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REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.089868-2017-98 
 
 
 
 
 
 
1. Estou de acordo com a Nota nº 0187-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.2, 
de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico 
de Propriedade Industrial. 
 
2. A consulta resume-se aos seguintes termos: um interessado pode apresentar 
informações para subsidiar o exame de um recurso sobre concessão de patente? 
 
3. Em regra, o terceiro é um concorrente do depositante do pedido de patente. O 
terceiro manifesta-se nos autos administrativos em curso na 1ª instância, com supedâneo no art. 
31 da Lei nº 9.279, de 1996 (LPI), verbis:  
 

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será 
facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e 
informações para subsidiarem o exame. 

 
4.  O art. 31 da Lei nº 9.279, de 1996, permite que o terceiro apresente subsídios até o 
final do exame. O dispositivo é aplicado especificamente para a 1ª instância administrativa, 
quando não houve ainda a conclusão do exame. Visto isso, cabe verificar se existe algum óbice 
para aplicá-lo analogicamente em grau recursal.   
 
5.   O processo em tela corresponde a uma nulidade do ato administrativo de 
indeferimento do pedido de patente. O depositante do pedido ingressou com o recurso, com 
fundamento no art. 212, da Lei nº 9.279, de 1996. O art. 213 da Lei confere ao interessado a 
prerrogativa de contra-arrozar o recurso, o que foi feito. Transcreve-se a seguir os dispositivos 
citados:  
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Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que 
trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) 
dias. 
Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, oferecerem contra-razões ao recurso. 

 
6.  O art. 214 da Lei nº 9.279, de 1996, confere ao INPI a possibilidade de formular 
exigências, de forma que o recorrente possa complementar as razões apresentadas. No caso 
concreto, o INPI formulou exigência para que o recorrente readequasse a natureza do seu pedido. 
O terceiro vem aos autos em curso na 2ª administrativa e apresenta uma segunda petição.  
 
7.  A princípio, há dois óbices para se aceitar essa segunda petição. Primeiro, não há 
previsão legal para receber essa segunda petição. Essa questão parece contornável mediante uma 
interpretação extensiva do art. 31 da LPI, tal como o fez o Procurador Federal oficiante no feito, 
notadamente nos parágrafos 15 a 17 da Nota nº 0187-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-
2.2. 
 
8.  O segundo óbice para receber a segunda petição, de autoria do terceiro, reside no 
parágrafo único do art. 214 da LPI.   
 

Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de 
recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas 
no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso. 

 
9.  O parágrafo único do art. 214 da LPI estabelece que a decisão do recurso ocorrerá 
após o cumprimento das exigência pelo recorrente. A partir do momento, no qual o INPI admite 
uma segunda petição do terceiro, a decisão do recurso não será proferida de imediato, uma vez 
decorrido o prazo de apresentação das exigências. Nesse particular, o recebimento da segunda 
petição do terceiro mostra-se potencialmente problemática.  
 
10.  Por outro lado, o parágrafo único do art. 214 indica que o recurso será decidido, 
independentemente do cumprimento da exigência. Nesse viés, o dispositivo não estabelece a 
imediata decisão do recurso, mas sim que haverá a decisão, ainda que não haja o cumprimento 
das exigências. Por conseguinte, o recebimento da segunda petição de autoria do terceiro não 
significa, a princípio, uma violação ao parágrafo único do art. 214. 
 
11.  Ante o exposto, a Procuradoria mostra-se favorável ao recebimento da segunda 
petição de autoria do terceiro, em grau recursal, sem prejuízo de uma revisão posterior de 
entendimento.  
 
12.  A presente compreensão não prejudica uma futura normatização em sentido 
oposto, ocasião na qual a Procuradoria voltará a examinar a legalidade do procedimento.  Este 



  

 3 

 
órgão consultivo assim se manifesta, posto que não identificou atos normativos administrativos 
disciplinando a matéria. 
 
13.  A segunda pergunta do órgão consulente diz respeito à notificação na RPI 
(Revista da Propriedade Industrial) do recebimento da segunda manifestação do terceiro. A Nota 
nº 0187-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.2 opina que a manifestação do terceiro receba 
o mesmo tratamento conferido aos subsídios previstos no art. 31 da Lei nº 9.279, de 1996. 
 
14.  A apresentação de subsídios não é objeto de notificação na RPI, diferentemente da 
oposição inscrita no revogado Código de Propriedade Industrial de 1971 (CPI, de 1971). O art. 
19 do CPI previu expressamente a ciência ao depositante, o que se concretizava mediante 
publicação de um despacho na RPI.  
 

CPI, de 1971, art. 19. Publicado o pedido de exame, correrá o prazo de 
noventa dias para apresentação de eventuais oposições, dando-se ciência 
ao depositante. 

 
15.  Se a apresentação de subsídios no curso da 1ª administrativa não é objeto de 
notificação da RPI, igual dispensa de publicação é razoável que se faça na 2ª instância. Não se 
viola o princípio do contraditório quando o INPI não publica a notificação de recebimento de 
subsídios na 1ª instância, posto que o art. 31 da LPI deliberadamente efetuou tal omissão.  
 
16.  No mesmo sentido, é possível concluir que não existe violação ao princípio do 
contraditório se o recebimento da segunda petição do interessado não for acompanhada de uma 
notificação.  
 
17.  De todo modo, a Administração possui a liberdade, nesse caso concreto, de 
efetuar tal notificação se entender que se trata de um procedimento não usual o recebimento da 
2ª manifestação do interessado em grau recursal.   
 
18.  O órgão consulente pergunta se o INPI poderia indeferir um pedido de patente a 
partir de considerações de autoria do depositante. A pergunta foi assim formulada: 
“Considerando a aceitação da documentação trazida no bojo da denúncia, e caracterizada a 
autoria da invenção por terceiros, é possível indeferir um pedido de patente fundamentado no 
não enquadramento no artigo 6º da LPI?” 
 
19.  A pergunta foi respondida no parágrafo 24 da Nota nº 0187-2017-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.2, ipsis litteris: 
 

“Por derradeiro, impende ressaltar que o INPI não consubstancia espaço 
adequado para o aviamento de discussão a respeito da titularidade de 
uma patente, na medida em que não reúne as condições necessárias para 
tanto. Aliás, pelo que se nota a partir da manifestação de fls. 06/10 do 
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presente processo, a discussão atinente à titularidade já está sendo 
processada no foro adequado, daí porque, em princípio, deve o INPI se 
ater ao exame dos requisitos de patenteabilidade previstos na Lei 
9279/96.” 

 
20.  De fato, não parece que o INPI tenha condições para aferir se o verdadeiro autor 
de uma invenção é o indivíduo X ou Y. Se o INPI tentar efetuar tal aferição, provavelmente, 
acolherá a argumentação de uma ou outra parte, sem efetuar um juízo próprio. Tal aferição 
demanda oitiva de testemunha e produção de uma série de provas de difícil concretização no 
âmbito administrativo.  
 
21.  A atribuição do INPI diz respeito ao exame dos requisitos e condições de 
patenteabilidade, matéria de ordem técnica, que não se confunde com a investigação sobre o 
verdadeiro autor da invenção.  
 
22.  À CGREC.  
 

 
 

Rio de Janeiro, 8 de agosto de 2017. 
 
 
 

Loris Baena Cunha Neto 
Procurador-Chefe 

 


