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PROCESSO N° 52400.161537-2017-92

INTERESSADO: Presidéncia.

ASSUNTO: Minuta de instrucdo normativa sobre o parecer de viabilidade de registro de
indicacdes geograficas provenientes dos Membros da Unido Européia.

I. A minuta tem como fonte normativa primaria o
art. 2° da Lei n° 5.648, de 1970.

II. O sistema juridico de propriedade industrial
prevé o recebimento pelo INPI de documentos
em lingua estrangeira.

III. A isencdo de retribuicdo para o registro de
indicacdo geografica depende de ato do Ministro
da Industria, Comércio Exterior e Servigos,
porquanto se trata de um servigo previsto na Lei
n°® 9.279, de 1996.

IV. O Presidente do INPI é competente para
estipular a isencdo de retribui¢do concernente ao
parecer técnico de viabilidade, posto que se trata
de um servigo ndo tipificado na Lei n°® 9.279, de

1996.
Senhor Presidente do INPI,
I. RELATORIO
1. A Presidéncia submete a Procuradoria minuta de instru¢do normativa que institui

o procedimento de elaboracdo de parecer técnico de viabilidade de registro de indicagdes
geograficas provenientes da Unido Européia.

2. A minuta foi examinada pelo Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza
Tostes, mediante o Parecer n° 0037-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado pelo
Procurador-Chefe, por meio do Despacho n°® 537/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.
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Considerando que as negociagdes comerciais encontram-se em curso, alguns dispositivos da
minuta serdo objeto de uma nova redagdo nos proximos dias.

3. A presente manifestacio tem por finalidade esclarecer a opinido deste Orgdo
consultivo sobre alguns aspectos em discussdo no ambito da Administracao.

4. O procedimento disciplinado na minuta nao tem por €scopo promover O registro
das indica¢des geograficas, mas sim avaliar tecnicamente se determinadas indicacdes geograficas
reconhecidas na Unido Européia sdo passiveis de registro no Pais. O procedimento se faz
necessario porque hé indicagdes geograficas reconhecidas na Unido Européia que ndo se
amoldam aos requisitos da Lei n® 9.279, de 1996.

5. Se ndo houver o parecer de viabilidade especifico para cada indica¢do geogréfica,
corre-se 0 risco do Pais assumir um compromisso de registro sem observancia a sua propria
legislacdo. Quando o parecer de viabilidade identificar um Obice legal ao reconhecimento da
indicagdo geogréfica, ele apresentard a alternativa necessaria, inclusive, indicando a alteracdo
legislativa respectiva.

6. A presente normativa mostra-se pertinente no contexto das negociagdes do acordo
Mercosul-Unido Européia. O parecer de viabilidade tem a finalidade de subsidiar tecnicamente
os negociadores do acordo comercial, ou a manifestacdo do INPI sobre o capitulo de propriedade
industrial contido no tratado em elaboragao.

7. A edicdo da presente normativa encontra-se na esfera de discricionariedade da
Administracdo. Poder-se-ia escolher outros métodos para elaboracdo dos pareceres técnicos de
viabilidade. Por exemplo, o INPI poderia receber a lista de indica¢des geograficas, autuar um
processo e elaborar esses pareceres, fornecendo os mesmos aos negociadores do Pais.

8. O método escolhido foi a publicacio de uma normativa, que oportunizasse a
terceiros, um mecanismo de contestagdo, o que garante transparéncia ao procedimento.

0. A minuta sub examine tem como fonte normativa primdria o art. 2° da Lei n°
5.648, de 1970, o qual atribui ao INPI a competéncia de se pronunciar sobre tratados

. . . N . . . 1
internacionais concernentes a propriedade industrial.

10. Compreendida a motivacdo e a finalidade da minuta de ato normativo, passa-se a
andlise dos dispositivos, o que € feito no mérito a seguir.

11. E o relatério.

" Lei n° 5.648, de 1970, art. 2° O INPI tem por finalidade principal executar, no 4mbito nacional, as normas que
regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua fun¢ao social, econdmica, juridica e técnica, bem como
pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura, ratificacdo e dentincia de convengdes, tratados, convénios e
acordos sobre propriedade industrial.
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II. MERITO
IL.1 OBJETO

12. Na parte preliminar do ato normativo, as consideragdes iniciais trazem uma
expressdo proxima a cacofonia (“tratamento no procedimento de reconhecimento”). Talvez seja
conveniente alterar essa redagao.

13. O art. 1° da minuta estabelece o objeto do ato normativo, a saber, a elaboragao do
parecer técnico de viabilidade. Além de estabelecer o objeto da instrucao normativa, o art. 1°
menciona a finalidade do ato (subsidiar o Governo Brasileiro na negociagdo do acordo
comerciall).2

14. Os arts. 2° e 3° da minuta aplicam-se a uma relacdo de indicagdes geograficas
provenientes da Unido Européia. Essa relacdo serd entregue ao INPI em formato digital, com
uma ficha técnica, que constitui o resumo dos principais dados da indica¢do geografica (nome da
associacdo titular, data do registro nos paises da Unido Européia, o produto ou servico
relacionado etc.).

15. Pela leitura do art. 2°, percebe-se que se trata de uma norma especifica para a lista
oficial entregue pela Unido Européia, no contexto das negociagdes atuais do tratado. Imagina-se
a seguinte situagdo: um ano apds a ratificacdo do acordo comercial, a Unido Européia pretende
aplicar a instrucdo normativa em estudo para uma nova lista de indica¢des geogréficas. A
instrucdo normativa em exame nao se aplicard, pois ela tem o seu ambito de aplicacdo restrito a
uma Unica lista.

16. In casu, serd necessario uma nova negociacdo, podendo o INPI reeditar a norma.
A instru¢do normativa pretendida somente tem pertinéncia no contexto das negociagdes.
Concluido o acordo, com éxito ou ndo, ndo ha sentido manté-la vigente.

17. Nesse diapasdo, mostra-se conveniente estipular na parte final da minuta o
término de vigéncia do ato normativo. Ainda que ndo seja acolhida a presente sugestdo, mostra-
se indubitdvel a aplicacdo da instru¢cdo normativa unicamente a relacdo de indicacdes geograficas
fornecidas pela Unido Européia no contexto da negociagdo atual.

* Minuta de instrugdo normativa, art. 1° Regular o trimite administrativo da elaboracdo de parecer técnico sobre a
viabilidade do reconhecimento dos registros das indicagdes geograficas oriundas da Unidio Europeia com vistas a
subsidiar o Governo Brasileiro no ambito da negociag¢do do acordo Mercosul-Unido Europeia.



18. Com igual preocupacao manifestou-se o Procurador Federal oficiante no feito, no
pardagrafo 9° do Parecer n° 0037-2017-AGU-PGF-PFE-INPI-COOPI-DJT-1.0, que opinou pela
fixacdo de um limite temporal para o recebimento da lista de indicagdes geograificas.3

1.2 PROTOCOLO DE DOCUMENTOS EM LINGUA PORTUGUESA OU
ESTRANGEIRA

19. O art. 3° §2° da minuta estabelece que a documentacdo entregue pela Unido
Européia serd em lingua portuguesa. Durante o processo de elaboragdo da norma, cogitou-se a
recepcao de documentos em inglés ou espanhol.

20. Esta Procuradoria ndo identifica ébice ao recebimento da lista de indicacdes
geograficas e das fichas técnicas em inglés ou espanhol, porque o sistema juridico de
propriedade industrial ja prevé o recebimento pelo INPI de documentos em lingua estrangeira.
Ou seja, ndo seria a primeira vez que o INPI tramitaria documentos sem traducdo em seus
processos administrativos. Essa € uma particularidade dos processos administrativos relativos a
propriedade industrial.

21. Por exemplo, o art. 16, §2° da Lei n° 9.279, de 1996, prevé que o documento
habil da origem para comprovar a prioridade de um pedido de patente pode ser entregue ao INPI
na lingua estrangeira. O que precisa de traducdo simples € a certidao de depdsito ou documento
equivalente.

22. Outro exemplo, os relatérios produzidos como ISA/IPEA sdo retirados do
patentscope da OMPI, em inglés, pelos examinadores de patentes do INPI. Esses documentos
sa0 incorporados nos processos administrativos, sem tradugao.

23. Salvo engano, o INPI tramitard em seus processos administrativos alguns
documentos em lingua estrangeira quando da entrada do Protocolo de Madri.

24. Este 6rgdo consultivo ndo compartilha da opinido de que os arts. 224 do Cddigo
Civil e os arts. 156 e 157 do Coédigo de Processo Civil impedem o protocolo da lista de
indicacdes geograficas em inglés e espanhol. Nesse particular, ratifica-se a compreensao exarada
nos paragrafos 12 e 13 do Parecer n° 0037-2017-AGU-PGF-PFE-INPI-COOPI-DJT-1.0.

3 Parecer n® 0037-2017-AGU-PGF-PFE-INPI-COOPI-DJT-1.0: “9. Todavia, recomenda-se seja fixado
expressamente um limite temporal para o encaminhamento da lista, a fim de prevenir a hipdtese de inclusdo de
indicagdes geogréficas apds o encaminhamento da lista oficial.”

*Lein® 9.279, de 1996, art. 16, § 2° A reivindicacdo de prioridade serd comprovada por documento hébil da origem,
contendo nimero, data, titulo, relatério descritivo e, se for o caso, reivindica¢des e desenhos, acompanhado de
traducdo simples da certiddo de depdsito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo
teor serd de inteira responsabilidade do depositante.

3 Parecer n° 0037-2017-AGU-PGF-PFE-INPI-COOPI-DJT-1.0: “12. Na verdade, tampouco haveria, em tese,
problema em receber a documentacio em inglés, porquanto idioma universal, em espanhol, na medida em que
acordo gestado pelo MERCOSUL. Certo é, porém, que seria mais conveniente ao INPI receber os documentos
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25. A regra geral € de recep¢do de documentos em lingua portuguesa nos processos
administrativos. O caso concreto possui algumas diferencas que escapam da regra geral. Na
presente consulta, percebe-se a Administracdo possui o animus de receber o documento em
lingua estrangeira. A Administragdo tem a prerrogativa de estipular o recebimento da ficha
técnica em lingua portuguesa. No entanto, ela entende, no contexto das negociagdes em curso, a
conveniéncia do protocolo das fichas em lingua estrangeira.

26. Outra particularidade, a presente consulta versa sobre a elaboracdo de um ato
normativo. Se a consulta fosse sobre a admissibilidade de um documento em lingua estrangeira
sem uma norma prévia estipulando tal recepc¢ao, talvez a conclusido da consulta seguisse a regra
geral.

27. O art. 224 do Cdédigo Civil refere-se a traducdo para o portugués para que os
documentos tenham efeitos legais no Pais.® Esse dispositivo ndo diz que o protocolo de um
pedido perante a Administracao Publica precisa ser necessariamente em portugués. O pedido em
si, ainda que traduzido para a lingua portuguesa, ndo tem efeitos legais no Pais. O que terd
efeitos legais € a decisdo administrativa de concessdo do registro, o que ndo serd feito a luz da
presente normativa.

28. A lista de indicagdes geogréficas, e as fichas técnicas, ndo terdo efeito legal no
Pais, com tradu¢do ou sem traducdo. Tratar-se-4 de um requerimento de um parecer de
viabilidade a luz da presente normativa.

29. Nao se compreende por que foram citados os arts. 156 e 157 do Cddigo de
Processo Civil no art. 3°, §2°, da minuta. Os arts. 156 e 157 do Codigo de Processo Civil versam

sobre pericia judicial, e ndo do uso verndculo.” No Cédigo de Processo Civil revogado (Lei n
5.869, de 1973), os arts. 156 e 157 tratavam do uso obrigatério do vernéaculo.

30. O atual Cédigo de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 2015) traz em seu art. 192 o
uso obrigatdrio da lingua portuguesal.8 Cuida-se de uma norma aplicavel ao processo judicial. O
processo civil aplica-se subsidiariamente ao processo administrativo, consoante o art. 15 do

traduzidos para a lingua portuguesa, o que facilitaria sobremaneira o exame. 13. A previsio de tradugdo do
documento para o portugués, logo, assume fei¢do de conveniéncia e oportunidade, razao pela qual nao cabem
maiores digressdes. De todo modo, mostra-se interessante consignar que nao se vislumbra ilegalidade qualquer que
seja a opcdo eleita pelo INPI.

® Cédigo Civil, art. 224. Os documentos redigidos em lingua estrangeira serdo traduzidos para o portugués para ter
efeitos legais no Pais.

7 Cédigo de Processo Civil, art. 156. O juiz serd assistido por perito quando a prova do fato depender de
conhecimento técnico ou cientifico. [...] Art. 157. O perito tem o dever de cumprir o oficio no prazo que lhe
designar o juiz, empregando toda sua diligéncia, podendo escusar-se do encargo alegando motivo legitimo.

¥ Cédigo de Processo Civil, art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatério o uso da lingua
portuguesa. Pardgrafo tinico. O documento redigido em lingua estrangeira somente poderd ser juntado aos autos
quando acompanhado de versdo para a lingua portuguesa tramitada por via diplomadtica ou pela autoridade central,
ou firmada por tradutor juramentado.



Cdédigo de Processo Civil’ Trata-se de uma aplicacdo subsididria e supletiva, quando
preenchidos determinados requisitos. Pode-se perfeitamente afastar a norma do art. 192 do
Cdédigo de Processo Civil, ao caso em tela.

31. O art. 22, §1°, da Lei n° 9.784, de 1999, prevé que os atos do processo
administrativo serdo produzidos por escrito na lingua portuguesal.10

32. Percebe-se que o parecer de viabilidade, e outros atos praticados durante a andlise
das indicagdes geogréaficas, praticados pelos examinadores do INPI, serdo praticados em lingua
portuguesa. Nao se percebe o art. 22, §1°, da Lei n° 9.784, de 1999, como um obsticulo a
recepcao da relacdo de indicagdes geogréficas na lingua inglesa ou espanhola.

33. A Lei n° 9.784, de 1999, aplica-se subsidiariamente aos processos em tramite na
area finalistica do INPI. Nesse caso, é sempre bom lembrar que a Lei n° 9.279, de 1996, possui
natureza de lex specialis frente a Lei n° 9.784, de 1999.

34. Quando se analisa eventual divergéncia entre a Lei n° 9.279, de 1996, e as demais
leis, particularmente a Lei n°® 9.784, de 1999, sempre se invoca a regra hermenéutica lex specialis
derogat lex generalis, também conhecida como principio da especialidade. Com respaldo no
principio da especialidade, € possivel dizer que o protocolo dos documentos provenientes da
Unido Européia, neste contexto, ndo viola o art. 22, §1°, da Lei n° 9.784, de 1999.

35. A conclusdo do processo administrativo disciplinado ndo é uma decisdo
administrativa, mas um parecer técnico. Esse parecer técnico ndo enseja a concessdo, pois ele
nao € vinculativo. A concessdo dos registros nao foi matéria submetida a consulta desta
Procuradoria.

36. Na hipétese da Administracdo entender pela alteracdo do art. 3°, §2° da minuta
para admitir a ficha técnica em lingua inglesa, este 6rgdo consultivo consigna a opinido
favoravel, conforme ja explicitado nos pardgrafos 12 e 13 do Parecer n° 0037-2017-AGU-PGF-
PFE-INPI-COOPI-DJT-1.0.

37. Admite-se a publicacdo apenas da relagdo de indicacdes geogrificas e ndao das
fichas técnicas, sendo estas disponibilizadas a terceiros nos autos, seja o fisico ou o eletrénico.
A publicacdo da lista de indica¢des geograficas em lingua estrangeira nao representa prejuizo as
empresas impugnantes. A denominagdo da indicagdo geografica ja ocorre em lingua estrangeira.
Nao se traduz “Parma”, “Rioja” ou “Conegliano”, por exemplo.

? Cédigo de Processo Civil, art. 15. Na auséncia de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposi¢des deste Codigo lhes serdo aplicadas supletiva e subsidiariamente.

101 ein° 9.784, de 1999, art. 22, § 1° Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernaculo, com a
data e o local de sua realizac@o e a assinatura da autoridade responséavel.
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38. Nessa linha de raciocinio, talvez seja interessante publicar tdo-somente a relagcdo
das indicacdes geograficas da Unido Européia, e ndo as fichas técnicas. Eventual acolhimento da
idéia demanda uma alterac@o da redacdo do art. 4° da minuta.

39, De todo modo, recomenda-se a exclusdao da referéncia aos arts. 156 e 157 do
Cdédigo de Processo Civil no art. 3°, §2°, da minuta, posto que tal referéncia € imprépria. Quanto
a citacao do art. 224 do Coédigo Civil, cabe a Administragao avaliar se tal referéncia € necesséria.

11.3 PROCEDIMENTO

40. Os art. 4° e 5° da minuta estabelecem o fluxo administrativo do procedimento.
Publica-se a ficha técnica da indica¢do geografica na Revista da Propriedade Industrial (RPI), o
que abre o prazo de 60 dias para apresentacdo de subsidios de terceiros. Concluido o prazo de 60
dias, o INPI publicard na RPI uma notificacdo informando quais foram os registros que
receberam subsidios de terceiros.

41. Além dessa notificacao na RPI, o INPI também enviard um oficio a representacdo
diplomaética da Unido Européia no Brasil, sendo que o prazo para manifestacdo da representacao
diplomatica inicia com a publica¢do na RPL

42. A redacdo do art. 4°, §3° da minuta € diferente da sistematica usualmente adotada
no INPI. Geralmente, as notificagdes ocorrem mediante publicacdo na RPI. Nada impede que a
notificacdo, nesse caso, seja por oficio. O interessante nesse caso € que a notifica¢do, de acordo
com o dispositivo em comento, materializa-se de duas formas, oficio e publica¢do de despacho
na RPI, sendo que o prazo conta-se deste ultimo.

43. Decorrido o prazo de 30 dias para que a representacdo da Unido Européia no
Brasil apresente a sua manifestacdo, inicia-se a elaboracdo do parecer de viabilidade pelos
examinadores da Diretoria de Marcas, Indicagdes Geograficas e Desenhos Industriais. Nao ha
prazo para conclusdo dos pareceres técnicos, o que € conveniente, considerando as negociagoes
em curso.'!

44. Concluido o parecer técnico, ele serd encaminhado ao Ministério de Relagdes
Exteriores. "

" Minuta de instrugdo normativa, art. 5° Decorridos os prazos fixados no artigo 4°, o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial emitird parecer técnico favordvel ou recomendacdo de ndo reconhecimento do registro da
indicacdo geogréfica nos termos da Lei n® 9.279, de 1996.

"2 Minuta de instru¢io normativa, art. 6° O parecer técnico emitido serd encaminhado ao Ministério das Relacdes
Exteriores do Brasil.



I1.4 RECURSO

~ P L. T . 13
45. N3ao hé recurso ao parecer técnico de viabilidade, consoante o art. 7° da minuta.
Nao ha obice para tal vedacdo de recurso, particularmente porque o parecer em tela nao
consubstancia uma decisdo, mas uma opinido técnica.

46. Nem toda decisao do INPI € sujeita a recurso. Nesse sentido, cabe reproduzir o
topico II.3 do Parecer n° 0002-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, de lavra do
signatdrio, que analisou a minuta do resolucao sobre prioridade BR:

IL.3 RESTRICAO DAS HIPOTESES RECURSAIS

“27. Uma terceira inovag@o no projeto em tela refere-se aos recursos.
O 6rgdo consulente propde o art. 24 da minuta com a finalidade de
restringir as hipdteses recursais.

Art. 24. Nao serdo conhecidas as peticdes de recurso das
decisdes que negaram a participacdo do pedido de patente
quando:

I — em desacordo com o artigo 219 da Lei n° 9.279, de 14 de
maio de 1996;

II — a decis@o teve como base a falta de apresentacdo ou a
apresentacdo de documentagdo fora do prazo previsto nesta
resolucio; e

IIT — a decisdo teve como base a apresentacdo incompleta ou
incorreta, de um ou mais documentos e informagdes exigidos
nesta resolucio.

28. O art. 24 da minuta corresponde mutatis mutandis ao art.
219 da Lei n° 9.279, de 1996.

Lei n® 9.279, 1996, art. 219. Nao serdao conhecidos a peti¢ao,
a oposi¢do e o recurso, quando:

I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;

II - ndo contiverem fundamentagdo legal; ou

IIT - desacompanhados do comprovante do pagamento da
retribui¢do correspondente.

" Minuta de instrug¢io normativa, art. 7° Nio cabe recurso ao parecer técnico exarado pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.
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29. Se a Lei n®9.279, de 1996, ndo previu recursos para todas as decisdes
do processo de concessdo de patente, igual restricdo pode existir no
ambito dos programas de prioridade. Assiste razio a Diretoria de
Patentes, no tocante a restricdo das hipéteses recursais, uma vez que tal
medida encontra amparo no art. 219 da Lei n°® 9.279, de 1996.

30. Ainda sobre a restricdo de recursos, vé-se que o 6rgdo consulente
possui uma justificativa que respalda o art. 24 da minuta, a saber, a
preméncia de se instituir um procedimento célere. A previsdo de recursos
multiplos no processo de prioridade contraria a légica do mesmo. Um
programa de prioridade demanda uma tramitacdo célere. Do contrério,
ele perde a sua razdo de ser.

31. Vé-se que ndo se proibe o recurso. Restringem-se as hipdteses
recursais, tal como ja autoriza o art. 219 da Lei n° 9.279, de 1996. A
ratio do art. 219 da Lei n® 9.279, de 1996, € idéntica aquela do art. 24 da
minuta, a saber, a promoc¢ao de um procedimento célere.

32. Nem se cogita de qualquer violacdo a previsdo de recursos na Lei n°
9.784, de 1999. Nesse particular, é conveniente lembrar que a Lei n°
9.279, de 1996, qualifica-se como lex specialis frente a Lei n® 9.784, de
1999.

33. Ainda, a Lei n° 9.784, de 1999, ndo determina a existéncia de recurso
para toda e qualquer decisdo no ambito do processo administrativo. Essa
assertiva possui respaldo na segunda parte do inciso X, do pardgrafo
unico, do art. 2° da Lei de Processo Administrativo. A interposi¢cdo de
recursos constitui um critério geral a ser observado no processo
administrativo, quando este possa resultar em sancdes ou situacdes de
litigio.

Lei n° 9.784, de 1999, art. 2° A Administragdo Publica
obedecerd, dentre outros, aos principios da legalidade,
finalidade, motivagdo, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditério, segurancga juridica,
interesse publico e eficiéncia.

Pardgrafo tnico. Nos processos administrativos serdo
observados, entre outros, os critérios de:

X - garantia dos direitos a comunicagdo, a apresentacdo de
alegagdes finais, a producdo de provas e a interposicdo de
recursos, nos processos de que possam resultar san¢des e nas
situacgdes de litigio;



Rubrica
Servidor

34. O art. 63 da Lei n° 9.794, 1999, preveé hipéteses de ndo conhecimento
do recurso, tal como o faz o art. 219 da Lei n® 9.279, de 1996, € o art. 24
da minuta sub examine.

Lei n° 9.784, de 1999, art. 63. O recurso ndo sera conhecido
quando interposto:

I - fora do prazo;

II - perante 6rgdo incompetente;

IIT - por quem nao seja legitimado;

IV - apds exaurida a esfera administrativa.

35. O processo administrativo de concessdo de uma patente, ou mesmo o
que resulta na concessdo de uma prioridade, nada t€ém a ver com san¢do
ou litigio. O indeferimento do pedido de uma prioridade ndo representa
uma san¢do ao usudrio. O mesmo pode ser dito em relacdo ao
arquivamento do pedido de prioridade, em virtude do descumprimento
de uma formalidade.

36. Por isso, o art. 24 da minuta mostra-se em conformidade com o
ordenamento juridico. Alids, igual restri¢cdo recursal pode se estender aos
outros processos sobre prioridade, conquanto haja norma administrativa
nesse sentido. Alids, a restricdo das hipdteses recursais é medida
necessdria, no ambito dos processos administrativos na drea finalistica
desta autarquia, como uma estratégia para reducdo dos processos
pendentes de exame.”

I1.5 RETRIBUICAO

47. Nao foi estipulada retribuicdo ao procedimento disciplinado na minuta.'* Tal
previsdo ndo contradiz o art. 228 da Lei n°® 9.279, de 1996, porque a elaboragdo do parecer
técnico de viabilidade ndo constitui um servico previsto na Lei n® 9.279, de 1996."

48. A situacdo em tela assemelha-se aos programas de exame prioritdrio de pedido de
patente. Alguns desses programas foram instituidos com isen¢do de retribuicdo, sem que com
isso houvesse violagdo ao art. 228 da Lei n° 9.279, de 1996, posto que esta ndo prevé a
prioridade de exame.

' Minuta de instru¢do normativa, art. 8° Aos servicos previstos nesta Instru¢do Normativa e a concessdo do registro
ndo serdo cobradas retribui¢des, em base de reciprocidade de tratamento. Pardgrafo dnico. As retribui¢des pelas
anuidades, quando do efetivo reconhecimento da indicagc@o geografica, serdo as mesmas que se aplicam aos
nacionais.

1> Lei n® 9.279, de 1996, art. 228. Para os servicos previstos nesta Lei serd cobrada retribui¢do, cujo valor e processo
de recolhimento serdo estabelecidos por ato do titular do érgdo da administracéo publica federal a que estiver
vinculado o INPI.
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49. Quando o servico oferecido ndo € previsto na Lei n® 9.279, de 1996, o INPI pode,
mediante ato normativo, estipular a sua isencdo. O servigo oferecido por esta minuta é a
elaboracio de um parecer de viabilidade de registro, e ndo a concessio do registro. E sempre
bom lembrar que as retribuicdes em tela ndo possuem natureza tributdria, e sim de preco publico.

50. Se a natureza juridica das retribuicdes dos servicos do INPI fosse tributdria,
haveria regra estrita a ser observada no tocante a isen¢ao. Nao é o caso.

51. A redagdo atual do art. 8° da minuta prevé também a isencdo de retribuicdo a
concessao de registro. Este 6rgdo consultivo sugere a exclusao da isen¢do do registro, mantendo-
a tdo somente para o servico previsto na minuta (elaborag¢ao de parecer de viabilidade). Em uma
primeira leitura da matéria, a isenc¢ao do registro somente pode ser concedida por ato do Ministro
da Inddstria, Comércio Exterior e Servigos, em razao do art. 228 da Lei n° 9.279, de 1996.

52. H4 duas portarias ministeriais vigentes por meio das quais o Ministro da Industria,
Comércio Exterior e Servigos, atribui competéncia ao Presidente do INPI para efetuar descontos
em alguns servicos (Portaria MDIC/GM n° 54, de 9 de maio de 1997, e Portaria MDIC/GM n°
39, de 7 de marco de 2014). A isencdo de registro de indicacdo geografica para estrangeiros nao
se encontra prevista nessas portarias. Se houver uma portaria ministerial nesse sentido, a
principio, o Presidente do INPI poderia efetuar tal isencao.

53. Encontra-se em processo de elaboracdo a proposta de atualizacdo da tabela de
retribui¢do dos servicos do INPI. Acolhida a proposta pela autoridade competente, a tabela serda
instituida por portaria ministerial, que revogard a Portaria MDIC/GM n° 39, de 7 de marco de
2014. Esse instrumento pode atribuir ao Presidente do INPI a competéncia para isencdo do
registro de indicacdes geograficas.

I1.6 SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO

54. H4 alguns pedidos de registro de associacdes localizadas em paises Membros da
Unido Européia, e pendentes de conclusdo no dmbito do INPL E o caso dos seguintes pedidos de
registro:

Indicagdo  |Espé
N° Geografica | cie Requerente Pais/UF Produto/servigo

1G970001 Parma DO Consorzio del IT Presunto
Prosciutto di Parma

1G200001 Padana (DO |DO | Consorzio Per La IT Queijo
Grana Tutela Del
Padano) Formaggio Grana
Padano
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1G200201

Solingen

Ip

Ind.-End
Handelskamm
Wuppertal-
Solingen-
Remscheid

DE

Artigos de Cutelaria

1G200601

Chianti
Classico

DO

Consorzio Vino
Chiant Classico

IT

Vinhos

1G200804

Conegliano

DO

Consorzio Tutela
Vino Prosecco di
Conegliano-
Valdobbiadene

IT

Prosecco di
Conegliano-
Valdobbiadene

1G200905

Douro

DO

Instituto dos Vinhos
do Douro e do Porto

PT

Vinho

1G200910

Barbaresco

DO

Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco
Alba Langhe e
Roero

IT

Vinhos

1G200911

Barolo

DO

Consorzio di Tutela
Barolo Barbaresco
Alba Langhe e
Roero

IT

Vinhos

1G201105

Parmiggiano
Reggiano

DO

Consorzio Del
Formaggio
Parmigiano-
Reggiano

IT

Queijos

BR412012000007-8

Scotch
Whisky

DO

The Scotch Whisky
Association

GB

Uisque

BR412012000009-4

Rioja

DO

Cons. Regulador da
la D.O. Calificada
Rioja

ES

Vinho

BR412013000001-1

Prosecco

DO

Consorzio Di Tutela
Della
Denominazione Di
Origine

IT

Vinho

BR412014000008-1

Aveiro

DO

APOMA —
Associagio de
Produtores de Ovos
Moles de Aveiro

PT

Doce tradicional
portugués chamado
Ovos Moles de
Aveiro

Rubrica
Servidor
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Rubrica

Servidor

BR402016000004-4 | Gorgonzola |DO | Conzorzio per la IT Queijo
Tutela del
FormaggioGorgonz
ola

BR402017000002-4 Emilia IP | Consorzio Tutela IT Vinhos
Vini Emilia

55. O art. 9° da minuta estabelece que os pedidos acima, em andamento na primeira
ou segunda instancias, serdo sobrestados até a ratificacdo do acordo comercial.'® Nio estd claro
na minuta se os pedidos de registro pendentes de conclusdo na DIRMA e na CGREC serao
incluidos na lista oficial a ser entregue pela Unido Européia. Isso talvez seja conveniente.

56. Se o acordo comercial nao incluir os dispositivos sobre indicagdo geografica, o
sobrestamento serd levantando, prosseguindo o processo administrativo em curso.

I1.7 CONCESSAO DO REGISTRO

57. A presente minuta ndo revoga a instrucdo normativa vigente sobre a matéria, pois
o que se disciplina neste instrumento ndo € a concessdo do registro, mas a elaboracdo de um
parecer técnico prévio. O parecer de viabilidade pretendido corresponde mutatis mutandis a
opinido preliminar sobre a patenteabilidade adotada na drea de patentes, no sentido de um
instrumento ndo-vinculativo.

58. A conclusdo do parecer de viabilidade ndo enseja o registro, tampouco o impede.
Por isso, atribui-se a ele um cardter nao-vinculativo. Ainda se encontra em negociagdo o modo
como ocorrerd o registro das indicacdes geogréficas, na hipétese da matéria alcangar um
consenso nas negociagdes.

59. Nao se visualiza o parecer de viabilidade como um pré-registro. O fato é que a
minuta ndo disciplina como ocorrerd o registro, pois esse assunto encontra-se pendente da
conclusdo do tratado internacional.

60. Provavelmente, o INPI estard impedido de efetuar o registro de determinadas
indicagdes geogrificas européias, em razio dos arts. 177 e 178 da Lei n° 9.279, de 1996."” De

'® Minuta de instrugdo normativa, art. 9° Os pedidos de registro de indicacdo geogrifica em andamento no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial amparados pela negociagdo do acordo Mercosul-Unido Europeia ficardo
sobrestados até a ratificacdo do acordo pelo Governo Brasileiro.

' Lei n° 9.279, de 1996, art. 177. Considera-se indicacdo de procedéncia o nome geografico de pais, cidade, regido
ou localidade de seu territério, que se tenha tornado conhecido como centro de extrag@o, producgdo ou fabricacdo de
determinado produto ou de prestacdo de determinado servico./Art. 178. Considera-se denominacgdo de origem o
nome geografico de pais, cidade, regido ou localidade de seu territério, que designe produto ou servico cujas

13



Rubrica
Servidor

acordo com esses dispositivos, a indicagdo de procedéncia e a denominag¢do de origem estdao
atreladas ao nome geografico de pais, cidade, regido ou localidade de seu territdrio. Por sua vez,
as normas comunitdrias reconhecem protecdo como indicacdo geogrifica de expressdes
tradicionais, conquanto elas indiquem a origem geogréfica do produto.

61. As indicagdes geograficas européias que ndo preenchem os requisitos dos arts.
177 e 178 da Lei n° 9.279, de 1996, sdo passiveis de registro, conquanto haja mudanga
legislativa. Cabe ao INPI indicar as indica¢des geograficas em desacordo com os requisitos
legais. Para essa indicagdo, o parecer de viabilidade € necessario.

62. O tnico dispositivo da minuta sobre o registro remete a fase posterior a ratificagao
do acordo comercial. O art. 10 da minuta estabelece que o registro serd formalizado pelo INPI
apés a ratificacdo do acordo comercial.'® O termo “formalizado” é dibio, cabendo mais de uma
interpretacdo. Para este 6rgdo consultivo, cuida-se de um dispositivo dispensavel, posto que o
objeto da instru¢do normativa € a elaboracdo do parecer de viabilidade, e ndo o registro.

63. Nao obstante a opinido supra, o dispositivo ndo carrega em si uma ilegalidade,
cabendo a Administragdo verificar a conveniéncia e oportunidade em manté-lo.

64. Nao foi objeto de consulta qual o melhor mecanismo para o registro das
indicacdes geogréficas, que se efetivard quando do surgimento das obrigagdes do acordo
comercial. Na opinido deste 6érgao consultivo, cada indicagdo geografica dos Membros da Unido
Européia, mesmo aquelas com parecer de viabilidade favoravel, haveria de figurar como objeto
de um pedido de registro. Considerando o parecer de viabilidade favordvel, esse pedido de
registro tramitard com celeridade.

I1.8 PARTE FINAL DA MINUTA

65. A minuta prevé a decisdo dos casos omissos pelo Presidente do INPI. Trata-se de
uma norma padrio no 4mbito do INPL"

66. A clausula de vigéncia encontra-se no art. 12, que prevé a entrada em vigor da
norma na data de sua publicacio na RPL? Considerando que a RPI é o veiculo oficial de
publicacdo dos atos do INPI, é redundante mencioné-los nos dispositivos de vigéncia dos atos
normativos.

qualidades ou caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos fatores naturais e
humanos.

'8 Minuta de instrugdo normativa, art. 10 O registro da indicacdo geogréfica sera formalizado no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial ap6s a ratificagdo do Acordo Mercosul-Unido Europeia por parte do Governo Brasileiro.
' Minuta de instrugdo normativa, art. 11 Os casos omissos serdo decididos pelo Presidente do INPL

20 Minuta de instruco normativa, art. 12 Esta Instrucdo Normativa entrard em vigor na data de sua publicacdo na
Revista da Propriedade Industrial.
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67. Por fim, cabe observar que os arts. 9° e 10 da minuta mencionam a ratificacdo do
acordo pelo Governo Brasileiro. Parece haver uma impropriedade no uso da expressao “Governo
Brasileiro”, porquanto a autoridade para ratificacdo de um tratado internacional é o Presidente da
Republica.

68. Vale lembrar que a executoriedade de um tratado internacional ocorre mediante
a sua promulgacdo. Em outros termos, a incorporagdo do ato internacional ao ordenamento
juridico pétrio ocorre mediante a promulgacdo, que se materializa com o Decreto do Poder
Executivo.

69. O Poder Legislativo aprova o ato internacional e o Poder Executivo efetua a
promulgacdo, mediante decreto firmado pelo Presidente da Reptblica, com referendo do
Ministro de Relacdes Exteriores. A promulgacdo é um ato de direito interno. E o decreto de
promulgacdo e a sua respectiva publicagcdo que comprovam a executoriedade de um tratado
internacional no Brasil.

70. Considerando as assertivas supra, recomenda-se a mudanca de redacdo dos arts.
9°e 10.

III. CONCLUSAO

71. Diante do exposto, a Procuradoria ndo identifica 6bice juridico a aprovagdo do ato
normativo administrativo pelo Sr. Presidente do INPI, sugerindo o acolhimento dos ajustes
formais aqui consignadas, mormente de trés aspectos:
(1) Uso da expressao “Governo Brasileiro”;
(i1) A referéncia aos dispositivos do Cédigo de Processo Civil, posto que os
arts. 156 e 157 ndo versam sobre o usa da lingua portuguesa nos processos
judiciais; e
(iii)) A isengdo de retribuicdo ao registro, em virtude de obstaculo localizado na
esfera de competéncia do Presidente.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto LORIS BAENA CUNHA 25
Procurador-Chefe NETO:00509796982  iswmsi™™""
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