o da condenação ..

I. REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

{ ,

" '

4



1... I)e acordo .com a sentença, o, INPI .somente concederá' patente q~ando
\ demonstrad~ algüm'a forma de r~parÚção de b~nefícios, aindá quando se trate de autorização, de

acesso para fins de pesquisa científica.
,I '

2. Á-obrigação. de conceder patentes, mediante dêmonstraçãÓ da auto'rização ~e
..• ! \ .•

,acesso concedida pelo CGEN, já ex.istia'ànteriormente à sentença e tem sido cumprida pelo INPI,
I •. '

há anos. Nesse sentido, é ó teor da Resolução CGEN n° 023/2006.
, , '

3. Tampouco existiu lide em relação ~ impres,cindibilidade de contrato de repartiçãÇ>
de benefícios (CURB) quando fosse o caso\ de autorização d~ acesso para fins de bioprospecção'
e desenvolvimento tecnológico. ~~ssas cas,os, o INPI já exigia o CURB e a autorização .de acesso
concedida pelo CGEN ~ómo requisitos à 'concessão 'de pat~ntes ..

'('

4. '

. ,

.'

"

" '

. ' .-' 'Na matéria exame, dois eram os pontos controvers.os:
L . O CURB.,é uma et'apa prévia'à concessão das' p,atentes 'ou ao dePÓsito das

patentés? Essa controvérsia existia, pois o art.~ go, §. 5° do' Decreto n°
-J.945/2001 utiliza a expressão "[o] Contrato de .Utilização do Pat~imônio

, Genético ~e de Repartição de Benefícios sempre deverá anteceder o
dese!lvolVimerito t~cnológico e o depósito de p~tentes.'; P~r outro lado: o art.

,31 ' da MP 2.186-16/2001, ut!liza' a eipressão "concessão de direitã :ôe
propriedade ind~strial." O interregno temporal entre o dêpósito e'a,concessão

-de uinapafente é de;anos, poçlendo alcançar dez anos ou até um pouco mais. A
sentença jJrojertdq pelo' MM Juízo esclarece que a repartiçgo de beneficios e
Çl autorização de aéessosão requisitos para a cóncessãodâ patente (e·não
para o depósito F Essa interpretação coaduna-se com a do INP L e entendida
p~la autarquia.comó a mais salutaf. ao.sistema de pr.opfiédade industrial. \ ,

lI. Há necessidade ou não de repartição de benéfícios quando o acesso decorre' de, .. - . ,-

"autorização de, '~cesso para flnsde 'pesquisa 'científica? O, Decr~to nO
3.945/2ÓOl e a (MP:. 2.186-16/2001 não estabelecem" express~mente a
Qbrigàçâo.de 'repartição de behefícios como. requisIto" para a concessão de
patente, no ~aso de a~Itorização d~ acesso para fins de _pe~quisa c~entífica .

. Uma ieitura sistemática daJegislação' ef~tuadá pela PFE-INPI indica que a,
• I _ • ,_ ••

repartição I d~,'benefícios" não necessar~arÍiente: o CURB, é_requisito para ~
concessão ,de pàtente. A conclusão dc,lPiocuradoriá foi expressa no "Parecer n°
OÓ06-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo
Procurad~r-Chefe~' mediante o Despacho -, n"o j 0502/2013-

• 4 " ~ • '.-

AGU/PGF/PFEIINPI~ÇOOP~~M~M-3.2.3, oS quais seguem' em anexo.
, ~ I ••

Cumpre, inclusive, repr,6duzir :o entendimento do Procurador-Chefe sobre a
- -'5.

, matéria: , . , -'

• I' ' •

I ' "3. Pel1l1ito-me, todavia, coerente com a .inteligência vazada no referido
Parecer, aduzir,. por força da 'aplicaçã~ 'do. processo, sistemáticql de '

5
I, ,

/



• I

.. ,

,interpretação' dos termos' da Medida Provisóri~ 2.186~16J2001, ó que
significa d.izer, a confrontação de artigos 'seus para se ter o real alcance
do comando legal, dizer que a concessão de uma patente, considerand,o-

',se à sua natureza e o,seu,potencial e provável uso econômico, somente
poderá se qar após a verificação, pelo INPI, da exi~tênci~,de ajuste das
condições de repartição de béneficios, devidamente aprovado' pelo
CGEN.
4. Com efeitó, somente a.autorização de acesso para pesqpisa que

.•. ~, . I

contemple as', condições de repartiç~o, de benefícios', poderá ser
considerada pelo INPI para efeitos de regularidade na concessão da

, patente." (grifo no original)

6. Conclui-se, portanto, que a r. sentença coadurià-se com, entendimento - da
\ ,/ \ 1 ••

Pr;.ocuradoria Federal Especializâda do INPI no to'cante aos dois aspectos discutidos no parágrafo
. ~ , \ I

4 sujJrÇl, o que justifica a ausência ~e interesse recursal. .
I. '

I..
.r.-'

,I."

" .

1.

'\

" ',' " " ' \ .. , ,
ILPEDIDOS DE PATENTES DEPOSITADOS ANTES DE 30·DE JUNHO~DE 20'00

J' ••• ,

..• I

I _

7. , Por>oudÓlado;'a r.o sentença ip.stama uma 'dÚvida: a'autor~zaçãà ,de acesso e a
I .• '"" ..

repaitiçã9 de beneficios são requisitos para a concessão de patentes depósitádasante/s da entrada
em vigência da 'MP 2.186-16izoo I? - " . ,. ,

8. Infere-se da r.sentença e da r. decisão proferida c:(m,sede de embargos
, çleclaratórios que a concessão de' unia patente concedida a partir de 30 tlias da 4~ia em que foi
proferida a sentença sujeita-se aos reqúisitos d~ autorização de acd~o e repartição 'de beneficios.

, ,'1' /'

. 9.' . ' O comande)".judiciaL nã,o re.ssalva ,os pedidos depatentesdeposi!ados antes da
-entrada da vigência da MP 2.186-16/2001. Logo;, os pe.didos~'depatentes depositados antes da
entrada em vigência da MP 2.~86~16/200 1 também se sujeitam aos requIsitos de autorização de '
acesso e repartição de:beneficios.

. . . . ;.

10.- Entretanto, oact. 2° dá Resolução'CGEN n'o'034 determina que a comprovação da
MP nO 2.186-16/2001 se faça quapdo o 'acesso· ,a amostra do patrimônio genéti~o e ao
conheciment~ tradicional, assodado~ ocorreu"~ partir de 30de'junho de 2000" .

. '" .... ," .. -. ' .

, '

1L Ou '~eja:;quandoo acesso a amostra do p~ltriinônio genético, tradicio,nal asso"ciado '
, ,'. r, .• , " ..

ocorreu ante's de 30 de J~o de'2000, n~o há de se'fá~~ de ~utorização de acesso concedida pelo
CGEN para fins, de concessãq de 'patentes .. Vale lembrar que em 30 de,jUnho de 2000; nem

.•..• ''\ I·· .. " .

existia o CGEN. " , . , ..- I· , .. ,

, , I

12. Pór 'óbvio, 1llI11 ped~do de I patente, depositado antes de-3D de junho; de 20qO,:
acessou a amostrãdópatrimÔnio genético e o conhecimento'tradicio:nal associado antes de 30 de

, .... :' ..... - .
junho de 20'00: Assim, sempre se entendeu que a concessãodãs patentes, cujos pedidos foram

, - I,' ,,' " \
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depositados antes de 30 de junho de 2000, não' se sujeitam aos requisitos de autorização de
acesso 'e repartição de benefícios.

13. A dúvida quanto o marco inicial da eXlgencia de, autorização de acesso e
repartição de benefícios foi exposta nos embargos de declaração opostos pelo INPI. A r. decisão
não dissipou a dúvida. A r. decisão' confirma a condenação ao INPI de exigir a repartição de
'benefícios e a autorização de acesso a partir de 30 dias da intimação.

14. A r. decisão afirma que os atos normativos do INPI e do CGEN, os quais excluem
a autorização de acesso e a repartição de benefícios aos pedidos de p;;1tentedepositados antes de
30.06.2000, permanecem incólumes.

15. Eventual recurso de apelação para fins de tratar dessa matéria talvez instale um
ambiente de insegurança jurídica indesejável aos 'depositantes dos pedidos çle patente, que nessa
matéria, são em sua maior parte são de universidades públicas brasileiras.

16. E verdade que a insegurança jurídica, nessa matéria, parece decorrer de uma
, legislação cuja necessidade de revisão é.premente.

17. Em razão do exposto, o INPI formulará exigência aos que depositaram pat~ntes
em data anterior a 30 de junho de 2000, para apresentação de repartição de benefícios e
autorização de acesso aprovada pelo CGEN' como 'requisitos para a concessão de patentes; sob
pena de arquivamento.

IH. RETIFICAÇÃO DO PEDIDO DEPATENTE

18. Além dos pontos acima discutidos, a r. sentença determina a retificação do pedido
de patente sob o n° PI0301420-7, em nome de Fábio Fernances Dias, para que conste a
Associação Ashaninkado Rio Amônia como requerente.

19. ' Para fins de cumprimento da ordem judicial, faz-s~ necessária a alteração do
repres~ntahte legal da Associação Ashap.inka' do Rio Amônia para' fins de acompanhame:nto do
pedido de patente juntoao' INPI. . '

20. A tramitaç~o de um processo de pedidq de patente" é complexa' e demanda o
acompanhamento de um representante. legal que se re'sponsabilize pelo pagamento das

• anuidades, cumprimento de exigências etc.

\

IV. CONCLUSÃO

7



21. Para efetivar o cumprimento da condenação judicial, referente à alteração de
titularidade da patente, o INPI requer ao MM. Juízo que intime a Associação Ashaninka do
Rio Amônia para que esta informe o representante legal que acompanhará o pedido de
patente.

Nestes termos, pede deferimento.

Rio Branco, xxxx

Procurador Federal
"

I.

I .
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ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
.PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA fEDERAL E.SPECIALIZADA]UNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22· andar - Centro - Rio de Janeiro - C:ep20.090-050 ~

Te!.: (21) 3037-3731/3037-3208 - fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 1111/2013.;AGUIPGFIPFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3
(

- "

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.038504/201-3-16

1. . Estou de acordo com a NOTA N° 0575/2013-AGU/PGF~PFE/INPI/COOPI-LBC-
2.2, elaborada pelo Dr. Loris Baena C~nha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.

2.,

3.

Nesse passo, inicialmente à Presidência para ciência.

Após, solicito o retomo a esta Procuradoria.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2013

, ~-'". ~. ·r.~
Mauro S re Maia

. Procurador-,Chefe .
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