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EMENTA: Propriedade Industrial. Desenho Industrial. Divulgacao de Manual que consolida
as diretrizes de exame de pedidos de registro de desenho industrial. Prévia submissdo do
documento a consulta publica para coleta de contribuicées dos interessados. Procedimento
que se alinha a transparéncia das acdes da Administracdo Publica e que viabiliza a
participacdo social no processo de tomada de decisao das politicas publicas. Auséncia de
ilegalidade no Manual, do que decorre a inexisténcia de ébice a sua divulgacdo.

1. Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

2. Trata-se de processo encaminhado pela DIRMA - Diretoria de Marcas para o exame da 12
Edicdo do Manual de Desenho Industrial do INPI, o qual traz a consolidacdo das diretrizes e
procedimentos de andlise dos pedidos de desenho industrial submetidos a Autarquia.

3. A DIRMA informa que o texto apresentado sob a forma de Manual foi submetido a consulta
publica para apreoagao de eventuais interessados. A Portaria INPI/DIRMA n2 009/2017, de 11 de agosto
de 2017, constante as fls. 67/67v, instituiu o prazo de 30 dias para o oferecimento de sugestdes, e,
doravante, a Portaria INPI/DIRMA n2 02/2017, de 11 de setembro de 2017, ampliou o referido prazo para
estabelecer o termo final para as sugestbes em 29 de setembro de 2017.

4, Constam as fls. 69/134 as contribuicdes apresentadas pelos interessados.

5. As fls. 135/136 o limo. Sr. Diretor de Marcas tece algumas consideracdes a respeito do
Manual e promove o encaminhamento do processo a Procuradoria a fim de colher a pertinente
manifestacao juridica.

6. O processo veio a Procuradoria contando com 136 folhas, e apds a guia de distribuicdo de
fls. 137 é langado o presente parecer.

7. E o relatério.

8. A elaboracdo de diretrizes de exame j& € um comportamento habitual no INPI. Tanto a

DIRMA - Diretoria de Marcas quanto a DIRPA - Diretoria de Patentes tém o costume de divulgar de forma
consolidada as orientagcdes e procedimentos que norteiam o exame dos pedidos que lhes sao
habitualmente submetidos.
9. Se de um lado a divulgacdo das diretrizes de exame facilita a compreensao do usuario a
respeito de como deve ser feita a veiculacao do seu pedido de registro, de outro, permite ao
examinador do INPI seguranca no que toca a realizacdo do seu mister, estabelecendo, portanto, um
ambiente inspirado pela transparéncia e seguranca juridica.
10. Demais disso, no atual estadgio da Administracao Publica, cada vez mais impregnada pelos
principios constitucionais, a sociedade anseia por participacdo mais efetiva no processo de tomada de
decisdo, num movimento legitimo por um viés mais democratico de manejar os recursos publicos, com
0 que se espera atingir mais densificacdo do que, de fato, revela-se interesse publico.
11. E é justamente neste contexto que se situa a divulgacao de diretrizes e a sua submissao a
consulta publica. O INPI, tanto quanto os demais érgaos e entidades da Administracdo Publica, ndo deve,
a luz dos postulados concebidos na Constituicdo da Republica de 1988, encastelar-se na vetusta nocao
de supremacia do interesse publico, como se o Estado tivesse o monopélio de defini-lo. De fato, o Direito
Administrativo da atualidade orienta para uma maior valorizacao da consensualidade e da legitimidade
em detrimento do apego a imperatividade e da estrita legalidade.
12. A propésito dos novos pilares do Direito Administrativo contemporaneo, vale conferir a
intrigante reflexao de Rafael Roque Garofano:
"O resultado disso é a relativizacdo - para nao dizer o afastamento - da ideia de um poder
superior ao qual se encontraria submetido o particular diante dos atos da autoridade
publica, com o progressivo aumento das situacdes em que se pode observar uma relativa
paridade entre a Administracdo e o administrado na subordinacdo a lei e a Constituicao.
Consequentemente, substitui-se a unilateralidade e superioridade tipicas do Estado de
Direito formal por uma reciprocidade fundadora do préprio Estado e das suas relagdes com
os cidaddos vai determinar uma subjetivizacdo tendencial da lei administrativa e a
consequente perspectivagao da Administragao e dos particulares como sujeitos de relagdes
juridicas conformadas pela mesma lei." (in Contratualidade Administrativa - Abrangéncia e
complexidade do fenémeno contratual da Administragdo Publica, Lumen Juris, 2015, pgs.
83/84)

13. Ou seja, ao franquear a possibilidade de que eventuais interessados participem da
consolidagdo dos critérios de exame de pedidos de desenho industrial, o INPI reconhece que nao é Unico



legitimado no processo de interpretacao das regras previstas na LPI, firme de que, para ser legitima e
efetiva, a decisdo deve se precedida de didlogo e participacao social. A ideia embutida no procedimento
instaurado pelo INPI é de que, quanto maior for a participacdo social, maior serd a adesdo a eventual
politica publica tracada pelo Instituto e, portanto, mais efetiva serdo suas agoes.

14. Interessante reparar, noutro giro, que o procedimento de divulgagcao de diretrizes e sua
submissdo a consulta publica consubstancia inegavelmente uma ampliacdo do préprio principio da
legalidade e consequente redugao do espaco da discricionariedade, pois acaba por estatuir maiores
limites a atuacdo do INPI no que toca ao exame dos pedidos de registro e, deste modo, permite um
controle mais efetivo sobre os atos administrativos praticados.

15. Em sintese, deduz-se que a divulgacao das diretrizes de exame de pedidos de desenho
industrial, somada a consulta publica manejada pelo INPI concretizam em boa medida a expectativa por
maior participacdao na definicdo das balizas conformadores do atos administrativos, revelando
preocupacao com a legitimidade e, em Ultima andlise, com a efetividade das decisdes adotadas pela
Autarquia. A postura simboliza, ademais, o compromisso do INPI com a participacdao ativa do
administrado na definicdo dos critérios de exame, exsurgindo uma evidente sinalizacdo de que suas
acdes sdo pautadas no didlogo e ndo na imperatividade.

16. N3o had no presente processo informacdo dando conta de que a resposta do INPI as
contribuicdes vertidas pelos usuéarios foi publicada. E importante que se dé ampla divulgacao nao
apenas as diretrizes de exame mas também as respostas da DIRMA sobre os comentarios e criticas dos
usuarios, de modo que, caso ainda nao tenha sido feita, recomenda-se a publicizacdo das respostas do
INPI.

17. Dessume-se deste quadro que o INPI, ao divulgar as diretrizes de exame de pedido de
desenho industrial e submeté-las a consulta publica, conforma-se a expectativa projetada pela
Constituicdo Federal de 1988, restando aferir, no entanto, a juridicidade dos parametros de exame
estabelecidos no Manual ora sob exame.

18. O art. 12 do Manul trata das disposicOes gerais e traz a consideracdes bésicas a respeito do
pedido de desenho industrial, como as normas que sdo aplicaveis aos pedidos de registro (1.1), o meio
de comunicacao das publicacdes referentes aos pedidos de registro (1.2) e as formas como sdo
admitidos os pedidos de registro (1.3).

19. Nao se nota maiores controvérsias em torno do arcabouco juridico dos pedidos de registro
de desenho industrial. Sdo aplicdveis as normas constitucionais que tenham relacdo com o tema, em
especial a garantia prevista no art. 52, LXIX da Constituicao Federal de 1988. Também sdo aplicaveis,
com forca de lei ordindria, os Tratados Internacionais dos quais o Brasil seja signatario, valendo
destacar, neste sentido, o TRIPS e a CUP. Por ébvio, tem-se a incidéncia da LPI, que, a rigor, estabelece
as balizas para concessao dos pedidos de registro de desenho industrial. E, por fim, aplica-se aos
pedidos o Cdédigo Civil na medida em que se seja compativel, e, de igual modo, a Lei 9609/98, que
regula os direitos autorais.

20. Também ndo se verifica problemas em relacdo a previsao de que a RPI é o meio oficial de
publicacdo dos atos relativos a pedidos de registro de desenho industrial, posto que tal diretriz é
concebida com arrimo no art. 92 da Lei 5648/70.

21. O Manual prevé o recebimento de pedidos tanto através da forma eletrénica quanto por
meio da forma escrita em papel (1.3 a e b). Como Cedico, o Decreto 8539/2015 dispde que os érgaos e
entidades da Administracao Publica Federal devem se organizar para utilizacdo do meio eletrénico para
o tramite de processos. Ocorre, contudo, que o art. 12, § 39, Il do referido Decreto autoriza o
recebimento de documentos em papel para posterior digitalizacao, de sorte que ndo se vislumbra
qualquer vicio nesta parte do Manual.

22. O art. 1.4 informa como sera aferida a data e hora do protocolo de peticdes, o que parece
nao atrair muitas duvidas.
23. O art. 1.5 enfatiza o aspecto da legitimidade para pratica de atos perante o INPI, valendo

registrar a incidéncia do disposto no art. 217 da LPI, isto é, caso o usuério seja domiciliado no exterior,
deve constituir e manter um procurador no Brasil com poderes para representa-lo administrativa e
judicialmente. Nao hd novidade em torno desta regra, mas é de bom alvitre reforcar a orientacao para
sua observancia a fim de prevenir o perecimento de direitos, haja vista a previsdo contida no art. 119,
IV da LPI.
24, Houve também a preocupacdo em orientar a forma como dever vir ao INPI o instrumento de
procuragao, com o especial alerta para o cumprimento do prazo previsto no art. 216, § 22 da LPI e da
sancdo decorrente de sua inobservancia.
25. O artigo 1.6 esclarece como sao contador os prazos no ambito do INPI. Ndo se nota
qualquer 6bice a forma de contagem de prazos estabelecida pelo Manual, uma vez que, em esséncia,
estd em sintonia com a forma de contagem estabelecida no art. 66 da Lei 9784/99, Lei que regula o
processo administrativo no ambito da Administracdo Publica Federal, que assim dispde:
Art. 66. Os prazos comecam a correr a partir da data da cientificacdo oficial, excluindo-se
da contagem o dia do comeco e incluindo-se o do vencimento.

§ 12 Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia Util seguinte se o vencimento cair
em dia em que ndo houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

§ 22 Os prazos expressos em dias contam-se de modo continuo.

26. Interessante observar que, na diccao do predito dispositivo legal, ignora-se o dia da
publicacao oficial do ato administrativo e a contagem se inicia no dia subsequente a cientificacdo oficial,
nos mesmos moldes que o critério eleito pelo INPI, ainda que com uma redacao distinta. O INPI também
segue a Lei 9784/99 ao estabelecer que a contagem é em dias continuos, dai porque ndo se vislumbra
para qualquer reparo neste tépico do Manual.

27. O art. 1.7 orienta a maneira como deve ser efetuado o pagamento das retribuicdes devidas



pelo uso dos servicos disponibilizados pelo INPI, e enuncia os usuarios que contam com algum tipo de
desconto, fazendo referéncia, neste particular, a Resolucdo INPI/PR n2 126/2014.

28. Nao se verifica qualquer ébice juridico a previsdo de distincdo de preco entre o
peticionamento em papel e o peticionamento eletrénico, porquanto, a evidéncia, em sintonia com a
politica estabelecida no Decreto 8539/15 de priorizar o meio eletrénico para o tramite de processo na
Administracdo Publica Federal.

29. O art. 1.8 apenas reforgca a previsao contida no art. 220 da LPI no sentido de que, sempre
que possivel, o INPI aproveitard o ato praticado pelo usudrio, o que, em boa medida, revela o
compromisso com a economia processual e, em Ultima analise, com o principio da eficiéncia. O processo
deve ser encarado como instrumento para realizacao de direitos e nao um fim em si mesmo.

30. Por sua vez, o art. 1.9 orienta o usuario em relacdo aos canais disponiveis para busca de
informacdes junto ao INPI, bem assim para eventuais reclamacdes referentes a atuacdo da Autarquia. De
igual modo, o art. 1.10 orienta a forma como devem ser solicitadas informacgdes nos termos da Lei de
acesso a informacao, Lei 12527/11, o que evidencia o compromisso do INPI com a transparéncia de seus
atos, nao havendo qualquer consideragao a ser tecida quanto a este aspecto.

31. Percebe-se que o art. 2° do Manual traz a compreensao do INPI sobre o que pode ser
encarado como desenho industrial a luz da LPI, revelando, assim, a parte sensivel das diretrizes de
exame. Afinal, trata-se do objeto de protecdo. A definicdo (2.1) é mera reproducao do disposto no art. 95
da LPI, nao havendo, portanto, maiores problemas nesta parte do Manual.

32. Em seguida, verifica-se no artigo 2.2 a orientacdo a respeito da natureza do pedido, valendo
0 registro de que, a partir de uma exigéncia técnica, o pedido passa a ser considerado um pedido
dividido, sendo certo que, para ter a protecao desde a data do depésito inaugural, o usuario deve fazer
referéncia ao pedido "mae" no instante do cumprimento da exigéncia.

33. O art. 2.3 prevé as formas como se admite a apresentacdo de um pedido de registro de
desenho industrial, o qual pode ser bidimensional e tridimensional, havendo, inclusive, a preocupacao
em colacionar ilustracdes no Manual para facilitar a compreensao do usuario.

34. O artigo 2.4 enuncia os requisitos que serao exigidos para concessao da protegao.
Compulsando as contribuicdes, verifica-se alguns questionamentos a respeito dos requisitos estipulados
pelo INPI no Manual. A ABAPI, por exemplo, sugere excluir os requisitos da ornamentalidade e da
configuracdo externa que constam do Manual, ao argumento de que ndo ha previsao legal que confira
supedaneo para tanto.

35. Ocorre que, tal como esclarecido pelo INPI ao responder a sugestdo da ABAI, trata-se de
requisitos que exsurgem da leitura do art. 95 da LPI, ou seja, a despeito de nao constarem
expressamente do texto normativo, parecem integrar de forma inexoravel a norma que deflui do
referido preceito legal, de modo que nao se vislumbra qualquer ilegalidade na diretriz formatada pelo
INPI.

36. No mais, nao se verifica maiores controvérsias em torno dos requisitos que o INPI adota
como referéncia para o exame dos pedidos de registro de desenho industrial, justamente porque, em
Ultima andlise, cuida-se dos requisitos estabelecidos na LPI.

37. O artigo 3 do Manual traz um guia para o acesso ao sistema do INPI, de modo a facilitar a
compreensdo do usudrio acerca da forma como deve ser feito um pedido de registro. Nao se nota, nesta
parte, necessidade de comentdrios adicionais, ja que se trata de um passo a passo para a realizacao do
pedido. O Manual estd bastante explicativo nesta parte, e traz informacdes importantes sobre o
pagamento da retribuicao, emissao de GRU, etc.

38. O artigo 3.7, por exemplo, traz um quadro informativo dos servicos que podem ser
demandados usualmente do INPI em se tratando de pedido de registro de desenho industrial, de
maneira a orientar o usudrio para a utilizacao correta do sistema. O artigo 3.8 esclarece como devem
ser manejados eventuais anexos ao pedido, tal como desenhos ou fotografias, reivindicacdes e relatérios
descritivos. Muito embora sejam documentos acessoérios, é importante que o usudrio seja orientado a
respeito da maneira correta de utilizd-los para que seu direito seja integralmente resguardado.

39. O artigo 3.9 traz os servicos em que se dispensa o uso de peticdo. E mesmo interessante
que o usudrio tenha a nocao clara dos servicos que sao demandados apenas pelo pagamento da GRU
correspondente, prescindindo-se do peticionamento. Nao pode haver espaco para inseguranga no
servico prestado pelo INPI, o usuario deve ser previamente informado das hipéteses em que deve adotar
providéncias além de efetuar o pagamento correspondente. Deste modo, o INPI faz bem ao trazer de
forma clara os servigcos em que fica dispensada a peticao.

40. O artigo 4 trata do exame formal, esclarecendo quais providéncias sdo adotadas pelo INPI
nesta fase do exame. O Manual ora apresentado pela DIRMA teve o cuidado de indicar os despachos
aplicaveis na fase de exame formal (4.3). No art. 4.1 o Manual esclarece o que consiste o exame formal,
momento no qual basicamente o INPI faz a andlise da conformidade, verificando a presenca dos
documentos indispensaveis ao exame de mérito.

41. Interessante pontuar a previsdo que consta do art. 4.2.5, a qual orienta o usuario a, no
instante do depdsito, reivindicar eventual prioridade do pedido, na linha do que estabelece o art. 99 c/c
art. 16, § 12 da LPI. E importante que haja esse cuidado no Manual porque a consequéncia decorrente da
inércia em reivindicar a prioridade no ato do depdsito do pedido é o ndo conhecimento da peticao que o
fizer em um momento posterior. Deve-se ter atencdao ainda ao prazo de 90 dias assinalado para
apresentacdo do documento comprobatério da prioridade reivindicada.

42. Nao é demais o registro de que, no exame formal, ndo se faz qualquer juizo de valor sobre
a reivindicacdo de prioridade. Afinal, nesta fase, a preocupacao é com a entrega tempestiva dos
documentos indispensaveis ao exame deste tipo de pedido.

43. O Manual também orienta que a eventual solicitacdo de sigilo deve ser feita no instante do
depésito, tal como prescreve o art. 106, §1° da LPl, o que enseja o pagamento de uma retribuicao
correspondente. O Manual informa como o titular do pedido deve solicitar o prosseguimento do exame e
o levantamento do sigilo.



44, O artigo 4.2.7 esclarece que, nos termos do art. 11 da Lei 9610/98, autor de um desenho
industrial é sempre uma pessoa fisica, orientando a forma de preenchimento dos dados.

45, No item 4.2.8 o Manual dedica uma atencao especial para o cuidado com o instrumento de
procuracdo. Como cedico, de acordo com a prescricao contida no art. 216, § 22 da LPI, na hipétese de o
pedido de registro ser veiculado por intermédio de procurador, deve ser observado o prazo de 60 dias
para juntada do instrumento. O Manual informa também em quais condicOes se espera receber o
instrumento de procuracdo, de cuja inobservancia resultard a publicacdo de exigéncia.

46. Por fim, o Manual prevé como devem ser apresentados os anexos do pedido de registro
(reivindicacdes, relatério descritivo e desenhos ou fotografias). Vale reparar que, nesta fase, a
orientacdo do INPI se atém aos aspectos de forma dos anexos, esclarecendo como devem ser
apresentados estes documentos para que o exame técnico reste viabilizado.

47. Em esséncia, nado se verifica qualquer orientacdo no art. 4 que afronte a LPI ou qualquer
outra norma legal em vigor, dai porque nao se vislumbra ébice juridico a sua implementacao.
48. O artigo 5 configura, a rigor, a parte sensivel do Manual, pois estabelece as balizas que

condicionam o exame técnico de um pedido de registro de desenho industrial, isto é, o exame
substancial, por meio do qual serd efetivamente aferida a compatibilidade do pedido com as regras
insertas na LPI.

49. O artigo 5.1 aborda o exame do documento de prioridade. Como visto, a reivindicacao de
eventual prioridade deve ser feita jd na apresentacao do pedido, observando, ademais, o prazo de 90
dias para a juntada do documento comprobatério, o que é verificado pelo INPI por ocasido do exame
formal. Na fase do exame técnico é que o INPI, de fato, examina o documento de prioridade, aferindo se
a matéria constante do documento de prioridade guarda correspondéncia com o objeto do pedido feito
no INPI.

50. A propdsito, constata-se que o Manual, nesta parte, adota a orientacdo outrora esposada
pela PFE/INPI a respeito de como deve ser examinada a questao da prioridade de um pedido de desenho
industrial. Trata-se, a rigor, da manifestacdo lancada por meio do Parecer n? 0044-2016-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, devidamente aprovada pelo Exmo. Procurador-Chefe da PFE/INPI por
meio do despacho Despacho n2 0273/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

51. Percebe-se que este modo de atuacao do INPI gerou algumas criticas por parte dos usuarios
do sistema de propriedade industrial (fls. 69/135). Todavia, em que pese a exceléncia das contribuicbes
colhidas por ocasido da consulta publica que divulgou as diretrizes de exame de desenho industrial, ndo
se verifica qualquer argumento habil a alterar a conviccao esposada por meio do predito parecer. Ndo se
trata de rigor ou inflexibilidade, mas atendimento as regras estipuladas na LPI.

52. E bom lembrar que, enquanto integrante da Administracdo Publica, o INPI estd vinculado ao
principio da legalidade inserto no art. 37 da CRFB/88, de modo que sé |lhe é permitido atuar a partir de
autorizacao legal. Nestes termos, a mingua de previsao legal, entende-se que, para o reconhecimento
da prioridade, o solicitante deve demonstrar a correspondéncia entre o pedido submetido ao INPI e a
matéria contida no documento de prioridade, sob pena de ndo ver reconhecida a prioridade. Tal como
esclarecido no parecer acima referido, ndo se faz adequado, neste caso, o uso da analogia para
flexibilizacao do reconhecimento da prioridade.

53. O artigo 5.2 dispde sobre as etapas do exame técnico. O primeiro passo é a verificacdo do
pressupostos negativos do pedido (5.3), isto é, a analise de algumas circunstancias que ndo devem
estar presentes para que o pedido tenha seguimento. Cuida-se do atendimento da norma que deflui do
art. 100 da LPI, sendo certo que, caso haja algum dos impeditivos, o pedido devera ser indeferido a luz
do art. 106, § 42 da mesma Lei.

54. Em seguida, passa-se a analise das variacbes configurativas, firme na premissa de que, nos
termos do art. 104 da LPI, admite-se no méximo 20 variacdes, as quais devem guardar a mesma
finalidade e compartilhar da mesma caracteristica distintiva preponderante. Havendo mais de 20
variacOes, a diretriz impde a formulacdao de exigéncia para a divisdo do pedido, na linha do que
preceitua o art. 104 da LPI.

55. A seguir, passa-se ao ponto nodal do exame que é a analise dos desenhos e fotografias
(5.5). Trata-se do objeto da protecdo. Por isso, € mesmo relevante que o INPI divulgue a forma adequada
de apresentacado dos desenhos e fotografias, a fim de prevenir o usuério a respeito dos cuidados que
devem ser adotados para resguardar seu direito de forma efetiva. Ndo se nota, outrossim, qualquer vicio
nas diretrizes de exame dos desenhos e fotografias.

56. O artigo 5.6 se propde a orientar a forma como deve ser exposto o titulo do pedido,
deixando claro que eventual desconformidade poderd ser alterada de oficio pelo INPI, ou, caso
impossivel a adequacdo, serd formulada exigéncia ao usuario para os devidos esclarecimentos.

57. Em linhas gerais, ndo se verifica qualquer ilegalidade nas etapas do exame técnico
discriminadas no Manual, nao havendo, portanto, recomendagdes para ajustes neste sentido.
58. O art. 5.9 do Manual esclarece que, por forca do art. 106 da LPI, o pedido de registro de

desenho industrial serd concedido e serd expedido o certificado correlato, sendo certo, contudo, que,
uma vez verificado qualquer vicio de legalidade na concessao, o INPI atuard com vistas a restauracdo da
ordem juridica. A diretriz que orienta a adocdo do processo administrativo de nulidade, nesta parte,
encontra expressa autorizacao no art. 113, § 12 da LPI, registrando-se que, nos moldes do art. 112 da LPI,
é nulo o registro concedido em desacordo com a LPI. Asim, nada a reparar neste tépico do Manual.

59. O artigo 5.9.1 traz uma compreensao que admite o registro de parte de objeto, desde que
tal parte tenha uma forma fisica perfeitamente acabada e possa ser separada do objeto sem que isso
Ihe retire subsisténcia, isto é, que se caracterize como um objeto independente. Em verdade, nota-se
que a diretriz segue uma orientacao da Procuradoria externada por ocasiao do Parecer n2 0044-2016-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0. Assim, ndo se vislumbra qualquer ilegalidade nesta parte do Manual.
60. O Manual reforca a orientacdo para a adocao do processo administrativo de nulidade caso
detectada qualquer desconformidade com a LPIl apds a concessao do registro.

61. O art. 5.10 se propde a informar os despachos que podem ser utilizados pelo INPI em



relacdo ao exame de mérito, o que é mesmo recomenddvel a fim de conferir ao usuario prévio
conhecimento dos padrdes adotados pela Autarquia. Em esséncia, nado se verificou qualquer ilegalidade
nas diretrizes de exame técnico divulgadas pelo INPI, dai porque nao ha sugestbes de ajuste nesta parte
do Manual.
62. O artigo 6 disciplina a concessao, manutengao e extingao do registro de desenho industrial.
E importante que o usudrio seja previamente orientado sobre os cuidados necessarios a conservacao do
seu direito. Por exemplo, o Manual orienta com satisfatéria amplitude o procedimento que deve ser
adotado pelo titular do direito na hipétese de erro no certificado de registro, tanto por erro do INPI
quanto por equivoco do préprio titular, de modo a conferir maior respeito a norma que consta no art.
107 da LPIl. H4 também orientacdo para emissdo de 22 via do certificado.
63. O artigo 6.2 traz os direitos do titular do registro, ao passo que o artigo 6.3 do Manual os
deveres. Ndo se nota qualquer incompatibilidade da disciplina contida no Manual com as disposicdes
constantes na LPI. Interessante reforcar a orientagao para que, caso o titular seja domiciliado em solo
estrangeiro, atentar-se para o dever de constituir procurador em solo brasileiro com poderes para lhe
representar administrativa e judicialmente, tal como prescreve o art. 217 da LPI, pois a sangcao que
decorre da inobservancia desta regra é a extincao do registro, por forca do art. 119, IV da LPI.
64. Uma questdo que merece um cuidado especial da DIRMA é a interpretacdo da norma que
deflui do art. 120 da Lei 9279/96, preceito que disciplina a forma de retribuicdao do registro de desenho
industrial. Vale conferir o que dispde o art. 120 da LPI:
Art. 120. O titular do registro esta sujeito ao pagamento de retribuicao quinglenal, a partir
do segundo qulinqiénio da data do depdsito.
§ 12 O pagamento do segundo qliinqiiénio sera feito durante o 52 (quinto) ano da vigéncia
do registro.
§ 22 O pagamento dos demais quingliénios serd apresentado junto com o pedido de
prorrogacao a que se refere o art. 108.
§ 32 O pagamento dos qliinqUénios poderd ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses
subseqlientes ao prazo estabelecido no paragrafo anterior, mediante pagamento de
retribuicao adicional.

65. Com efeito, curial observar que, a teor do que prevé o caput do art. 120, a retribuicao sé é
devida a partir do segundo quinquénio, e a previsao contida no § 12 esclarece que o pagamento deve ser
feito durante o 52 ano da vigéncia do registro. Disso decorre que, caso nao haja o pagamento neste
periodo e nem tampouco nos seis meses subsequentes como autoriza o § 32 e art. 5 bis da CUP, deve-se
considerar extinto o registro no encerramento do primeiro quinquénio. Ndo se faz escorreita
interpretacdo que aponte para eventual retroacdo dos efeitos da extincao a data da concessdo, pois a
LPI s6 exige a retribuicao a partir do segundo quinquénio.

66. Ao que parece, o Manual segue, com acerto, essa linha de orientagcao, de sorte que nao se
vislumbra necessidade de ajustes. Nada ha nas diretrizes que induza a conclusao de que o INPI
emprestaria efeito retroativo ao ato de extincao do registro por conta do ndo pagamento do segundo
quinquénio, mas parece oportuno externar esta compreensdo neste momento em que se examina as
diretrizes de exame de desenho industrial. E uma questao que pode aparecer eventualmente no exame
de um pedido ou de alguma petigao.

67. O Manual deixa claro, ademais, quando se inicia e quando se encerra o prazo para o
pagamento da retribuicdo, bem como para a renovacao do pedido. Interessante perceber que a
retribuicdo pela renovacao ja aglutina o valor da prorrogacdo e do quinquénio, com o que se espera
facilitar a acao do titular do direito, posto que otimiza o0 manejo do servigo do INPI.

68. O INPI nao ignora a possibilidade de o titular do direito efetuar o pagamento da retribuicao
antes mesmo do inicio do prazo, mas adverte que o valor do servico é aquele fixado na tabela de
retribuicdes em vigor na data em que efetivamente o prazo se inicia, sendo certo que se houver alguma
discrepancia em relacao a valores o titular do registro serd notificado para complementar, sob pena de
extincdo do registro, com arrimo no art. 119, Ill da LPI.

69. Por fim, o artigo 6.5 prevé as formas de extingdo do registro, o que, em boa medida, reflete
as disposicoes contida nos art. 119 da LPI e, sendo assim, torna-se despiciendo maiores consideracdes a
seu respeito.

70. O artigo 7 do Manual prevé as orientacdes sobre o procedimento inerente aos recursos e
processos administrativos de nulidade eventualmente dirigidos ao INPI a respeito de atos praticados no
ambito do desenho industrial. Em primeiro lugar, importante ficar claro que eventual recurso ou
processo administrativo de nulidade é dirigido ao exmo. Presidente do INPI, o qual exerce a Ultima
instancia administrativa, a teor do art. 116 e 212 da LPI.

71. O Manual esclarece quais as decisbes adotadas no procedimento de exame de desenho
industrial que ensejam a interposicdo de recurso, nao havendo, a rigor, possibilidade de que uma
decisdo em primeira instancia do INPI esteja imune a recurso. Até porque o comando contido no art. 212
da LPI é suficientemente claro no sentido de que todas as decisdes poderao ser objeto de recurso.

72. Em relacdo ao processo administrativo de nulidade, observa-se que o Manual prevé a
notificacao do titular do registro questionado para manifestacdo no prazo de 60 (sessenta) dias. Por
6bvio, sabe-se que tal notificacdo é feita através da RPI, mas seria interessante que o Manual dispusesse
o formato da publicacdo para que o usuario possa se prevenir. Assim, poderia ser divulgado no Manual o
que consta nos extratos de publicacdo que divulgados na RPI, se apenas o nimero do processo (ou do
registro), ou se é publicado também o nome do titular do registro ou mesmo do seu procurador.

73. Demais disso, afigura-se conveniente asseverar que, a despeito de qual critério de
publicacao eleito, afigura-se recomendavel seguir o mesmo padrdao em todas as esferas do INPI, isto &,
tanto a 12 quanto a 22 instancia devem utilizar o mesmo formato de publicacdo para que ndo se cause
surpresa no titular do direito, isto é, para que haja razoavel previsibilidade da forma como sao
praticados os atos pelo INPI.



74. A propdsito, oportuno o registro de que esta Procuradoria j& examinou a questdo atinente a
obrigatoriedade de publicacdo na RPI em formato que contemple o nome do Procurador constituido pelo
titular do direito. Trata-se da consulta feita no ambito do Processo n? 52400.209248-2016-09, em que
foi lancada a Nota N2 0019-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.16, devidamente aprovada pelo
Despacho n? 0024/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3 do Exmo. Sr. Procurador-Chefe da PFE/INPI.
75. Com efeito, jd hd aquele tempo a Procuradoria externou a compreensao de que, muito
embora nao haja obrigatoriedade de que o nome do procurador conste no extrato de publicagao da RPI,
faz-se necessdria a padronizacao do procedimento no ambito de todo INPI para que se atinja coeréncia
sistematica e, com isso, reste viabilizada a seguranca juridica.

76. Logo, deixa-se uma vez mais consignada a recomendacdo para que, seja qual for o critério
eleito para publicagcdo na RPI, haja padronizacao do formato de publicagcdo adotado pelo INPI para que
se proporcione um ambiente de seguranca juridica.

77. O artigo 8 traz o procedimento adotado para transferéncia de direitos. Como cedico, faz-se
possivel proceder a cessao de pedido de registro de desenho industrial ou do registro em si, tal como
previsto no art. 58 da Lei 9279/96 no art. 58 da Lei 9279/96, aplicavel por forca do disposto no art. 121
da mesma Lei.

78. Por 6bvio, a transferéncia ou cessdo de um registro de desenho industrial deve estar
cercada de cuidados pelo INPI, notadamente em razdo da possibilidade de fraude e prejuizo a terceiros
nesta via, dai a preocupacao do INPI em divulgar as diretrizes que sdo adotadas por ocasidao de um
pedido de transferéncia de registro.

79. O Manual exterioriza a compreensao do INPI de que a transferéncia pode ter diversas
motivacdes, orientando o procedimento que deve ser adotado pelo usuario em cada uma delas. Nao
parecem necessdrios maiores comentdrios em relacao as espécies de transferéncia listadas no Manual,
pois, a evidéncia, as diretrizes expostas no Manual sdo bastante claras e atingem a finalidade proposta.
80. Ocorre, contudo, que parece ter sido olvidada a possibilidade de transferéncia de registro
de desenho industrial por forca da extincdo da pessoa juridica titular desse direito. Nao custa lembrar a
manifestacdo outrora emitida por esta Procuradoria a respeito de questionamento de transferéncia de
um registro marcario realizada por empresa extinta, isto é, empresa liquidada e com baixa dos seus atos
constitutivos na Junta Comercial.

81. A duvida suscitada a época pela DIRMA envolvia justamente um processo de transferéncia,
dai a razao de relembrar o caso no presente momento. Afinal, cuida-se do alinhamento em um Unico
documento das diretrizes de exame de desenho industrial, contexto em que inserida a questao da
transferéncia. Para efeito de seguranca juridica, outrossim, torna-se adequado ao menos a avaliacao da
conveniéncia de incluir o tema no Manual, mormente porque nem tdo incomum é a hipétese na qual
empresas sao extintas sem que haja atencdo com os cuidados necesséarios a protecdo dos ativos de
propriedade industrial.

82. Dito isto, frise-que, no bojo do processo administrativo 52400.121881-2016-68, a PFE/INPI
exarou o parecer N2 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, devidamente aprovado pelo Despacho
n2 0654/2017-AGU/PGF/PFE/INPI-LBC-3.2.3 do Exmo. Sr. Procurador-Chefe da PFE/INPI, por meio do qual
emitiu o entendimento de que a extingao da pessoa juridica nao deve, por si sé, determinar a extingcao
do registro marcario, porquanto nao estar catalogada como causa tipica no art. 142 da LPI.

83. Diante disso, o parecer orientou no sentido de que fosse viabilizada uma forma de transferir
0 registro marcéario da pessoa juridica extinta para o sécio a quem coube tal ativo de acordo com o
instrumento de liquidacao da empresa, firme na tutela do direito de propriedade.

84. Ora, mutatis mutandis, a orientacdo também é extensiva as hipéteses de extingao de
empresa titular de um registro de desenho industrial. Nada impede que se proceda & transferéncia do
registro da empresa extinta para o sécio a quem couber o ativo de acordo com o instrumento de
liguidacdo da empresa, de modo que seria oportuna a orientacao também desse procedimento no
Manual de exame de desenho industrial. Em esséncia, o procedimento neste caso em muito se
aproxima do ritual estabelecido para transferéncia por sucessao legitima ou testamentéria.

85. Percebe-se, ademais, que o Manual divulga com clareza as etapas de exame do pedido de
transferéncia e o que é examinado em cada uma dessas etapas. Nao se verificou qualquer ilegalidade
nas diretrizes de exame, ao revés, nota-se uma preocupacdo do INPI no sentido de que a lei seja
respeitada no instante da disposicdo de bens de determinada pessoa juridica.

86. Por fim, o artigo 8.8 traz os despachos aplicdveis em relacao a pedidos de transferéncia ou
cessao de registro de desenho industrial, de modo a prevenir o usuario no que toca as agdes adotadas
pelo INPI neste particular. Em linhas gerias, ndo se verificou qualquer vicios nas diretrizes de exame de
transferéncia de registro de desenho industrial, sendo certo que, tal como exposto acima, sugere-se a
inclusdo no Manual de orientacdo a respeito da transferéncia por extingdo da empresa titular do registro.
87. O artigo 9 traz outros tipos de alteragcao e anotacao no registro, nao se notando qualquer
ilegalidade, a principio. Interessante observar que, caso haja alteracao do titular do registro de desenho
industrial, eventual peticao feita por procurador deve atentar para a norma que deflui do art. 216, §2° da
LPI, devendo ser juntado o instrumento de procuracao no prazo de 60 dias a partir do protocolo da
peticao.

88. De igual forma, nao se verifica qualquer ilegalidade no art. 10 do Manual. Nota-se que o
artigo 10 prevé os servicos que sao disponibilizados pelo INPI ao usudrio so sistema, tais como cépia dos
registros, certidoes e retificacbes de dados. Os procedimentos necessarios ao manejo de tais servicos
estao expostos de maneira clara no Manual.

89. Diante de todas as razbes ora expendidas, constata-se que n&o se verifica qualquer
ilegalidade no Manual que consolida as diretrizes de exame de desenho industrial. A evidéncia, o texto
torna clara a forma com que o INPI examina os pedidos de registro de desenho industrial, servindo,
portanto, como orientacdo para o usuario e referéncia para o examinador. Ao que tudo indica, o Manual
propicia um ambiente de seguranca juridica, j& que confere transparéncia e previsibilidade na atuacao
do INPI, permitindo, em Ultima andlise, o controle dos atos administrativos por ele praticados.

90. Por 6bvio, o trabalho de avaliacdo da conformidade das diretrizes de exame de desenho



industrial deve estar sempre em pauta na DIRMA, firme no sentido de que o INPI tem o dever de prestar
da melhor forma possivel o servico que lhe foi cometido pela Lei 9279/96, mormente por forca do
compromisso com a eficiéncia que decorre do art. 37 da CRFB/88. Trata-se, outrossim, de um processo
dinamico de reflexao critica dos procedimentos adotados pela Autarquia.

91. Ante o exposto, conclui-se inexistir ilegalidade no Manual que consolida as diretrizes de
exame de desenho industrial, dai porque nao se identifica ébice a sua divulgacdo, sugerindo-se, no
entanto, seja avaliada a conveniéncia do acolhimento da recomendacdo lancada no paragrafo 82 do
presente parecer para que seja prevista no Manual orientacdo a respeito da transferéncia de registro de
desenho industrial em razao da extingao da empresa titular do registro.

A consideracio superior.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES
PROCURADOR FEDERAL

Atencéo, a consulta ao processo eletrénico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do NUmero Unico de Protocolo (NUP) 52400224664201718 e da chave de
acesso f7ablefd

Documento assinado eletronicamente por DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES, de acordo com os
normativos legais aplicdveis. A conferéncia da autenticidade do documento estd disponivel com o
cédigo 143057090 no endereco eletrénico http://sapiens.agu.gov.br. Informacdes adicionais: Signatario
(a): DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES. Data e Hora: 11-07-2018 16:56. Nimero de Série:
10211457126822025906091438997102550912. Emissor: AC OAB G3.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI

DESPACHO DE APROVACAO n. 00121/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.224664/2017-18
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ASSUNTOS: MINUTA DE RESOLUGCAO

1. Estou de acordo com o Parecer n? 06/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de lavra do Procurador
Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Juridico de Propriedade Industrial.

2. A Procuradoria nao identifica obice legal a aprovagao da 12 edicdao do Manual de
Desenho Industrial do INPIL. Em regra, os instrumentos congéneres no INPI recebem aprovacao pelo
Presidente, mediante um ato normativo. Tal veiculacdo confere ao instrumento um carater cogente e
garante publicidade.

3. Por 6bvio, é possivel divulgar o presente manual sem precisar veiculd-lo mediante um ato
normativo. O fato é que o ato normativo fixa uma data a partir da qual o manual passa a ser de
observancia obrigatdria aos servidores. Ndo ha ébice a previsdo de um dispositivo no ato normativo que
autorize a DIRMA a efetuar a atualizacdo ou alteracdes pontuais no instrumento. Enfim, a DIRMA possui
larga experiéncia nessa matéria, em razao do Manual de Marcas, sendo desnecessdrio tecer mais
consideracdes a respeito.

4. Pela leitura da introducao do Manual (fls. 07), vé-se a previsdao de uma resolucdo como
instrumento para materializar a aprovacdao em causa. O fato é que a minuta do ato normativo nao
consta dos autos.

5. O paréagrafo 16 do parecer ora aprovado assevera a importancia de se publicar as respostas
do INPI as contribuicdes dos usudrios apresentadas em sede de consulta publica. A Procuradoria nao
possui a informacao se essas respostas foram disponibilizadas aos usuérios. Tal disponibilizacdo pode
ocorrer no sitio eletrénico da autarquia, no ambiente eletrénico no qual estava o texto da proposta de
Manual. A orientacdo de disponibilizar as respostas aos usuarios tem fundamento no Decreto n? 8.243,
de 23 de maio de 2014, que traz as diretrizes de uma consulta publica, ipsis litteris:

Art. 17. As consultas puUblicas devem observar, no minimo, as seguintes diretrizes:

| - divulgagdo ampla e prévia do documento convocatério, especificando seu objeto,
metodologia e 0 momento de realizagéo;

Il - disponibilizacdo prévia e em tempo habil dos documentos que serao objeto da consulta
em linguagem simples e objetiva, e dos estudos e do material técnico utilizado como
fundamento para a proposta colocada em consulta publica e a anélise de impacto
regulatério, quando houver;

Il - utilizagdo da internet e de tecnologias de comunicacao e informagao;

IV - sistematizacao das contribuicoes recebidas;

V - publicidade de seus resultados; e

VI - compromisso de resposta as propostas recebidas.

6. A Procuradoria orienta a DIRMA a observar as diretrizes dispostas no Decreto n? 8.243, de
2014, em todas as consultas publicas que promover.

7. A DIRMA.
Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atencdo, a consulta ao processo eletronico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Numero Unico de Protocolo (NUP) 52400224664201718 e da chave de
acesso f7ablefd



Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com 0s normativos
legais aplicdveis. A conferéncia da autenticidade do documento estd disponivel com o cdédigo
149273270 no endereco eletrdonico http://sapiens.agu.gov.br. Informacdes adicionais: Signatario (a):
LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 13-07-2018 08:18. NUmero de Série: 13909098. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE

INDUSTRIAL
GABINETE

NOTA JURIDICA n. 00002/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.224664/2017-18
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS

10.

: MINUTA DE RESOLUCAO

A Presidéncia do INPI, mediante o despacho de fls.297, submete a apreciacdo da
Procuradoria a minuta do Manual de Desenhos Industriais, com as alteracdes efetuadas
em relagcdo a primeira versao apresentada, bem como a minuta de Resolugcdo que institui
0 Manual em tela.

. Esta Procuradoria j& examinou a primeira versdao do Manual de Desenhos Industriais por

meio do Parecer n? 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de
Aprovagao n? 00121/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

. No Parecer n2 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, sustentou-se inexistir ilegalidade no

Manual que consolida as diretrizes de exame de desenho industrial, ndo se identificando
dbice, portanto, na sua divulgacdo para consulta publica.

. Com efeito, afirmou-se que a submissao do documento a consulta publica para coleta das

sugestdes dos interessados alinha-se a transparéncia das acdes da Administracao Publica
e viabiliza a participacdo social no processo de tomada de decisdo das politicas publicas.

. Além disso, sugeriu-se, no Parecer n2 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, que fosse

avaliada a conveniéncia de ser prevista no Manual orientagdo a respeito da transferéncia
do registro do desenho industrial em razao da extingdao da empresa titular do registro.

. J&d no Despacho de Aprovacdo n? 00121/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, recomendou-se

que fosse observado o art. 17, do Decreto n? 8.243, de 23 de maio de 2014, que dispoe
sobre as diretrizes de uma consulta publica, especialmente no que se refere a
sistematizacao das contribuicbes recebidas, publicidade dos seus resultados e
compromisso de resposta as propostas recebidas (arts. 17, incisos |, Il e lll).

. Assim, seguindo a recomendacao feita no Despacho de Aprovagao n°

00121/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, foi disponibilizado, no portal do INPI, documento
com as sugestodes feitas pelos interessados na consulta publica e as respectivas respostas
do Comité Permanente de Aprimoramento e Diretrizes de Exame (CPAPD).

. Além disso, observou-se, no Despacho de Aprovacdo n® 00121/2018/PROCGAB/PFE-

INPI/PGF/AGU que, na minuta do manual havia a previsao de uma resolucao para
materializar a aprovagao das diretrizes. Contudo, a minuta do ato normativo nao constava
nos autos. A minuta da Resolucao foi acostada aos autos, juntamente com a nova minuta
de Manual.

. E o Relatério.

Desse modo, passa-se a tecer algumas consideracdes a respeito das modificacdes
efetuadas na minuta do Manual de Desenhos Industriais apdés a consulta publica. Em
seguida, analisar-se-4 a minuta de Resolucdao que institui o Manual de Desenhos
Industriais.



11.

12.

No item 1.5 do Manual, a respeito da legitimidade para a pratica de atos, no que diz
respeito aos procuradores, acrescentou-se a referéncia, no caso de processos em
cotitularidade, que as solicitacdes de desisténcia, retirada, rendncia e inclusao/exclusdo
de titulares deverao ser assinadas por todos os titulares ou praticadas por procurador
devidamente constituido.

Em relacao a cotitularidade, a Lei n? 9.279, de 1996, admite expressamente o regime de
copropriedade de desenhos industriais, conforme se verifica pela leitura do art. 69, § 3% e
art. 94, paragrafo Unico:

Art. 62 Ao autor de invengcdo ou modelo de utilidade serd assegurado o direito de obter a
patente que lhe garanta a propriedade, nas condicées estabelecidas nesta Lei.

§ 32 Quando se tratar de invengdo ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente

por duas ou mais pessoas, a patente podera ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante
nomeacao e qualificacdo das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

Art. 94.

Paragrafo Unico. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposicées

dos arts. 6% e 7°.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Por esse motivo, ndo se identifica ébice juridico a previsao a respeito do procedimento
previsto em caso de cotitularidade.

No item 2.3 (formas de apresentacao) modificou-se a definicao de desenhos industriais
bidimensionais e o exemplo indicado, mostrando-se o conceito técnico adequado com a
Lei, que nao disciplinou o assunto.

Em relacdo ao item 3.7, quanto a peticdo de anotacao de transferéncia de titular,
adicionou-se a informagao de que a anotacao de inclusao ou exclusao de cotitulares ou
requerentes de registros de desenho industrial deverd ser realizada por peticdo de
transferéncia de titularidade, ndo cabendo maiores comentarios a respeito.

Foram feitas modificacbes quanto a redacao dos itens 3.8.1 (relatério descritivo), 3.8.2
(reivindicacao), 3.8.3 (desenhos ou fotografias). Trata-se de questdes eminentemente
técnicas, modificadas a critério da oportunidade e conveniéncia da Administracdo, nao
sendo feitos maiores comentdrios por este motivo.

No item 4.2.6, ha referéncia a retirada do pedido de sigilo com a observacdo de que, em
casos de cotitularidade, a solicitacao da retirada deve ser assinada por todos os titulares
ou praticada por procurador devidamente constituido com poderes para representar todos
os requerentes, procedimento que parece adequado com a copropriedade.

Também foram efetuadas modificacbes nas redacdes dos itens 4.2.7 (Autor), 4.2. 9
(Relatério descritivo), 4.2.10 ( Reivindicacao), 4. 2.11 (Desenhos ou Fotografias), 4.3
(Despachos aplicdveis) em pontos técnicos do procedimento, ndo sendo efetuados
maiores comentarios.

No item 5.1., houve modificacdo no texto a respeito da andlise do documento de
prioridade unionista. Contudo, tal alteracdo continua a seguir a orientacao ja exposta por
esta Procuradoria no Parecer n2 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, que trata da
aplicacao da prioridade unionista aos registros de Desenhos Industrial e protecao parcial,
e aprovado pelo Despacho n® 0273/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

No item 5.1 do Manual também se faz referéncia ao recurso contra a publicacdo da perda
da prioridade unionista. Ao que parece, contudo, é que se recorre da decisdo da perda da
prioridade unionista em si, e nao propriamente da publicagdo. Logo, sugere-se a alteragao
do item 5.1 nos seguintes termos:



Cabe recurso contra a decisdo de perda da prioridade unionista no prazo de 60 dias,

contados de sua publicagao.

21.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

O prazo de 60 (sessenta) dias para a interposicdo de recurso em face da decisdo de perda
da prioridade unionista mostra-se adequado e segue a regra geral estabelecida no art.
212 da Lei n? 9.279, de 1996.

No item 5.1.1, afirma-se, corretamente, que caso o pedido referir-se a um desenho
industrial nao registravel a luz do art. 100 da Lei n? 9.279, de 1996, o0 mesmo serd
indeferido com base no art. 106, § 42 da Lei n? 9.279, de 1996.

O mesmo item dispbe que o pedido de registro nacional deverd conter apenas os
desenhos industriais reivindicados no documento de prioridade unionista. Assim, quando o
pedido contiver mais de uma forma plastica ornamental ou mais de um conjunto
ornamental de linhas e cores, mas nem todas as variagdes configurativas estiverem
contempladas pelo documento de prioridade, serd formulada exigéncia para que o
requerente esclareca se deseja manter a prioridade unionista com a exclusao das
variacdes que nao estejam na documentacao comprobatéria ou divida o pedido.

Esse entendimento também se mostra de acordo com o Parecer n? 0044-2016-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, que afirma que os pedidos de registro que contenham
figura diversa daquela constante no documento de prioridade devem ter como marco
inicial da protecdo a data do depdsito no Brasil.

Assim, também estabelece o manual que os pedidos constituidos pelas variacoes
configurativas que nao estejam incluidas na prioridade unionista terdo como marco de
protecao a data de depdsito no Brasil, ndo fazendo jus ao direito de prioridade.

Nos itens 5.5 (andlise dos desenhos ou fotografias), 5.5.4 (elementos meramente
ilustrativos), 5.9 (andlise da legenda das figuras), também foram feitas modificacdes em
aspectos técnicos do procedimento, ndo sendo efetuados maiores comentarios a esse
respeito. No item 5. 10. 1 (partes do objeto), observou-se que foi alterada apenas a forma
de redacao das diretrizes.

O item 5.11.2 trata do indeferimento do pedido de registro de desenho industrial. Aponta-
se, de modo correto, como causa para o indeferimento do pedido, 0 nao cumprimento de
exigéncia técnica formulada para adequacdo ou complementacdo dos desenhos ou
fotografias ou para divisao da matéria incongruente, com base nos incisos Il, Ill ou IV do
art. 101 e/ou art. 104 da Lei n2 9.279, de 1996.

De fato, a Lei n? 9.279, de 1996 dispbe nesse sentido, conforme pode ser observado na
transcricao do texto legal:

Art. 101. O pedido de registro, nas condicées estabelecidas pelo INPI, contera:

| - requerimento;
Il - relatdrio descritivo, se for o caso;
Il - reivindicacées, se for o caso;
IV - desenhos ou fotografias,
V - campo de aplicacdo do objeto; e
VI - comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao depdsito.
Paragrafo unico. Os documentos que integram o pedido de registro deverdo ser

apresentados em lingua portuguesa.

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial tera que se referir a um unico objeto,
permitida uma pluralidade de variacées, desde que se destinem ao mesmo propdsito e guardem entre si
a mesma caracteristica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao méaximo de 20 (vinte)

variacoes.

Pardgrafo unico. O desenho devera representar clara e suficientemente o objeto e suas
variagcées, se houver, de modo a possibilitar sua reproducdo por técnico no assunto.
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Acrescentaram-se, ainda, os itens 8.6 (anotacao de inclusao ou exclusao de cotitulares ou
requerentes de registros ou pedidos de registro) e 8.7 (transferéncia por extincdo da
pessoa juridica).

No que diz respeito ao item 8.7, convém ressaltar que o tratamento do tema pelo Manual
foi recomendacdo, conforme j& ressaltado, do Parecer n? 00006/2018/CGPI/PFE-
INPI/PGF/AGU.

A matéria da validade dos atos praticados por pessoa juridica ja foi objeto de andlise por
parte desta Procuradoria no Parecer n2 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0,
aprovado por meio do Despacho n2 0654/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

No Parecer n? 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, concluiu-se que a extingao de
pessoa juridica ndo é causa de extincdo do registro marcario, sendo necessario o respeito
aos direitos legitimamente constituidos. Por esse motivo, mostra-se adequada a previsao
do manual de que a extingdo da pessoa juridica ndo é motivo, por si sé, para
determinacao da extingao do registro de desenho industrial.

Além disso, mostra-se correto o procedimento de se admitir a transferéncia do registro da
pessoa juridica extinta para o sécio a quem coube tal ativo, desde que apresentado o
instrumento de liquidacao da empresa.

Por conseguinte, conclui-se inexistir ilegalidade no Manual que consolida as diretrizes de
exame de desenho industrial, apés as modificacdes efetuadas depois da consulta publica.

Concluida a andlise da minuta do manual, passa-se, neste momento, ao exame da minuta
de Resolugao que institui o manual.

Quanto ao elemento da competéncia do ato administrativo, cabe afirmar que o art. art. 22
da Lei n.2 5648, de 11 de dezembro de 1970 atribui ao INPI a prerrogativa de executar as
normas de propriedade industrial, no que se incluem os procedimentos para o registro dos
desenhos industriais, conforme a Lei n© 9.279, de 1996.

Além disso, a competéncia do Presidente do INPI para expedir a referida
resolucao encontra-se disposta no art. 17 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo
Decreto n? 8.854, de 22 de setembro de 2016, e inciso Xll, do art. 152 do Regimento
Interno do INPI, aprovado pela Portaria n? 11, de 27 de janeiro de 2017, do Ministro de
Estado da IndUstria, Comércio Exterior e Servicos.

Desse modo, constata-se a competéncia do Sr. Presidente do INPI e do Sr. Diretor de
Marcas, Desenhos Industriais e Indicacdes Geograficas para assinatura da presente
instrugao normativa, tal como se propde na minuta acostada aos autos.

O motivo da proposicao encontra-se exposto no ato normativo, qual seja a necessidade de
assegurar maior qualidade, transparéncia e uniformidade no ambito do exame dos
desenhos industriais, atendendo-se, assim, aos principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiéncia.

Por conseguinte, encontra-se atendido o requisito relativo ao motivo do ato
administrativo.

Examinados os aspectos relativos ao motivo e competéncia, os demais requisitos do ato
administrativo sdo igualmente atendidos.

O ato administrativo tem por finalidade instituir o manual de desenhos industriais, que



43.

busca consolidar diretrizes e procedimentos de analises de desenhos industriais, bem
como instrucdes para formulacao de pedidos e acompanhamentos de processos, servindo
de referéncia para examinadores, procuradores e usuarios em geral, conforme consta na
minuta do manual (fls. 229).

Em relacdo a forma, a resolucao apresenta-se como instrumento adequado, por ser
definida, de acordo com o art. 32 da Instrucao Normativa n? 02, de 18 de marco de 2013,
nos seguintes termos:

Instru¢ao Normativa n® 02, de 2013.

Art. 32 Para os fins desta Instrucdo Normativa considera-se:

o Ato administrativo normativo:

[...]
a) Resolucdo- ato administrativo normativo, expedido pelo Presidente e pelos Diretores do

INPI, de forma conjunta ou excepcionalmente individual, para disciplinar matéria de sua competéncia

especifica.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Por objeto do ato administrativo, entende-se o seu fim imediato, ou “o resultado pratico a
ser alcancado pela vontade administrativa.”[1] Logo, verifica-se que o fim imediato do ato
é alcancado por meio da instituicdo de normas disciplinadoras do procedimento de andlise
de desenhos industriais.

O art. 1° da minuta dispde sobre o objeto do ato normativo, ou seja, a instituicdo do
Manual de Desenhos Industriais. A norma encontra-se em conformidade com o art. 72 da
Lei Complementar n°® 95, de 26 de fevereiro de 1998, porquanto ela define o objeto da
instrugao normativa.

O art.22 da resolucao dispde que o manual estard disponivel exclusivamente no portal
eletrénico do INPI.

O art. 39 estabelece a clausula de vigéncia do ato normativo e encontra-se em
conformidade com o art. 82 da Lei Complementar n°® 95, de 1998.

A cldusula de revogacao, prevista no art. 42, estd de acordo com a prescricao contida no
art. 92 da Lei Complementar n° 95, de 1998.

Destarte, por tudo quanto visto, resta também examinada a minuta de Resolucao que
institui o manual de desenhos industriais, ndo se vislumbrando, portanto, qualquer dbice
juridico que impeca a assinatura da Resolucdo pelos Srs. Presidente e Diretor de Marcas,
Desenhos Industriais e Indicacdes Geograficas do INPI.

Ante o exposto, feita apenas a sugestdo do item 20, conclui-se inexistir dbice juridico a
aprovacao e publicacao das minutas de fls. 225/292 (manual de desenhos industriais) e
fls. 293/294 (resolugao).

A Presidéncia do INPI.

[11CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27 ed. Sdo Paulo:
Atlas, 2014, p. 121.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2018.

ANTONIO CAVALIERE GOMES
Procurador-Chefe Substituto
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