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, SeflhOl'Prócurador-Chefe da PFE-INPI, \,
, . ( " r \ ' , ,
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! .• I •...• , .

• 1. A Minuta d~ Portaria Ministerial, a quataprova a nova, Tabela de Retrib~ições,dos
serviços 'presta~<?s'pelo', INPI, Iàp~s ,apreciação da' C,?NJVR/MDIC;', retoma~ à autàrq~ia. I O
Procurador;'Chefe encammha os autos a esta Coordenaçao. , '.f ",' ,', ,,', ,

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

I
2. ',A ~ primeird / ressalva' feita 'pelo: , PARECER,

• ,I!", , ",',.,
0546,1.7,1/2013IMS/CONJUR/MDIC~ diz respeito 'à aUsência: dê manifl:~staxão 'daPFE/INP(

, sobre a minuta em apreço. ",I . ' ,,' , , .

I ' I .~

f - ". /. -- ,\ ..

3. De' fato, a -Administração encaminhou· a Minuta sem observar 'o trâmite
regulamentar necessári9 para ~rbpqsição de latos ~drm~Úvo'~',o ;qual~ompre~~de à. análise p~évia

, ',I, "', '/', " " -'
,da PFE/rNPI,,'nos termos do art. 13, lI; IV: e 'V. do' Regimento Interná-do 'INPI, publicado no ,

. '~ ( .!. .•..•.

aneXo'da PortariaMDIC nO149'Jde 15 de rrfai~ de 2013, ~.\ "
~ ,', ' \' ,r. ' . , " :,,~. "I' {, '

,4.' ~or-meio da pr~sentemanifest~ção, encontra-s~ sup~rada'a'ressa!v& do parágrafo
,4° do Parecer supra. ," / . i,l' ,,-, ,,' . ' ""'~: . í • "'" /,,' .. , "

, .. ,I, ",' ~ , I, ,'. ,(. (
, ,

·5. De acordo com oparágrafo-19 do Parec~r, o a~mentol?~, valo~ da retribuição dos,
serviços por meio de papel' mbstra-se desproporCioI1~I,_'o que rriotiyou ~,CONJUR/MDIC a
recomenêla~ a,major&ção em-um pataníar iiiferiOr ao 'atualmente 'Propostõ.

/ '-I' _ I

..I. Minuta" 'em' consonância corri, a técnica
legisl~tiya,;~onstitubiod~lidad~ ..e legalidade.

, . fI· I I. -I -\ _I ' .

lI., Inexistência de discriminação entre pedidos
deposiÚídos ino ~ràsil e n~s paí~es ~embro~ do

,PCT, ou entre brasileiros'e estringeiros. '... "", ,...

, /.;;~ I .

/

,\

, '

,
/

, ' \

\' ,

I 9

.,,)!' I

I'

-I
'.,\,

, .

I',
I ~ • ~

, I· ADVOCACIA GERAL DA:UNIÁ9 ) ,
/ . ~ROtURADORIA GERAL FEDERAL -

- PROCURADORIA FÉDERAL ESPECIALIZADA-JUNTO AO ,INPI
Rua Mayrink ~eiga, 09, 22° andar ~ Centro - Rió de Janeiro". Cep 20,090-050
I" \ TeC(21) 3037-3731/3037-3208-'Fax,: (il}3037~3206
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, Parecer N°0017~2013-AGU/PbFIP:FEIINPÚCOO~1.LBC~LO'
p;RqC~SSO N° 5'20?0:0~77,5~1201'~,-17 " . ' ~ "é

INTE~~S:W0: Presldencla 'I 1 \,' ,
ASSUNTO: Tabela:dé Retribui:ções do INPI.,
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6. Há áp'roximadamente oito' anos, o' INPI' iniciou' a impl~mentação dos sistemas
,eletrônicos ,dedic~dos'à implerheptação de Processo;virtuais.,~tuálmente, éncbntra-se em pleno
funcioriàmento <;ioissistemas ~ara processamento de ,pedidos dê,r'egistro de marca (e-~arcas) e

... r· }..-.' ,.; ':" , . , ".•

depósito dé pedido depatente (e-patente), entre outros.Todos o~ processos envolvendo marcas e
patentestramitain hoj; erij formato digital,' indépende~têm~rÍte de' sua' origem" ~m:folhas
• 1 ~/' . ~ 'Impressas.! \

i " ,

7." Todavia, o' INPI/não exclui a p~ssibilidade 'do usuárioextefuó ap}esenÚir opedido '
, de regisfro.demarcaouefeh!aLo'depósito da pedido de patente pormeio fisico (papei). Quando

" ", ,'I' ; , \ " ' "~'," '.
o usuário externo, deposita ull} pedido de 'patentt:?"em papel, a Administração possui Ú(~ 'custo'

"c~msiderável na digÚalizaçãod~ss~;, documentospara:possibilit~~ atramitaçâo dos proce~sos' em
" I ',', ' ' , '

formatodigi~al. , ' I /
, , ~ I

I

8.', , Hoje, todos; os'jproééssos relativos a marcas e patt:?ntes1tramItam erh formato
••. , I •. ~ t, . _/ , •

eletrônicp, ainda quand?o usuário externo utniz~-stde.paP:~1 p~a apresentar, ~,suà:demanda,
,administtatiya perante a autarquia. Essa' matéria_tem ',sidb 'examinada reiteradas ve,ze~' pela ,
Procuradoria;,not~êiamente no: rARECEKN° 000I-2013-AGUiÍ>GpIPFEIINPVCOOPI-LBC-I.0·

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

eP ARECERN° 0002-2013-AGUIPGFIPFE/INPI/COOPI-LBC;:1 ~O..
~ .. .( ~', , ,'i",', " ' ',', 1 ',:,"," ' ( ,

9. ,,'. ,O custá detramiFação de um processo em papel é,superior ao:ser;'iço~~fêrecido'no
.formato eletrônico, em, razã9 da digit~lização' do~ ,pocUÍnento~~' N,esse\ sentido, o, INPI'
compreendeu adequada a fixaçãó em dobro da retribuiçã,o do serviçoern papel/em relação, ao

,'" .. ' .. - 'l ' .. \ .,

serviço eletrônico .. [ " ' ' ,." " .1"

/ r"1 / :' .. "
.. ' ':i ~" .. ' \. " . ,".

,10. " ' De filto; ~aexposii,çã,ode motivos a qual, ac'ç>mpallhaa ,Minuta mencio~a apenas o
Objetivo de estirrililar'a '-utiliz~çã.o dos ~erviçàs eletrônicos:como motivo ~para majoraç~o em
, dobro do valor' da retribuição dÓs serviços' em papel. ' " , , " ',' \ "

, - :,' ,I, ' , I . ~' '
11. O estímulo' ao !serviçb eletrônico faz-~e necessário dentro ",um plano para

.. I . ' .• "1. .. r'

,'promover uma prpgressiva extirção~op~o,cé~so em papel~ como, ocorreu de fo~a's~Ínelhante .,
'com'o processamento dasdecla'rações de imposto de renda depessmis fisicaS,e jurídicas junto à
Secretaria da Receita Feder~l dJ Brasil. " '- ' ", ' ./' ',j, , ' " I ~

, !, " ,. , ,
,,12. Ocorre que esse hão é.o ,único motivo para a Aqmini'stração 'prppor o valor dos '

, I" , ','

seF~iços em 'papei 'e~ patamarlsuperior aos serviços' eletrônicos.~O custo' dá digitalização dos'
pedidos apresentádósem Üjrm~to fisico p"elas'usuáriqs externosjustifica,Urri valer 'superior 'das

, ' . ' . \ ' , , \
retrib,uições em comento. j""'" , , '

, 13. ' ' ,Não ob~tarlteas ~azões que Nstificam à, fixação do valor" da-retribúiçãorelativa
ao~ serviços em papel 'em patan\ar tal c~mo se ~n'contr!i:na ~resente Miriuta, reconhece-se q~e a
A'dministração nãó as dem()ns~rousufiêient"emente. Para is~o,' a'\-A~miriistraçãà poderia ter
m~~cionado os valores gast~s ho~ a empresat~rceirizada responsável, ~el~' digitalização dos

serviços em papel. ,1-,"" / ' , "
. , I' (

/ I., , ,[
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I



, .
I
!"

, /

, \

" ,I, .. , '
", . ,.

14. A fixàção- das ;retrib~ições cobradas ~~la Administrá,ção P~blicahá ~e seguir
, sempre critérios objetivos, os', quaíscompreendem cálculos relativos ao valor despendido na

, ,. _I • '"'" ,

execução 'do serviço, ,Sem dÓvida que esse cálculo é éomplexo, mas se fai neces,sário para
garanti; a idoneidade'dos valoies cobrados a título de ,preço públréo.' " '

.• ~ •• I "

~ -··f .

, 15. Nesse contexto, esta PrÓcuraq9ria compartilha do ,ent~ndimerto expresso trio
I j • , ',. ;. -I. ,~. ~

parágrafo 19 do' PARE~ER; N~' Q5,46.1.7.1~~013f10.:S/CONJUR/NJD,rC"qlle se. ttaduz 'na
recomendação de uma nova fixaçãõ do valor da retribuição dos serviços ~m'papel. ,

"I ' ,. I',!'" , .J' í '

" ' ~'~", " " -', '~ ." "l " '"

16~ ,O parágrafo 21 do PARECER N° 0,546.1:7.1/20 13IK1S/GONJUR/MDIC observa,a
necessidade/de,estabeIeceio~tto ,i~rmo 'iÍÜcial de vigência:do',ato rtoI;Ínativo, porquanto já houve'

, o transcur~ó d,a_data~teriorffi~~t~ proposta (3' ?~-.ju~? '&~'26l3): De fato;éssarec?mendaçã~
impõe-se, pelascircunstâncias~ Cabe, portanto; à Administração 'propor outro termoinicial de

.. '_ 'Ijo • - "\,.!.'. ., _ >, ,

, vigência da 'Pôrt~ia, : desde' fIue razoável, conjsiderándo, a trarilit,ação ~regular do pro,cesso
administrat.ivoem epígrafe. 'í" " ..

'/ I ~ j '.
',-- .~"r .•••.• ,_

17., Vistas as:ressal~as elaboradas pela CON1UR/MDIC, CUnlprededicàr-se à análise
de outros aspectós da Minuta, '1articularn1ente~do~'seryiçosr~l~cionados:aos códigos 284 e 285 .

• •~.~. - .•• _ . I '\ .• /', .•~' _'"

,O~ serviços relativos aos 'códigos 284" e 285 decorrem dóTrât~do' de Cooperação" de 'Patentes
: . - I . I, 'o. 'o'" '.' ..

.' (PCT) e são oferecidos pelá INPI,' desde ~ éntàlda de vigêncIa do 'mesmo.. 'Não são' serviços
cria~o~ por meio da presente '[Minuta.Os~ val?res. relativ?s ~~sses serviços encOntram-se "em
patamar inf~rior ao ?ep,ósito naCional,:pelqs motivos a ~~gu~rexpos!?,s. /}

.. j , . I •.. \ " ' , ' •

, 18.. ', O código'284 r,efere-se\ ao serviço de pedido' de exame ,de invenção pará os
\ "'" I I'}' , .. "\ "-

pedidos depositados via PCT.' o código 28:; corresponde io ,e.xariié de modelo de utilidade' para
, , .•. -\ ~ J •. ,' 1\" ' ••.•.

pedidos depositádos via PCT. 'I
, " I' '.

19.. ' -' Cumpr~ descrev~t em quais'sÚuáções serão' devidos' ô~ cÓdigos 284 ou, 285. Ul1!a
pessoa residente n~ Brasil.(bra~i!eiro,ou estrangeiro)depo:sitá no,.País,1~tó ao INPI, um pedido
de' patente. Doze m,eses', depo~s, ,0 pedido entra' nai fase' PC'I, q.e, acordó .com,'a 'prioridadé
uni,oriista; se o depositante assim ,o requereL
.' ... ".:. j, ".

20. No exe~plo aci~a, 'o cidadão brasileiro o'u estrangeiro" deposita o pedido de
patente no Brasil: Depois de 12 meSes; esse pedido entra 'na fase ~CT"em razão da priorida~e'
unionista. IA '"partir do ptimeir6 depósito,' ou depósitoorigiri'al, c~:mta:-seos i6 meses ,para 'a

I Autoridade Ide Busca escólhida ~ntÍegar ao depositahte abus~ae a opinião escrit~. Se o Brasil for
• " I" '.,.,.

escolhido como Autoridade de Busca, haverá o recolhimento do cóqigo 266 [busca internacional'
\ _',' I " . ~ , /
nos termos do PCT (regr<:i16-PGT)] .. ) ". ,,'" . I ~i' , 'j "

: J 2L, ' ..À opinIão ~escrit~ coiresponde a umaanálisepré~ia do pedido de pate~te, a q~al
co~tém umaabo~dagem sobre !novi4ade, atividade i~ventiva, aplicação' industiial, suficiência

'... I " '. "

I
. i ~ "

, 1 , 3



I 22. ' "O depositante ciu~do ~ecebe a opinião escrita, pode optar, pdf, três cáminhos: a)
, I, " , , '

abandonar o-pedido de patente; b) dar entraqa em um novo pedido de depósito de patente, dentro
dostrintá'meses a contar do pri~eiro,depósito;,c) 'pr~ssê~ii çom o pe,dido de ,patente, tal'como

, , I ' , ,'" ' , , 'apresentado. ' ,
/,

~\" .. ' .. - •.

23. " ,Su~o~do que ~ 6~positante escoÍhe,o qarpi~~(c)~ oCQrrerá,;entãü, om~me~todo
. ',recolhimento. do c6dig0284 ~u 285~(pedido de exam~).;É compreensível, qúê esses' p~d~dos de '"'

, eXaple via,PGTjJossuamyaloresmenores que os pedicÍos' os quaisnãose:submetem ~oPCT pelo" '
, seguinte inotivo: os pediaos qJese sub~etem ~oPCTobriga'toriame~te~erão acompanhado~, na "

. - I ....· ~ .. ,. /' .. , , . _.

.fase de \~xa:me,da opinião escrita: ' ) . " :;., " ' ,( ;
" ' .1, -,

, 24 .. " ,Uin.e~amiIiado~,d~,~~te~tes, qum;do;,possui' ~,ppinião es~ritaem mãos, qU"e'foi
anteriormenterealizad~ pelo ~rÓpriOINPI, na!ase' de e~ame' de patentés, no trâmite da Lei ,n°

, 9279/96, ,despende um nÚInerode horas de trabalholinferior,'em.rélação ao exame de uma -r>
• ,'" .I J ," J, ',',',' ' • ',.,', "i ' ,

patenteserri â opinião, eSGrita.~6r isso, o valár do'exame' dó pedido de pát~Íite yi~'PCr há de 'ser
menor do que,o exame do,pedi?o de patente não submetido a~/PCT~ '

, ' i,'" 1), . " '-- 'I

, d ' ,'I' , ,

2~.' , 'Isso não, signifi~a que"a retribuição Telativ~ao, pedido de patente vi~PCT 'alcance
u'~ rrion6mte inferior'aodo pebidó de patente nãosut;metido ao',PCT.'N6 pedIdo de patentê' via
PCT,' há n~cessariamente a ~oJj~~ça;dócódigo '~66 (2'66'[busc'a intemacional-nos térmos doPCT

(regra.16-PCT)]. ,; I ' o,,,' l', ,','" .;'" -'l' "\ "'. "
I ! '/ x )

~ r .
26. Além do mais, bão ,se qia uma discriminação 'entre es~rangeiros e naci~pais. O

'brasileiro páde escolher o. pr6ces,samento da' sua patente via<PCT ,ou· não, ~quando efetua o
depósito no País.-' i' ':'\ é' ' '

, , -;- / .... ,~ -.
27. ' / O exemplo acima referiu-se a um depósito ViaPCT;reálizado'originalmente no l

Brasil. C~pre agoraab6rdar ~"~es~asitúaçã?e~volveÍ1.do o'depósito fm' um paísrrtembro do
PCT. Um cidadão colombiano ,'deposita Ümpedido 'de patente na Colômbia. Doze meses apó,s o
'primeiro depósito, ele escolhb o BrasiÍ com.6.Áutoridad;r de Busêa ê' efetua "o depósito

, internacional, na Colômbia., '1-
" . I." I '

'28. o', No'momento nofqual ele esc~lhe o 'Brasil- c~mo Autdridadede'Busca,haverá o
recólhin;ento,'da retr!buição'cJ~e~pOri.dente,'ao códi~o 266., Ao1'término' dos~'16 meses (tendo
'como termo Ülicial dessa conta~em a 'data do primeiro depósito' na Colômbia), o Brasil entr~gará
a busca e a opiniã~ escrita. I , l " , , " ~. , '~ '

r ' I}

, ./, ' .
, .

29. ,",~tétrint~ m~sest após o p~im~iro,dep~,~i!o,,realizado~na Colôm,bi~, e,ss~~id~dãO
po~e optar pelaa entrada. no processame~to' nacional do' seupedi~o de patente rio Brasil. (Ou

, "

" I,

, \ 4



\

I ;
!
l, "

seja, um país pode serescblhido' c~mo Autoridade de Busca, expe~irla opinião escrita;masrião, ' , I,' , ,', ,
serescolhid9 para a f~se' de en~:ada noprocessamentQ nácional).'. '" !" ' '

30. Q cidadão col~~biano .possui até trinta mese;', 'para pedir a entrada', no
processame~to nacional do seh pedido' çle patente. Quando. ele faz isso, ,o pedido toma-se 'um, 1 ." ' "

, pedido Inacional. de 'origem estràngeir,a. No final:.dos trinta 'e se!s meses, haverá ;0 Iecolhimento
~ I . f~' '/ I" . "'. ".

, dos códigos 284 ou 285. Nesse caso, ó exaininadorbrasileiro despenderá um tempo' de trabalho
" '.' T '\' I ' •

inferior a esse pedido de pateri~e'por~que l1ele já se,encontra'ãbusca e a opinião escrita, o que
:' justifica ovalor,inferi~r em rel1ção àquele pedido de pat~hte não s~bmetido ao PCT.

, • ,I ", \' " ,I, ~ ' . , , , .: ' ,,' ,
.31., , A compreensão Ido sistema PCT justifica a diferença de :Valoresentre os serviços

/ ...• ,,t. , I' '_ .~ .•.•

,de pedido 'de e~ame de invenção 'e ·de' modelo de utilidade depô~itados (via PCT e os 'não
submetidos ao PET; Não existb discriminação entre p'edidos depositadósno'B;asil 'e nos países
membros do PCT, ~Jentre ib~~sileirõs e ~strang~irô's-.-":Existes!murnl;l à?e~uação de ~alores
considerando o custo, administrativo dos'exames de patente.

, I , , \
l",,,,, , i. ---. \

32. -", Em síntese, aPr'ocuradoria· manifesta-se em éonsônm;,cia: com a CONJUR/MDIC
~-'•. '" "l' " ' t ... ' ..' .. \ ~ .

no tócante à técnica legislativa,jé6nstitucionálidade e legalidade-da MinJtá '~ ' ;,
I '

. 33. 'l. Diant~ do exposto, cá~e o retomq dos aUJ~s ãAdministração; co~ a sugestão de
alteração da Minuta em' apreço ~os seguin~e,saspectos: ' " .. ',-' '-

" '.1. I?imimiir ~ valbr da retribuição 'relativa ao~,serviços empapeI;
, .11. 'Alterar a' datá Iproposta de' enÚad~ de vigênCiai.da P~rtaria .

• I; I,. \ ._

)
' ' ., I I " · ,

.~-

34., Subsidiariament~, na,hipótese da Administração entender pelai manutenção do
'. , l~' ,~ . ",!' .•

valor da retribuição dos serviços, em papel, em razão do planejamento orçamentário, ,recomenda-:-
. l' , " .,

,se a juntada da respectiva justificativa. A justificativa, ,n~ caso;' compreenderÁ os ~alores gastos -' '
com a digitaiização dos, proces10s em papel pertinentes ao~ ser~iços c~jaretribúição foi obj~to
de r~ssalva d~CbNJtJRJMDlcJ: ,,', .' . - , ;,', ' .-

I

- I
À con,sideraçã~ s;upe:ior ..

'--\, J

/'

, , ·'Rio de Janeiro,' 12 dejulh'o de 201}.

/

A~·~
Loris Baena Cunha Neto .

Procurador Federal " ,i,

, Coordén:àdor

I,

,
, -

/
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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° 0535/20 13-A GU/PG F/PFE/INPI/COO PI -MSM -3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52000.007754/2013-17

1. Estou de acordo com o PARECER N° 0017/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-
LBC-l.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da
COOPI desta Procuradoria.

2. Permito-me, todavia, aduzir recomendação para que a administração insira nas
exposlçoes de motivos, informação de que apenas os usuários que tenham indicado o INPI
brasileiro como autoridade internacional de busca é que poderão fazer uso das reduções de
preços relacionados aos serviços codificados sob os números 284 e 285.

3. Nesse passo, à Presidência, solicitando conhecimento e manifestação.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2013.

A--C/r,/l
c/ \ Mauro ~dré Maia

Procurador-Chefe


	page1
	titles
	, '[ ~' 
	cr 
	r' c 
	, " , , r' " , 
	! . 
	I 
	, ',I, "', '/', " " -' 
	~ ,', ' \' ,r. ' . , " :,,~. "I' {, ' 
	,4° do Parecer supra. ," / . i,l' ,,-, ,,' . ' ""'~: . í • "'" /,,' .. , " 
	, ' 
	I', 
	I 
	, r' 

	images
	image1
	image2


	page2
	titles
	2 
	. , 
	~ .. .( ~', , ,'i",', " ' ',', 1 ',:,"," ' ( , 
	, !, " ,. , , 
	. 'I 
	, I 

	images
	image1


	page3
	titles
	'/ I ~ j '. 
	, " I' '. 
	.' ... ".:. j, ". 
	. ,,'" . I ~ i' , 'j " 
	' ... I " '. " 
	I 
	. i ~ " 
	, 1 , 3 

	images
	image1


	page4
	titles
	" ' .1, -, 
	, \ 4 

	images
	image1


	page5
	titles
	l, " 
	, • ,I ", \' " ,I, ~ ' . , , , .: ' ,,' , 
	I ' 
	- I 
	A~·~ 

	images
	image1


	page6
	titles
	A--C/r,/l 

	images
	image1
	image2



