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Nota N° 0325-2014..AGUIPGFIPFEIINPI/COOP.-LBC-2.16
. PROCESSO N° 5,2400.125797-2014-51
INTERESSADO:. Presidência
ASSUNTO: Nova agendà da Mobilização Empresarial paralnovação

-,,!", " I ".

Senhor Procurador-Chefe da PFE- INPI, .

I. CQNSIDERAÇÕES INICIAIS
'I '

1.. A Presidência súbmeteà apreciaç?o :da Procuradoria o capítulo 8 da agenda da
Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI)/Confedera.ção Nacional da Indústria (CNI). ,

\ .. " ( ..

2. O capítulo 8 do documento intitulado "A Nova Agenda da MEIpara Ampliar a
Inovação Empresariae' tem,como objeto a propriedade intelectual e o acesso à biodiversidade.

3.. ' ' Nem todos os temas abordados no capítulo 8 são pertinentes às a!fibuições dó
INPI, por exemplo, a sugestão de modernização da Lei de Direitos Autorais e a proteção a
cultivares. Os temas abordados na. presénte nota técnica são os seguintes: (i) averbação de .
registro dos contratos' de 'transferência de tecnologia; ,(ii) anuência previa da ANVISA; (iii)
acesso ao patrimônio genét~éo; (iv) pàten~eamento de biotecnologia; (v) estrutura do INPI.'

,

II.AVERBAÇÃOIREGISTRO DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE
,TECNOLOGIA

4. ' , Dos temas abordados pela CNI, destaca~se a averbação e tegi'stro de contratos de.
transferência de tecnologia ..De acordo com a CNI, não cabe ao INPI examinar o mérito dos
contratos de transferência de tecnolog~a: Nessa senda, cabe ao INPI tão somente analisar os
aspectos formais.do,s contratos quando apresentados para averbação oli registro.

,.

.5. Além da ~álise de mérito dos contratos, á CNI observa que os segredos de
negócio 'não recebem o, tratamento adequado por pàrte do INPI' no momento da
a\;'erbação/registro dos contratos de tr~sferência de tecnologia. Assim o documento aborda o
tema em apreço: .

ÚNo Brasil também existem dificuldades nas trarisações internacionais
en~olve~do lic~nçase compartilhamento de/~egredos de negócio. A



/

indústria defende q\l~' não cabeao INPI análise de ~mérito' pm;a esses
tipos de contratos e sim da sua cónformid~de aos padrões' estipulados
pela LPI." '

6. O tema da âverbação/registro 10s contratos de transferência de tecnologia
compõe-se de duas probl~máticas principais:

I. Publicé;l.ção do ato de avérbação/registro d~s contratos na, Revista' da
Propriedade Ind~strial (RPI); ,', . \

lI. Análise de mérito~os contratos por parte do INPI, particularmente aguestão
sobre a limitação de p~r~entual de remessa' de royalties estabelecidos nos
contratos:

7. As duas problemáticas suprÇl suscitam.debate~, há muitos anos. Recentemente, a
Procuradoria examinou a matéria por meio do Parecer N° 0004 ..2012-

. , ' .. I •.,

AGUIPGFIPFE/INPI/COOPI-LBC.,[O, aprovado pelo Procuràdor-Chefe mediante .ó Despacho
n° 55812913-AGUIPGF/PFE/IPNIICOOPI-MSM-3.2.3. ' <

8. No 'tocante à exclusão' de publicação na RPI dos dados cóntratais relativos ao. '

valor e as condições de pagamento, a Procuradoria concluiu pela inexistência de óbice legfll para
efetuar tal alteração.

9. Em,relação ao exame de mérito dos 'contratos de transferência de tecnologià, a
.. ' ".

Procuradoria afirmou quê a modificação do procedimento adotado pela autarquia demanda uma
densidade normativa própfia de decreto' regulamentar, ,porquanto a matéria diz respeito à
complementação do art. 2i 1 da Lei n° 9.279/96. Nesse particular, cab~ transcrever parte da:
argumenta,Ção'exposta pela Procura~oria:

/

I ,

,"138. A compreensão de' que a matéria ~ncontra-~e \"no âmbito'
discricionári~ da Administração levou 9 INPI á editar o Ato Normativo
nO 120/93, o qual em seu artAO, §3? vedou a recusa de averbação por
parte da autarquia, eom fundamento na violação da norma répressora de
çoncorrência desleal. Posteriormente, a Administração, no ex'ercício do
seu 'poder discricionário,' adotou entendimento diverso, o'que resultou na
revogação do Ato Normativo 11° 120/93.
139. o ,INPI exerce o seu poder discricionário! ao adotar um ou outro
entendimento acerca dos limites 'do exercício de averbação dos contratos.
Nesse sentido, não há reparos a ser feito no tocante· à sua conduta
administrativa. ',
140. Não obstante, o prinCípio da segurap.ça jurídica haveria de s~r
melhor resguardado se o alcance da àtuação da autarquia na atividade de
averbação dos, çontratos fosse ,objeto de' um decreto regul{lmentar, ou
mesmo da lei. Uma medida nesse sentido implicará uma limitação ,do
exercÍ,cio discricionário da autarquia. A prómoç,ão da segurança jurídica
justifica a referida limitação. '
141. b INPI não é 9 único órgãó interessado em promover maior, '
segurança jurídiéa ao p'rocesso de averbação dos contratos. Supõem-~e
que os órgãos estatais responsáveis pela' fiscalização 'da' remessa 4e
royalties para o exterior também se .interessam na elevação do patamar'

,de segurança jurídica da atividade de averbação dos contratos conduzida
pelo INPI. ,1 " , "
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142. Um tratamento legal ou mediante decreto regulamentar da matéria
,promover maior segurança jurídica à 'matéria, pOis"retira do INPI' a
discricionariedade de editar atos normativos prevendo ou restringindo
quaiseIementos contratuais sujeitam-se 'àanálíse da autarquia no ato de
averbação .. "
,143. Além do 'aJ;'gumento da segurança jurídi,ca, observa-'-se que a
execução do art. 211 da Lei nO 9.279/96 requer um desenvolvimento
mediante decreto regulamentar cuja competência exclusiva pertence ao

'Chefe do Executivo, nos termos do art. 84, LV· da Constit!lição da
República., " "
144. O decretô regulamentar' constitui' o instrumento, idôneo. para
complementar a lei. Trata-se do ato normativo adequado paraestabele'cer
o que pode ou não ser analisado e exigido pêlo INPI no ato de averbação
dÓs contratos .. # '

145. A Procuradoria mostra-se favorável ao tratamento da matéria
mediante' um dec~et0.' regulament'ar. O processo, de, averbação dos
contratos enquadra-se no objeto material d~lei, se as normas a serem
criadas vierem a inovar o ordenamento jurídico. '
146. O tema em apreço possui repercussões nas normas de fiscalização
de remessa de royalties. Um decreto regulamentar, ou mesmo uma lei,
possui mais condiç'ões de sopesar os objetivos' de política econôtp.ica 'do
País, do que um ato normativo expedi4ó pela autarquia. Essa assertiva

. justifica-se pelo fato da tramitâçãode um projeto de decreto ou de lei
envolver uma discussão com mais atores estatais do q4e a edição de um'
ato normativo interno.
147., A disçussão ampla com os outros órgãos públicos é salutar à
atividade de averbação do,s contratos, posto que esta pç>ssuirepercuSSÕes
em diversas áréas da atuação estatal.' ,'
148. Além da fiscalização tributária das ,remessas enviadas ao exterior, a

\ , .,
averbação dos contratos também possui 'implicações em áreas do direito
econômico, como, por exemplo, a concorrência desleal, abuso de poder
,econômico e proteção'l:lo consumidor.
14~.A definição àçercado' limite do exaíne de mérito dos contratos
decorre de uma avaliação sobre a política de desenvolvimento do ,País. '
Trata-se de avaliação cuja natureza extrapqla o-âmbito' jurídico' ea
competência material do, INPI. . - I '

ISp. Interessa'ao País utilizar o processo ~dministrativo deaverbaç:.ão de
contrato de transferêncill de tecnologia, a" cargo do - INPI, como
mecanismo para coibir, o abuso do po~er econômico ou fiscali~ar a
remessa de,royaltiespara 0_ exterior? O Estado ,dispõe de outros'
mecanismos para assegurar esses fins.? " ,
151. Essas perguntas sugerem a condução do tema à esfera do Ministério
do 'Desenvolvimento, Indústria' e Comérció EXiterior~ O poder'
regulamentar da Administração compreende a definição dos limites de
atuação' do INPI no -exercíciodl,l atividade de averbação dos contratos ,de
transferência de tecnologia." .' .. . ,

10. O capítulo 8 da agenda daM?I/CNl apresenta compreensão seme~hante à ~a
I Procuradoria quando sugere a edição d~ decreto para regulamentar a aver~ação/registro de

contratos nestes termos:•
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-
"Editar decreto que regulamente a averbáção de direitos e o registro de (,
contratos' de PI pelo INPI, asségurando o sigilo das informações."

..
. '11. Impede consignar. que a bICIG/CGTEC discorreu sobre o papel do INPI nos

•. " I •

'contratos ,de transferência de tecnologia' mediante â Nota Técnica nO oi/13'
INPI/DICIG/CGTEC/COTEG. Trata-se de documento de observância obrigatória em qualquer. ' . ., .. "\ .

'encaminhament~ da autarquia sobre a matéria.
\.

,12. Há uma frase ~a primeira página do capíiuio 8 dã agenda que suscita dúvida~, a'
.seguir: "O' processo de· averbação desses contratos ,deve ser ágil e simplificado para atender aos

\ ....
interesses das partes envolvidas no negócio." '.

13.. A frase talvez sugira: que o processo de averbação/registro dps. contratos não é.
ágil, e tampouco simplificado. Trata-se de um juízo .de valor do .qual a Procuradoria dis~ente,
posto que a averbação/registro dos contratos constitui um processo cujo exame e conclusão de .
mérito é realizado; em média, s.m.j., em trinta dias. -

14. Não existe backiog de averbaçã~/registro' de .contratos de transferência d~
tecnôlogia. Não· há que se falar de ~ualquer medidà pa{a tomar ágil o processo de
áverbação/registro dos contratos, posto que o INPI já age com agilidade ímpar nesse assunto.

in. ANUÊNC~ PRÉVIA DA ANVISA I'

. ,

15,. A agenda.da MEr/CNI. sust~nta d fith da anuência prévia da ANVISA. A CNI
propõe a consolidação do INPI como única instituição responsável pela análise e concessão de

. ," .• I

direitos de.·propriedade industrial.

16~ Percebe-se que a CNI coloca-se 'como entidade parceira do INPI ao defender as
atribuiçõesi legais da.aut~quia.,

17. b Paiec~rn~ 210IPGF/AE/2009, aprovado pelo Procurador .•Geral Feqeral co~clui
pela impossibilidade da ANVISA de examinar critérios de patente~bilidade, conform~ se verifica
nas letras "a" e "b" do parágrafo conclusivo a seguir transcrito: ':' '

"

. I

':a) Não é ,atribuição . da . ANVISA ' promover exames
(avaliaçãoireavaliação) . dos critérios técnicos próprios da
patenteabijidade '(novidade, atividade inventiva.e aplicaçãoilidusti'ial)

, quando da atuação pâra a anuência prévia(art. 229-C da Lei nO9.279"
de 1996 (.]), pois é uma' atribuição própria do INPI, conforme
estabelecido na própria lei (art. 2° da 'Lei n° 5.648/70);
b) A ANVISA, para fins 'do' art .. 229-C da Lei 9.279/96 deve atuar em
conformidade com as suas atribuições institucionais '(art, 6° da Lei n°
9,782/99): .. impedir por m~lO do' controle sanitário a produção, e .a

"
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(18, ' à,teoido Parecer n° 21O/PGF IAE12009 foi maiÚido em nova avaliação da matéria
; , __ . ,,' 'i' ' .. , _ ".~': I'· _ 'o"~ ',I •.'., ' I. , ('/-,;,'.1.'.' I .; ~ ~:'

por lÍl~iodü' Parecer ,n°,3371POFIEAl21O, Ú qual' recebeuaprovàç'ãopeJo Advogado~Geralq.a "
:. '~ . r , :. __ ~., , " ' li " __ '.' " , :' I .',I ,"-.. ,

União Luís Inácio ctucenaAdams; ," '\ ' . , ...• ,' ' ., r .;' .. ' •• J. '

•. '\ ':" j' }, " 'i..- y'

\. \ 1:- ~ \.,1' ~ \ I 'o':" ' fo,

Não9bs~ahte QS.pareceres \ Q~,AGUsobte a; anuência prévia, á' ~NYIS\AJêni
" 1-', _ ", " ,,_', _.j. '.', -'" ',' .: : ,,::' _ -.'._ , ,,: ,':

examinado critérios ,depate:p.teaoilidade"e essa conduta tym)msc,itado açõe~judiciaisegargalÓs
adininistraÍiy,os no INPL'N~ohácomo.negat4~e.,6 ,quaÇiro'exis'tent.eé,dê'ihseg~;anç(i)Útídicà~ / ~.

"', • 'I' I' (.:

"' .' i " , ',.' ,_, "

'cofuercialização depr6dutos e serviçospotencialmenté ~ó2ivos à saúde
_.' ".' ,; '-.' I , r

humana. ".
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,20: \ '. J .Assist~ razão à C~rq~and<iiden~itjcaap\~obl~máti~~da\ an~ência~préyia,~el~í
. 'ANVISA. En~etànto, a Procúrad.oria ·rião expressa omesIllo entendiméiltodaCNlâ respeitp dà

A -.' ",' ' .. '.,' ,'.:' "_ r ,l,.f, ",' ,,'" / " ',I .. "'. '.' ,

-exc1us,ãodo Anstituto' da'~úê~ê~a'prévia, "', '
. (,'(I I

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

21'~ . A posição daProéurádQrià.a,respeito~do,temaesta.vincúlada\ao teor,do PàrécernÓ
'

.21Ü,IPGF/AJ;:12009.'Ê~'outros termo~;nãq há Qbice .à 'mati4tbiç~g l;lo'ordenan{erito'jurídito
pátrio, do 'instituto da :ai1uência prévi~, 'êpnqJanto a A1;-1VÍ~A'não"e~amine"requ,isit()s, de

" ' .', . ":', 1(- •• ,· ; , \ -

_!patenteabilidade; ",'" (
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22. ,:APrácUJjadoriatem: ciência.do"trab~lho~de.~rela:toria,do Depu~ado...1':TewionLima
(iI?-titul~do'A..Revisão 'dà''Péi~de Pátentd:In6v~ç~o'~mprôl. daComp~tittviQâd6~~açi?nªL Oi~)dO
parte da premisªá 'de queo-1;NPInão telp. COinpe~ência.exclusivaHata efetua,r 0 exame de 'patente. '
Aliás, o texto !(expressor aO,iafirÍnar que o ,J:NPÍnãotêm,comp~tên~ià~exd~si~a pát;aexaminar .

•.. ' ... ", ,( " .- .'".' .' "J ',I ('1. -, J' "

patente, in verbis: ' '. , .. ,.1 \

,/

. \ .

.-j,.
'. /

. '

, J

.'f

/.

r /

·.l

/ ' 'J I , ~. '-.::--.... 1 __ •

"Nehhum~lei ,atr;ibüi a an~lise .:depedido~ d~ .patentee"do cUl;nprimento~ .' -, -
,dos' trê.s.tequisitos. de patenteahilidade·l, exclusivamente ao 'INPI;

tair):po,llcodos bUttosdois' crit~rios dei cc6ntrato ~ociaI(;:stl;loelecid(j!pelq , ~,
sistema de pátentes .- su:ficiên~ia descritiva ,e melhor' forma de execução .

. _ " ,,' .' .' .-' _ .. ' c-: I...· "~" / ,.\ .' .', - . ,- _ ' .

" ",NáConstituiçãoF:ederal,t1ão~há.padflql}e dete,qnine qual o'. Órgão
.'re/spbn,sá,vét1.peiaanálise.~.c<?ncesSãodepateJ;lt~sn'o"Btasil. NlIóhá que ,se
falar,p'orfa~to, em c6mpetência,ê~clusiv~.'do INP-I.' ..

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

QINPI possúi como atri,buição prinpipal ê~(;:ci;ltjaréaSnoqnàs, qu~ reguláJ11.
a propriedade industrial,oqÜe pão signifiêaque essa 'é Ilnia atribuiçãQ

. '" ',_ .. '. ",_ .~, ._ ',' " l' ... ', ',h' ',',' - '- i .•

exclusivá da. AJltarquia. l'Na verdade,) nérihullW lei'atribui, a,o INPI a
" I., ,'_ '. " •. ' , " , ._' ',,'. ,' .. '.

comp,etêrrcia .exc;ltisivá para analisar e concéder 'pedidos de patentes de
1 \' ','

inyénção, n~ll). a ,sua lei ~e criação - I;-ei nP 5,648/7,0 - nem ~' Lei de
Pátentes." ;, /

~' 1

.,) \

'. ',_ 't',.,- . ",' • ". 1_ ~.i-< .' ,'I. ,'" " ,'~ : ", " . - .- _. )' '. r' " '
, 23 .. C<?m o~eYido, ,r~speito, ;;~p;toeurad(),ria dissetfte, qe .'qu~lqu~r: jht~~retaÇão d~1.
'legislação desfavorável à 'competência exc.u~ivado INPI, de 'examinar e conce,der pat~ntes, em,

.' " .-/ I !I •.•

todas as' áreas tecno14gicflS. A concessão de patente ~ecotre do ex~e._Reahza-se o exame ,de um
/- • f _ J, " '. ' ' ',' ' , '_', '.' '. ' . "

j pedid.Ó'de~'patente 'à luzidos reqVlsitos de;p~tei:lteabílida~e .. Pbrtanto; ,o órgãp r~~.ponsáv~lp~la "
\ ' • / ~ p
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, '24.... , , ',:; Ar~~peito das atribuições exclusivas dorNPI para'exarninare,copceder\pateÍltes,
, "~ agenda dllM~WCN:I háge"ser éompfeen~id.a,como um'Cop.tr;a,.pçmtoà pt0posiçãQrelat~da, pelo

:Depl.).t~doNewtÓriLima:;) , I;,'·· /' -,' ". ' ' ,
I~" ,\ ',:

"/ -. " ~'. ~ ..
;25.; ,'~<" A propo,siçãÜ·dü/Dep\ltMo NeWtonLima,jntitülâda~como Revisãod~ Lei1de

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

,Patcntes:'Inovaçâo em prol' daeompetitivi4ade,N~cional, foi e~atnÜiadape1a Procul'Çlqoriapor
meio' daNot~ N°i0022-201'LJ:-AGUIPGFrPFE1rNPVCOopí-LBC-2.8e da/NotÇl N°~0024-2014- (
AGU/PGF IPFE/INPIICOOPI,. LBC.;2:8.
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" ' 26. A CNldeferÜ:;le um povo ITuirco'regula,tódó ,sobre oaGesso/aos'recprsos'gynéticos \'
': .. ' . i: " ..• __ , ,; , '- . : .•• , ' :'" ','., _ -~':..' \ ' -, . ,

e conhecimentos tátdiciOI,lais associados,' o .qual não ,inchia 'a necessidade, deiautúrizàçãopr~via
. ' . '.' '. , ,. \. _", • \ .'" , " I· •

parateg-q!ariiitr as àtividadesemcÚ~so. ','.". '
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28. ,. ' "Ü,novo :mardp r~guíÇltório's:bbre ace;;so ..~bs recur~os',genéti6o~ y.cOnheSÍlinentQs\:
.' , .' ~ ,_. " ~' - '. , . " " •....• , \'" / .. _. " .' 'I •.. !

tradicionais ass09iados'enC<jnti'a-se prev\stó'no. Projeto' de Lei nO773 512014,/de ,atitoi'iaqo ,Poder
"', - - ~, , ", . ,- .. '. -' " \ ',. -

Executivo e-apresentado à Câ111ara dos Deputados'em 4!4dejunho d6yorrenteaJ:l6.,
, • ,', . , • '- - . ,••.. , '\ . ,,~ I I., ,
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" 'T ; , ' . " '. L ~'-.1> '.' t
27. v' ( " A' autori~ação\ \de acesso: ~o p~trill1ôl1io,cgenétic? e" êori4ecimep.tQ:'traai~~bn,al"
assdciádó: ;foi ,~]Ca1ninádfl' pei~ Proclll:ad9~a n,rediante ,'o Parecer 'n~ OQb~·~PF-

, AGUIPGfl\fE/INPI~COQPI-~BC~ J .0; q)p(lrec~rfd\,ap~o~adQ pe,lo;P~oc~~d9f:~;Glle~e"por~eio ,,'
d0 Despacho· nO , §02/20t3:·AGUIPGFtpFE/INPI/COOPI-MSl\l.[-3.2~j;·· np,: qual ..se lê .,a
co~preéns,ão' 'da\Prbhúra,d~#a ,sO'bre',~;-repartição, de, be~e~ci()S, "trâr1i;prit~ ',nos' seguintes.
parágrafos: t ' '\" ' ' \ ' '

:"\ •• 1 '"

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

"2.}lermito-me,<to:davia,coerente com a ,inteligênciavazadll no referido
.; Pafecer, aduiir~, 'po; 'fórçadaapÚcaç~b: d~, 'IirQCeSS~,'si~tetPitticod;n'

~ .' ç." '-' ,I ~., ' . ,', .. i -- 1.:' '/ <",'\",'\

interpretªção cJos t.ermos·da, Medida Pro"isória 2.1'8/6-16/2001,0 que-
, ..•. ' " .... ; ;.'- .... '. rI .', .. ,

~ignific.~dizer, aco~froEtação de artigos 'seus para se ier9 re~l'(llc3;nce,
> '.docomap'dôlegal" di~er.que·aconc~ssão fiewna, patente,.considerandQ-

S~,a sU,a,naturezaeoseué'p,otçnc1ale p1:ovávelusoeconômicO;-'somente (, I
- , _.' • '. ' .... _ ,_ ,". t ~'. , ' .t-

,poderá sê,daÍ' após a ,verificaçãO,,pe'~o'INPI,' daexistêf1Ci~de',ajljstç d~s
,condições de J,épartiç~p 'de' benefíciós" dçvidamerite aprO~~,dopelo' ~~ ./' ... ' \ ',' - -. " ~',
CGEN, . ;,," "
l " . i,( , ' . _ ' ) l ./,

,'3; Corn"efeito,' sopl~nte a,vautorização ge ,.acess0p~u~a'p~squ~sa qU,e
contemple as cond,ições'j de', repartição i, diõénefícios, poderá:; s~r

, . ",.-' .' .. ' "I ", '. ,,' _ .. _ ,.' .

consideraâa'pelo J;NPI, para efeitos,:de regularidacJe{na ,concessão da,
, ." \ ' •• ';, , ,',' " , ' / ~ .' , > - •. - .•• ' •
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29.'•. As sugestões' iapresenta,~asno capít\llo 8 da~genda da,'MEI!CNI,no'~ocante ao.
acesso,aos.r~6ursosgenétiCôsecpnhedmentos 'traditiótiais' assptiados sã'()transcvit;;is:~m.:parte·,a-

o ' ,~ ,', ' ~_, - '. ' \,' , { , , ,.' o , - '. , •••••••

,seguir:::.'. ' , . ' "','Cf ) L !
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"G,arlintiFque. O J1PV0rn.àrcó legal 'n:ã()ColÍtentpl~'a, nece~sidade d~'\
,autotizà.~ão·préviaéqué, prOl}10Vll.tirtl.,amb'!ente ..:fa~o!áver.·pá~a a
re@là'rização ~'da,s...ati\Jidades.ern 'curso,' .evitando as autuaçÕes dós

I' I'. usuários, ~sel\trav'es Qtirocráticós::~ ó~àtrW'os"consíderávei~<nó~ ptazo's
pal"~p~Sêlliisaedesenvolvirnentb'''I{sern. grifo noorigi~al)' li

; / , - ., ,- " I

I,I
\. r ••••..

. I "Permitir. a protbção, dei~V~ntos rélaciónados' a órgant'smos viyo's e . !
' ••• ' ( ". , .' ", •••• '.' < I , ' .\ . , I

organismos'genetic~Üy.énte modifi,cadQs(OGMs) por pate,J;ltes;:',' ", 'i / i
I' . I f

/ i" , .' ' " " f.

33., A matéria.el11apreçoJojeXaminádapelaPr{)curadoria, no ano de.2014,por·meio t

, ',Pare~er\n()0022-20-~3:J}?tr!J?9F?PFEiH'~P'I/COo.PI~~B·C-l.o,apr9v~d9\peio,:yr,o~~ra~~~-Ch:fe,\. " ' "
,medIante·oDespacho'n?p215/2014-AGU/P.GF/PFE/rNPUCOOPI~MSM-3:2.3," ' .. ' ;'1

. ..;, ,_' ,-:,' " _' . ,'" l' : " :," ,:", .L l' , " I, _, ,.:~ , . 'i: "" ,I' " '

34., ,',Oparecer 'apresenta op~orama nO!'ffiativ0sobre,camat,ériâ'eexplicitaque',Ó 'art. < ,

18, lII, da Ler ho :9.27.9/96impedç Q patente~entq. de todo oU'iJarte4os seres.vi:vos,E~treÚli1to,
• à, Lei ~dwite:o pat,ente.àwertt0;Ae~icrorg(:u1iS1hOtr~sgênicojes,uhante' deúrna.il1venyãoq'úe·
. reúna osiequisitos depatenteabÜidad~. ,.,. / .. ;' ~"

'I'," ' -,' " ,r-,' ,
,'I I ,,' /~

, I
I

: i
I 'i
• I' ~

I
. ( ,

'I

' .
~-

'V. PATENTEAMEN';rODE IN:VE~T,OSRELACIONADOS ..,,{\'9RG4NISMOS'VIVOS ,E
) , "\, "~ ,_"""" ~.' "," \' , I' .'" , -,', '

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS ". -" ".''
., ""./"" .

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

~. ( ..•• \ • , " • , • '.,;- 'I

32...•. A~MEIICNlpro.põea permissã.o de ,proteção mediante patentes de inv,ent.os
... ',' ... " .'. "! .. '.' .• :. " .. ' ... '.. "

• I rdaciOÍladqs à(organIsmos vivos e.orgáni~m()sgenet~caníentem0difiéad0snestes teI'll}Os:
I /, ''''\.

/" i _, --"-,' ,'_ ", ' ',1;<' ,'" "~ , ,"-' , ,'. ,,', " ('," ," ,','>":, ,'. , '\ :
, )30.\ " o proj.etode Lei nO773"5/201~'l1â6acolheu,a sugÚtâo, daMEIICNtno tocanle 'à
e~c~u~ã().da};a~~~dzaç'ão.)p~éviapar~ acesso,á~?patr~n:ônio..~enéÚCb.oU'cOnhe,?i~entp't~a?icionàl \
associadQ; Inplusive,:ospedidosd~áútoriz~çã()prévia emtrainitação ilO CGEN;o~,1em putro.1

I ," - ,1', /V 'o: , __ " ,-", ,_, "! ,i -" ,

órgão, apr,esent~dosantes da entrada ehj vigor no novomaf(~Oregulatório precisarão adeqt:far~se
às normas ult~l'i~~e~,cónsoaI1ieoart.<36doJ>~ójeto'deIJei,.\" ~ _.<, .~', .I ':

/ ' __ ' .l "',. _' ,',) ,I .....,~ , " . r." _ , , " , , :',:"'\.,,, )

',3 L, '-'A autorização de à.cessoper~arie;ce "no noyomarco 'reguf~tório"embpra cOJ;Íl,
contornos jurídicos distintos. De tOdo.moclb"iiãp :háde 'se falar /~liminação d-oip:stitutoda- I

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

autor:iz,\ç~ppréyia:~1" ' •• ;
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,l~Projeto de.Lei nO 7735/2014, art. 39. O pedidpde:~utorização ou regul3:rização,deacesso e/de re.messa. de
patrimônio ge,nético 9U conj1ecim\1ntotradiciopal,ass,ociado' formalizadqnos terrD.o~:dil MedidàProvi~óri1irrib 2.1,86- I

.~16'; de 20'o1,.e:~i~dae?1 tramitação nad~ta deentia.dá em. vigor desta ~ei;de~erá~.er,~eJôrmula~Óp~Ó~~Üádo como
p,edido,de.cad~stro' ou de autoriz;açãpge actf~so ?u t~ll1ess1i,~onfor~e o caso; ',. : ':'-.
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36. Vê-se, portanto, que as Diretrizes de exainede patentes debiotecnologia estão em
conformidade com a proposiçãó da. MEl/CNI, com a prática adotada pelo .INPI e com a
legislação. \

\
VI. ESTRUTURA DO INPI /

•...........

. , .
37. A MEVCNI assevera que a estrutura do INPI é' pequena ~ poúca equipada,
tomando ,como r~feiência' instituições similares de outros países. ~Nesse diapasão, li CNI sugere .

..ao governo o apoio à estratégIa de modernização do INPI, com im~diato reaparelhamento, o que
inclui novas contrataçÕes. Assim se encontra formulada a proposição da MEVCNI:

.. I

"O Instituto Nac'ionalde Proprieqade Industrial (IN,PI), autarquia federal.
responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema

1 • ", '- •

brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade ihtelectual
para a' indústrfa é pequeJ10 e pouco equipado, se comparado com os

.. / escrItÓrios similares de outras nações. Para que ci Brasil tenha u~
, ambi~rite moderno e adequado na área da propri~dade intelectual, é
essencial que o INPI fuÍ1cione 'dentro dt:; padrÇíes de class,e mundial de
atendimento, oferecendo a todos os usuários d.o Sistema um 'serviço de
qualidade e dentro dos prazos praticados pelos melhores escritórios de PI

I do mundo. Isto slgnific~ dizer que é fundamental, que ;ogqvetno ap6iea'
estratégia de modernização ..do INrI, que inclui o imediato
reaparelhainento, sobretudo do capital/humano, já autorizado pela Lei
12.823/2013, dos seus procedimentos internos, visando agilidade no
recebimento, análise e publicação dos ,res~ltados ôos pedidos de marcas,

., , ...

patentes, desenhos industriais e demajs direitos de propriedade industrial.
Só após a concessão desses direitos, por part,e do governo, é que as
empresas têm a devida segurançajurídicapar~ transacionar tais bens·-no

. mercádõ nacional."

38 .. Em outra 1?ágiria, a MEI/CNI propõe a reduçã~ do. tempo de processamento de
,patentes no INPI, bem como a adequação do quadro de exarriinadores, ipsillitteris: . > •

. . ' I

• I

"Reduzir 'o tempo de processamento de patentes n6 INPI para, no
máximo, ~uatro a~os, dentro deu ~ p~ríodo de quatro ânbs de gestã~;
Adequar o quadro> de examinadores, calculando unia taxa média de -
produtividade de 85175' patentes/examinador/ano' pàra uma méçlia de
fluxo de exames projetados de 50.000 patentes/ano, com contrat8;ção e
treinamento imediatos de profissionais, promovendo paralelamente uma, .

8
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revisão da c~reira de examinadores para possiQi1itara r~tenção
novos técnicos em condições competitivas côm relação ao mercadb;'

39 .. O texto transcrito da CNI não ~raduz uma crítica aó'rNPI, mas sim Uma disposição
/ . ' . ,

em 'se colocar como uma e!?-tidadeparceira Patr~ápoiar os' pleitos da autarq)l.,~a,por uma melhor'
estrutura, particularmente, por mais servidores ...

. .
, '

AO. A CNI compreende que os problemas doINPI; mormente os atrasos nosexam~s
de·patentes e de marcas, devem-se preponderant~mente ao pequeno número de servidores frente
ao volume crescente de depósitos. Por isso, ela apóia a contratação de novos'examinadores.

/

VII. CONÇLUSÃO

41. O capítulo 8 4a novà agenda da MEr' si1)aliza a disposição da CNI de cooperar
com o INPI em diversos'aspectos, principalmente, no'tocante à'reestruturação da autarquia, que
sefaznece:ssária para resolver os problemas prementes já identificados.

42., . , O INPljá trabalha em cooperação coma CNI, em determinados projetos. Há um
' .. , \

vínculo institucional próximo entre as duas entida.des. Inclusive, o texto em apreço de~orre de '
um diagnóstico dos problell,1as'existentes no INPI, bem como das córrespondentes soluçõe~. Esse,

, dIagnóstico corresponde; em grande parte,' àquele realizado comUQ1entepela autarquia.' '.. ,

43.
INPI.

/

b texto da MEl reafirmou o escopo da' CNI de atuar como ,entidade parceira, do'
, I

,À consideração/superior.
, ,,

Rio de Janeiro, 9,desetembio de 2014 .
. '
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Loris Baena Cunha Neto
Pr~cUJador FederaL

.Coordenador
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ADVOCACIA GERAi. DA UNIÃO
" -PROCURADORIA-GERAL fEDERAL '

PROCURADORIA fEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrínk Veiga, 09, 22' andar - Centro';' Rio de]aneiro - Cep 20.090-050

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

~ .• : .,,-,., -,o·f - ~.-

.,

I

/

.Despacho N° 0600/2014-AGU/PGF /PFE/INPI/CO<;lPI -MS1\1:,..3.2.3

/

- .
REFERÊNCIA: Processo N~. 52400.125797/2014-51

1. Estou de,acordo com a NOTA N° 0325/2014-AGU/PGF/PFE/INPVCOOPI-LBC~
2.16, firmada.pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da. CÓOPI desta

•• o. r .

Procuradoria.

2: À Presidência. \

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2014.

I,, .

/

". Ix-: ~\f.r ~
/ '.''' ,Mauro Sodré Maia

Procurador-Chefe
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