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.. 'Nota N~ 0924-2014-áGUjpGFlPfE/INPI/COOPI~LBCÚ.8
PROCESSO N°·52400.0gg066~2014-1~· "

,INTERESSADO; Presidê~cia
ASSUNTO: Indicação n° 5.277/2013 .
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1. Tràta-se da.II}dicaç,ão n° ,5277; de 2013 de·autoria do Senhor Deput~do Newton
Lima, em· co-autoria com. os ,Senh~r~s Deputa~oInocêncio pÜveira;\ [)~putadd Dr.'. ,Rosinha e
'Deputado Paulo, Tyixeira. '.A indicaçãosugefe 'ao Sênhor, Ministro'de EstadO do'

-./' .. ' -' ' .. ' .. '. , .
Desenvolvimento, Indústria e' Çoinércio. Exterior a ádoção de~edidâs para estimular a,inovação
e a competitividàde' nacional no tocanteaos.direitos ~e·patentes .

. . ' •.. ~ I .• t. "-", \

. ~
2.'. Â indicàção' traz u~' conjunto de' recomendações dirigidas ao INPI., Elas

'receb~~am, a' átenção, da Diretoria,'. de PatéÍlies, meqiante manifestàçãopormenorizada, dos
aspectos técnicos.· ,

•• 1' •••••••

3." As duas primeiras recomendações'têm,por finalidade ãss'egurar fi' correta aplicação
do art.:24 da L~i 9:279/961

,' o que justifica um p6sicionainento favorável pela;,autarquia ....
. " . ...,/ .. ,,' '. : .",,~

to, • " •• \- ') . ~:.r

4.. No, mesmo sentido, as duas· recomendações seguintes {33 e 43) referem-se à
aplicação 'com rigor do requisito de novidade e de ativi~ade inventiva, sob pena de,nulidade, da .

\ ,., " '. d, I , ' ....

patente. A.srecomendações 33. e. 43, porquanto ,decorre do art .. go da '1,ei 9.279/96, são
incorp~radas pela au!arquia, por meio de diretrizes de exame de patente.

5. Eventual infringência das qua~~o primeiras recomendações, nos exames de
patentes, representa violação àLei de Propriedade Industrial (LPI): o que enseja úma ação de
nulidade, a s~rpro~ovidapeiopró~rio INProuporquálquer'in~efessado ... " , .

. ' : I .
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. 6.' Das quatro primeiras recomendações, infere-se uni .interesse na adoção p,ôr parte
do Poder 'Público do instrumento previsto no art. 56.da:LPI/ .0 que se mos~a)emconson:ância
coin o entendimel)toe prática da autarquia ...

. .

I Lei 9.279/96, art. 24. O ~elató;io 'deverá descrever clara e ~uficientemente o objeto; de modo a possibilitar sua
realização por téc~ico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor f~nmi de execução. '.: '. ,
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7. "As r~comendações 5a e6a respaldam investimeI1tó's emtecnologia.para aperfeiçoa~
, as platafo~as e!drô,nicas 'corttençlo ,base de dados ~e patentes.' De fato, essas plat,aforinas
eletrônicas demandam uma constante atual,ização tecnol'Ôgica,;o Aue justific,a uma'manifestação
favorável' poÚ>,arte da autarquia .. \ , c/'-

• ", '- . i·,' : .....:... ,-' .,•.... \ I' .r" ••• ~

, 8. \ ' , Oscontomosjurídico,s do qúe constiwi :uinriovo~uso desupstância conhecidá
•. :. "t- . ~ .••. ,', _ ' •• I,

foram submetidos ao POder Judiciáfiü. Aeventuãl'adoção pda autarquia de critériôs sobre'essa
matéria, distintos ,do~-d~fi~ido~'_nelo' Pode; Judi~iário,-'ensejàIáu~ ambiénte de ins'eg~iança
jurídiCa'.Ju'stifica~se assim qu~a autarquia tr*te: aSfecbm~ndaçõesja, 8a',e 9a tendo como,
parâmetro ~'oentendimento p!ôferidó no, âmbito do Tribunal Regional Federal da 2a Região. '

• , . ~ ., •• :. -', - ••• ) .' - • ~'. '\' '0 \

, 9. , 'Ai Oa'recomendação diz respeito à ariuência prévia da Anvisa e foi recepcionada'
, pelo:rN~r: no ano'de2012., " ',t",' ,

\

"I '".

A na iecoin~ndação refere'-se" à 'p~blicáção ~os pedi'dós' dep~tente'suspensos e
.. - '. - ,', . ,,' .

que pass'aram pel~ avaliação da, An:visa. ,Ess~ recom~!ldação é',adotada pela autarquia ,e ·a
-publicaçã~ (ocorre na Revista Eletrônica dePropJ;iedade Industrial. N~o' b{ óbice par~ '4ue' a, .

, autar9uia emita ~elatóriosperiódic.os, demon~trando a adõçãü da recomendação n~ n, mediante
solicitação dos órgãos públicos parafinsd~ ~lUmentara transparência nesse tem'a.

"\ .. '. ',," ,;
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11. A. recomeJ?daçãô )1° q refere-se à 'proposição de novas diretrizes de exame de I

invenção impl~mentada porprognuna de computador. ' Em,' consbn~ncihcoin a Indica.ção nO
"5.274/20B, dé'autoriá'do' Senhor Deputadô-Newt9n Lima" sllgere-se qlle a'r~comendação nO12
em comento seja também discutida no âmbitodo'GIPI.' . ,~...

•",' ' 40 ' ."

12.. A recomertdaçãq n° 13 diz respeito à suspensão:de exame/dos pedidos de patentes
"que' envolvam progrilllÚts de corfIputador..A adoç~o':da referida ~ecomendação ,afeta.' relev~ntes

. atores do ,cenárioindtistriaLdo País, tais ,como,Petrobiás eEmbraer~, Basta verificar que as
' invençÕes relaCionadas àprospecçãó ,de petrólé:osão i~plementadas por'~omputador. Aadoção

.... ' .. '. ' ... '. '"

da recomendação 'paréce encorttrar';se forá da ~ompetência"do INPi, o que jtistifica submeter o
'-",' ..... "., . '

tema ao eXaqle' da Administração Direta Federal. -responsável pela 'forrimlação' da política
'" / , ..

industrial. .•
13; A 14a recomendação compreende' os sistemas 'de col~boráção no-exame de
patentes ou de marcas.' Da discussão d,essa matériá no âmbito do GIPI, a'dvirá contribuições
relevantes ao INPI para Únplementar um sistema' de .exame colaborativo segurct ágil e em

' •• n' \

conformid,áde com alegisla.ção e a política ind~strial do País.

".1.

'14 .. A 15a recomendação refere-se à contratação'ad hoc de ex~inadores de patentes.
' Copsiderando .a finalidade'da reco~endação (r~dução do' back~og dos' exaI11esde· pat~ntes), '~

2 Léi 9.279/96, art. 56. A ação de nulioade poderá ser proposta ~ qualquer tempo da vigência da patente, 'pelo INI>I
-/éu por qualquer pess()a com: legítimo interesse. " '.,"'.,'
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a~tarquia mostra-se favÇlráv~l à contratação ad ·hOc -de'exarninadores;'d~sde qli~ 'se observe a
legislação pertinente, o cumprimento deorientaçõesd6 Ministério:Público do Trabalho e a cóisa
julgaâa sobre a~até~ia~" , .; .

15. Aimtarquiamostra-se.favorável à 168recomendação e ressalta que a redução do
backlog dós ex'ames de patentes depe~deda sua ad0ção ...

. -

16: .. A 1.78 recomendaç~o recebe tambéill pronunciamento favoráve'1 pela autarquia,
'conquanto maior o acesso abaricos de dados de patentes, maior é a qualidade'do eXame.

. . -: ~ \ , "

..... " .
17.'- .. piante 'do ex:posto,' .as indidações supra constittiem co~trib~ições ~elevantes fiO

sistema de propriedade Industrial, quaIidóadotadasnos te?TIos da' legislação yigente,bem corrio,
comobs~rvância das decisõesjudiciais já existentes s<?breo tema. , ....
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\À consideração superior. '.
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Rio de Janeiro, 17'dejaneiro de 2014 ..
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Procurador Federal..
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PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
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Te!.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 004712014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.088066-2014-18

1. Acordo com a Nota N° 0024-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8,
acostada às fls. 15/17, retro, observando apenas, no que se refere ao opinamento aduzido no item
14 daquela manifestação, concernente à 1sa indicação apresentada por Suas Excelências os
Deputados Federais Newton Lima, Inocêncio Oliveira, Dr. Rosinha e Paulo Teixeira, que a
inafastável necessidade de redução, e mesmo supressão, do chamado backlog no processamento
de pedidos de patente em trâmite no INPI, de relevância primacial para os interesses econômicos
do País, justificaria a adoção de todas as medidas visantes àquele esforço de redução/eliminação,
que passa, como ressabido, pelo incremento, e urgente, do número de examinadores capacitados
a efetuar a análise e decisão daqueles pedidos, razão de ser, assim, da manifestação favorável ora
emitida - mas que, como também consabido, não é questão de aquilatação simples, razão
igualmente de ser daquelas oportunas e bem lançadas ressalvas anotadas ali, no tocante ao
respeito à pertinente legislação, às orientações emanadas do d. MPT e, ainda, à coisa julgada
sobre a matéria.

2. ÀPR.

o~L--- Rio de Janeiro, 17 de janeiro de2014

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCO
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