Parecer sobre dentincia em face de fundagao -
Patente

PROCESSO N2 086/2010-MP /472 PJFMF
ASSUNTO: DENUNCIA EM FACE DA FUNDACAO ABC -
PATENTE

INTERESSADO: MARIO DE TAL

PARECER

MARIO DE TAL protocolou representagio no Ministério
Publico do Estado do Amazonas onde apresenta dentincias
contra a Fundagao ABC, alegando, resumidamente, que:

a) a entidade faz propaganda se dizendo representante
do Instituto Nacional de Propriedades Industriais-INPI, o que,
segundo o Secretério de Planejamento do Estado do Amazonas
nao corresponderia a verdade.

b) auditoria nos atos dos diretores pois ingressaram com
acao judicial em nome da entidade, sem autorizagdo do conselho.

c) concessdo de liminares sem a devida fundamentacio,
usando a entidade trafico de influéncia junto aos juizes e
desembargadores do Tribunal de Justica do Estado do Amazonas.

Anexou documentos na representagido, bem como cépia de
varios processos judicias.

E, em resumo, o relatério.

Esta Promotora analisardA cada um dos trés itens
apresentados e objetos da reclamagao do representante.

DA PRELIMINAR
COMPETENCIA

A CF/88, em seu artigo 109, inciso | prevé que as causas
em que a Unido, entidade autarquica ou empresa publica federal
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forem interessadas na condigao de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de faléncia e de acidentes do trabalho
e as sujeitas a justi¢a do trabalho e justica eleitoral, serdo da
competéncia da Justica Federal.

Portanto, a lide em exame tem particular interesse do
Instituto Nacional de Protegdo Industrial-INPI, autarquia federal,
integrante da administracdo indireta da Unido, razdo pela qual,
evidentemente todo e qualquer conflito devera ser submetido a
Justi¢a Federal e ao Ministério Publico Federal.

De inicio ja se afasta a atribuigdo deste 6rgdo ministerial
em atuar na presente representacdo, que, alids, ja esta sendo
instrufda no Ministério Publico Federal.

DO MERITO DA REPRESENTACAO

A)- DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - breve exame Lei
9279/96: nova Lei de Propriedade Industrial

0 assunto objeto da presente representagdo versa matéria
pertinente a Nova Lei da Propriedade Industrial que regula os
direitos e as obriga¢des relativos a propriedade industrial.

A protecdo aos direitos relativos a propriedade industrial
se efetua através da concessdo de patentes de invengdes e de
modelo de utilidade; mediante a concessdo de registro de
desenho industrial e de registro de marca; repressao as falsas
indicagdes geograficas e pela repressdo a concorréncia desleal.
Gama Cerqueira diferencia inven¢ido de descoberta. Para ele,
a inveng¢do, de modo geral, consiste na criagdo de uma coisa
até entdo inexistente, a descoberta é a revelacdo de uma coisa
existente na natureza.. Ele explica que descobrir é o ato de
anunciar ou revelar um principio cientifico desconhecido, mas
preexistente na ordem natural, e inventar é dar aplicagdo pratica
ou técnica ao principio cientifico, no sentido de criar algo novo,
aplicavel no aperfeicoamento ou na criagdo industrial.
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Ja modelo de utilidade é toda disposi¢do ou forma nova
obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se
prestem a um trabalho ou uso pratico. Adisposi¢do ou formanova
refere-se a ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensilios
que nele sdo empregados para aumentar ou desenvolver a sua
eficiéncia ou utilidade. A protegdo conhecida ao modelo de
utilidade somente diz respeito & forma ou a disposi¢do nova
que traga melhor utilizacdo a fungao a que o objeto ou parte de
maquina se destina.

Modelo industrial é toda forma pléstica que possa servir de
tipo de fabricagdo a um produto industrial e ainda se caracteriza
por nova configuragio ornamental. Desenho industrial é toda
disposi¢do ou conjunto novo de linhas ou cores que, com fim
industrial ou comercial, possa ser aplicado & ornamentagio de
um produto, por qualquer meio manual, mecanico ou quimico,
singelo ou combinado.

Sdo elementos da propriedade industrial os privilégios
de invencao, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as
marcas de industria, de comércio e de servico, o uso dos nomes
comerciais, os titulos de estabelecimento e as expressdes de
propaganda.

Esta lei também se aplica ao pedido de patente ou de
registro proveniente do exterior e depositado no pais por quem
tem protecdao assegurada por tratado ou convengio em vigor
no Brasil e, também, aos nacionais ou pessoas domiciliadas em
pais que assegure aos brasileiros ou pessoas aqui domiciliadas a
reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Para efeito de igualdade de condigdes, as disposicbes
dos tratados em vigor no Brasil sdo apliciveis as pessoas
fisicas e juridicas nacionais ou aqui domiciliadas. Os direitos
de propriedade industrial sio considerados bens moveis, para
efeitos legais.

A protegdo da propriedade industrial tem por objeto
as patentes de invencdo, os modelos industriais, as marcas
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de inddstria, de comércio e de servigo, 0 nome comercial e as
indicacdes de proveniéncia ou denominagdes de origem, bem
como a repressdo da concorréncia desleal.

Da titularidade

A Lein®9.279/96 assegura o direito do autor de invengao
ou modelo de utilidade de obter patente que lhe garanta a
propriedade de tal invengao, sendo estabelecida uma presungao
de autoria em relagdo ao requerente da patente.

O inventor é o sujeito do direito sobre a invengao
de que é resultante o direito de obter a patente, isto é do
reconhecimento do Estado ao privilégio de uso exclusivo. A
invengao nio registrada com as cautelas que a lei impde, caindo
sob o conhecimento publico, vulgarizando-se, ndo proporciona
ao inventor o uso monopolistico decorrente do privilégio. Em
consequéncia, o registro tem efeito constitutivo, pois na falta
dele nio subsiste o direito de exploragdo, assegurado pelo
privilégio concedido pelo Estado.

Com a patente de inveng¢do (documento comprobatério
da autoria da invencdo) fica assegurado ndo s6 a propriedade
do invento, como também o direito de exploragdo do mesmo.
E assegurado ao autor de invengdo ou modelo de utilidade o
direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas
condicdes estabelecidas pela lei.

Presume-se o requerente legitimado a obter patente,
salvo prova em contrario. A patente pode ser requerida em
nome préprio, ou pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo
cessionario ou por aquele a quem a lei ou contrato de trabalho
ou de prestacido de servigos determinar que a titularidade
pertenca.

A presungdo, portanto, é de que seja o inventor quem
requer a patente, aperfeicoando-se essa presungdo no caso da
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oposigdo de terceiro, que declara ser o legitimo autor. S6 entdo
a autoridade se verd na contingéncia de, examinando as provas
apresentadas pelos interessados, proclamar o verdadeiro inventor,
concedendo-lhe a patente do privilégio.

Se se tratar de inven¢do ou de modelo de utilidade
realizado em conjunto por duas ou mais pessoas, a patente
poderd ser requerida por todas ou qualquer uma delas,
mediante nomeagdo e qualificacio das demais, a fim de que
sejam ressalvados os respectivos direitos.

O inventor sera nomeado e qualificado, podendo requer
a divulgagdo ou nao de sua nomeagio. Se dois ou mais autores
tiverem realizado a mesma inven¢do ou modelo de utilidade, de
forma independente, serd assegurado o direito de obter patente
aquele que provar o depésito mais antigo, independentemente
das datas de invengéo ou criagdo. Caso haja retirada de depésito
anterior sem produgdo de qualquer efeito dara prioridade ao
depdsito imediatamente posterior.

Da patenteabilidade
As Invencdes e Modelos de Utilidade Patenteaveis

E patenteavel a invencio que atenda aos requisitos
de novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial. Por
novidade, entende-se (art. 11) tudo aquilo que nio se ache
compreendido no estado da técnica, que compreende tudo que
nao tiver sido divulgado por escrito ou oralmente, até a data do
deposito do pedido de patente de invengio.

Aatividade inventiva pressupde umaatividade de criagio,
no campo técnico, pelo inventor. A aplicagio industrial consiste
na atualidade pratica da invengao e na correspondéncia desta 4
exigéncia ou necessidade buscada pelo inventor, configurando,
em suma, uma ideia aplicada no campo técnico, podendo ser
utilizada ou produzida em qualquer tipo de indiistria.
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E patentedvel como modelo de utilidade o objeto de
uso pratico, ou parte dele, suscetivel de aplicagdo industrial,
que apresente nova forma ou disposi¢do, envolvendo ato
inventivo, o qual resulte em melhoria funcional no seu uso ou
na sua fabricagio. As criagdes que ndo podem ser consideradas
como invengdes, nem modelo de utilidade sdo encontradas
no art. 10 da lei 9279/96 e sdo: as descobertas, as teorias
cientificas e os métodos matematicos; as concepgdes puramente
abstratas; os esquemas, os planos, os principios ou os métodos
comerciais, contabeis, financeiros, educativos, publicitarios,
de sorteio e de fiscalizagdo; as obras literarias, arquiteténicas,
artisticas e cientificas ou qualquer criagdo estética; programas
de computador em si; apresentagdo de informagdes; regras de
jogos, técnicas e métodos operarios ou cirurgicos, bem como
métodos terapéuticos ou de diagnéstico, de aplicagao no corpo
humano ou animal; e o todo ou parte de seres vivos naturais e
materiais biolégicos encontrados na natureza ou ainda que dela
isolados, incluindo o genoma ou germoplasma de qualquer ser
vivo natural e os processos biologicos naturais.

A invengdo e o modelo de utilidade sdo considerados
novos quando compreendidos no estado da técnica. Este é
constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico antes
da data de depésito do pedido de patente, através de prescri¢ao
escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no
estrangeiro, salvo o disposto nos artigos 12, 16 e 17.

Sera considerado estudo da técnica o contetido completo
de pedido depositado no Brasil, e ainda ndo publicado, para
fins de afericdo da novidade, a partir da data de depésito, ou da
prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, ainda
que posteriormente. O mesmo vale para o pedido internacional
de patente depositado segundo tratado ou convengdo em vigor
no Brasil, havendo processamento nacional.

Nio é considerado estado de técnica a divulgagdo de
invencdo ou modelo de utilidade, quando ocorre durante os 12
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meses que precedem a data de depésito ou a da prioridade do
pedido de patente, se promovida pelo inventor; pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), através da publicagio
oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento
do inventor; ou por terceiros, baseados apenas em informagées
obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorréncia
de ator por ele realizados.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
- pode exigir do inventor declaragio relativa a divulgagio,
acompanhadas ou ndo de provas, de acordo com as condigdes
estabelecidas no regulamento.

A inven¢do ou o modelo de utilidade sdo dotados de
atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, nio
decorram de maneira evidente ou 6bvia do estado da técnica. A
invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados suscetiveis de
aplicagdo industrial quando podem ser utilizados ou produzidos
em qualquer tipo de industria.

Da Prioridade

O depésito de pedido feito no exterior d4 ao depositante
o direito de prioridade 4 obtengio de patente no Brasil, caso tal
pais mantenha com o nosso tratado ou convengao sobre patente
de invengdo. Sera assegurado direito de prioridade ao pedido
de patente feito em pais que mantenha acordo com o Brasil, ou
em organizagdo internacional, que produza efeito de depésito
nacional, nos prazos estabelecidos no acordo, ndo podendo ser o
deposito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos dentro
deste prazos.

A reivindicagdo de prioridade é feita no ato de depésito,
podendo ser suplementada dentro de sessenta dias por outras
prioridades anteriores a data do depésito no Brasil. Essa
reivindica¢do é comprovada por documento de origem, o qual
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deve conter nimero, data, titulo, relatério descritivo e, se for
o caso, reivindicagdes e desenhos, acompanhados de tradugao
simples da certidao de depésito ou documento que seja
equivalente e que contenha dados identificadores do pedido,
cujo teor é de inteira responsabilidade do depositante.

A inovagdo trazida pela nova Lei da Propriedade
Industrial, no que se refere a prioridade estrangeira consiste em
que o documento de prioridade nao mais necessita de tradugao
juramentada, bastando tradugdo simples ou declaragao de
conformidade do depositante. Se a comprovagao por documento
nio se efetuar na ocasido do depdsito, ela devera ocorrer em até
cento e oitenta dias contados a partir da data do deposito. Para
os pedidos internacionais depositados em paises que mantém
acordo com o Brasil, em virtude de tratado, a tradugdo da
certiddo de depésito ou de documento equivalente devera ser
apresentada até o prazo de sessenta dias contados da data do
inicio do processamento nacional.

Se o pedido de patente depositado no Brasil estiver
fielmente contido no documento da origem, apenas ¢ suficiente
uma declaracdo do depositante sobre isto para substituir a
traducdo simples. Se se tratar de prioridade obtida por cessdo,
o documento correspondente devera ser apresentado dentro de
180 dias contados a partir da data do depésito, ou, se for o caso,
60 dias contados da data da entrada no processamento nacional,
sendo dispensada a legislagdo consular no pais de origem. Se
a comprovacio da prioridade ndo for feita dentro dos prazos
estabelecidos, acarretara em perda de prioridade.

Nos casos de pedido depositado com reivindicagdo de
prioridade, o requerimento para antecipagdo de publicacdo
devera ser instruido com a comprovagio da prioridade. O pedido
de patente de invengdo ou de modelo de utilidade originalmente
depositado no Brasil, sem apresentar reivindicacao de prioridade
e ndo publicado, sera assegurado o direito de prioridade ao
pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil
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pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de um
ano.

Esta prioridade s6 sera admitida para a matéria do
pedido anterior, ndo incluindo a matéria nova introduzida. Sera
considerado, para todos os fins, arquivado, o pedido anterior
ainda pendente. Nao podera servir de base a reivindicacio de
prioridade o pedido de patente proveniente de divisao de pedido
anterior.

Das Invengdes e dos Modelos de Utilidade Ndo Patenteaveis

Ndo sdo patentedveis: o que for contrario a moral, aos
bons costumes, a seguranga, a ordem e a satde piblicas; as
substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de
qualquer espécie, bem como a modificagdo de suas propriedades
fisico-quimicas e os respectivos processos de obten¢do ou
modificacdo, quando forem resultantes de transformacdo do
niicleo atémico; e o todo ou parte de seres vivos, exceto os
microorganismos transgénicos que atendem aos trés requisitos
de patenteabilidade (que sdo: novidade, atividade inventiva e
aplicagdo industrial, os quais estdo previstos no art. 82), e que
nao sejam mera descoberta.

De acordo com a Lei da Propriedade Industrial,
microorganismos transgénicos sdo organismos (exceto o todo
ou parte de plantas ou animais) que expressam, mediante
interven¢do humana direta em sua composicdo genética, uma
caracteristica normalmente ndo alcangavel pela espécie humana
em condi¢des naturais.

Do pedido de patente

O pedido de patente, de acordo com as condigdes
estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
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deve conter: requerimento; relatério descritivo; reivindicagao;
desenhos (se for o caso); resumo; e comprovante do pagamento
da retribuicao relativa ao deposito. (Art. 19)

0 pedido de patente serd submetido a exame formal
preliminar e, caso devidamente instruido, sera protocolado
com a data de sua apresentacdo. O pedido de patente que ndo
contiver as condigdes estabelecidas pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (art. 19), mas que contiver dados
relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, podera ser
entregue, mediante recibo datado, ao INPI, o qual estabelecera
as exigéncias a serem cumpridas, no prazo de trinta dias, sob
pena de devolugdo ou arquivamento da documentacao.

Cumpridas as exigéncias, o depésito sera considerado
como efetuado na data do recibo. (Art. 21, paragrafo unico) O
depésito é um ato mais complexo que o simples protocolo do
pedido, em razao dos efeitos que produz. Ele assinala ndo sé a
anterioridade da apresentagdo da criacdo industrial ao INPI-
o que implica a defini¢do do titular do direito, em caso de
sobreposi¢do de pedidos - mas também o inicio da contagem de
importantes prazos, inclusive o da duragdo da patente,

Das condigdes do Pedido

0 pedido de patente de invengdo tem de se referir a uma
nica inven¢ao ou a um grupo de invengdes inter-relacionadas
de maneira a compreenderem um tnico conceito inventivo. O
pedido de patente de modelo de utilidade deve se referir a um
tinico modelo principal, o qual pode incluir uma pluralidade
elementos diferentes, adicionais ou variantes construtivas
ou configurativas, desde que seja mantida a unidade técnico,
funcional e corporal do objeto.

Orelatériodevedescreverdeformaclaraesuficientemente
o0 objeto, de modo que seja possivel sua realiza¢do por técnico no
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assunto. O relatério também deve indicar, se for o caso, a melhor
forma de execugdo (pena de nulidade). Em caso de material
biol6gico essencial a realizagdo prética do objeto do pedido,
que ndo pode ser descrito na forma prevista e que nio estiver
acessfvel ao publico, serd suplementado o relatério por depésito
do material em instituigdo autorizada pelo INPI ou indicada em
acordo internacional. As invengdes devem ser fundamentadas
no relatério descritivo, definindo a matéria objeto da protecio,
de modo claro e preciso e caracterizando as particularidades do
pedido.

0 pedido de patente pode ser dividido em dois ou mais,
de oficio ou a requerimento do depositante, até o fim do exame.
Para isso, o pedido dividido tem que fazer referéncia especifica
ao pedido original e ndo exceder a matéria constate do pedido
original. Sera arquivado o requerimento de divisio que nio
apresentar tais requisitos.

Os pedidos divididos serdo protocolados com a data
do depésito do pedido original e apresentara o beneficio de
prioridade deste, se for o caso. Cada pedido dividido estara
sujeito a pagamento das retribuigées correspondentes.

O pedido de patente abandonado ou retirado serd
obrigatoriamente publicado. O pedido de retirada deve ser
apresentado em até dezesseis meses, contados a partir da data
do depésito ou da prioridade mais antiga. Dara prioridade ao
deposito imediatamente posterior a retirada de um depdsito
anterior sem produgdo de qualquer efeito.

Do Processo e do Exame do Pedido

O processo pelo qual se obtém a patente de invengdo se
inicia com a apresenta¢do do pedido de depésito no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial. Em seguida, ha o exame da
invengdo e a obtengdo da patente.
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0 pedido de patente sera mantido em sigilo durante
dezoito meses contados da data do depdsito ou, da prioridade
mais antiga (quando houver). Decorrido tal prazo, sera
publicado. Uma excecdo a esta regra é o pedido de patente de
objeto de interesse a defesa nacional, o qual sera processado em
carater sigiloso e ndo serd sujeito a publicagdo prevista na Leida
Propriedade Industrial.

A publicacio do pedido de patente pode ser antecipada
através de requerimento do depositante. Ficardo a disposi¢ao do
publico, no INPI, cépia do relatério descritivo, das reivindicagdes,
do resumo e dos desenhos. Na publicagdo constarao apenas
dados identificadores do pedido de patente.

Apds publicado o pedido de patente e até o final do
exame, é facultada a apresentagdo, pelos interessados, de
documentos e informagdes para subsidiarem o exame. O exame
s6 sera iniciado decorridos sessenta dias apds a publicagdo do
pedido de patente. Até o requerimento do exame, o depositante
podera efetuar alteragdes para melhor esclarecer ou definir o
pedido de patente, desde que tais alteragdes se limitem a matéria
inicialmente revelada no pedido.

0 exame do pedido de patente deve ser requerido
pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36
(trinta e seis) meses contados da data do depésito, sob pena
de arquivamento do pedido. O pedido de patente pode ser
desarquivado, sob requerimento do depositante, dentro de
sessenta dias contados do arquivamento, mediante pagamento
de uma retribuicdo especifica, sob pena de arquivamento
definitivo.

Ap6s requerido o exame, deverdo ser apresentados,
sempre que solicitado, no prazo de sessenta dias, sob pena de
arquivamento do pedido: objegdes, buscas de anterioridade e
resultados de exame para concessao de pedido correspondente
em outros paises, quando houver reivindicagao de prioridade;
documentos necessarios a regularizacdo do processo e exame
do pedido; e tradugdo simples da certidio de depdsito ou
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documento equivalente, caso esta tenha sido substituida pela
declaragao prevista pelo art. 16, § 52.

De acordo com o art. 35 da LPI, por ocasido do exame
técnico, serd elaborado o relatério de busca e parecer relativo
a: patenteabilidade do pedido; adaptagdo do pedido a natureza
reivindicada; reformulagdo do pedido ou divisdo; ou exigéncias
técnicas.

O depositante sera intimado para manifestar-se no prazo
de noventa dias, se o parecer for pela ndo patenteabilidade ou
pelo ndo enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou
se formular qualquer exigéncia. Ndo respondida a exigéncia, o
pedido serd definitivamente arquivado. Respondida a exigéncia,
mesmo que ndo cumprida, ou contestada sua formulacio, e
ocorrendo ou ndo manifestagdo sobre a patenteabilidade ou o
enquadramento, dar-se-a prosseguimento ao exame.

Concluso o exame, sera proferida a decisio, deferindo ou
indeferindo o pedido de patente.

Logo, podemos resumir as fases do pedido de patente
dessa forma:

1°) Pedido de deposito (+ 60 dias)

2°) publicagéo

3?) exame do pedido (mediante requerimento do
depositante. Prazo de 36 meses sob pena de arquivamento do
pedido).

4°) decisao: deferimento ou indeferimento do pedido de
patente.

Da Concessdo e da Vigéncia da Patente

A patente sera concedida depois de deferido o pedido e
comprovado o pagamento da retribui¢do correspondente, sendo
expedida a respectiva carta-patente.

De acordo com o art. 40 da Lei n® 9279/96, a propriedade e
o direito de uso exclusivo da invengdo nio sdo perpétuos. Versa o
artigo que a patente de invengao tera vigor por 20 anos contados
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a partir da data do depdsito do pedido, ou prazo de 10 anos a
contar da data de sua concessao.

Da Protegdo conferida pela Patente
Dos Direitos

0 teor das reivindicagées constante no relatério descritivo
e nos desenhos determinaré a extensdo da prote¢do conferida
pela patente. A patente confere o direito de impedir terceiro,
sem consentimento do titular, de produzir, usar, colocar a
venda ou importar: produto objeto de patente, ou produto
diretamente por processo patenteado. Além disso, a LPl ampara
o contributory infringement, ao conferir ao titular da patente o
direito de impedir que terceiros contribuam para que outros
pratiquem tais atos.

Ocorre violagdo de direito da patente de processo,
quando o possuidor ou proprietario ndo comprovar, por meio de
determinacao judicial especifica, que o seu produto foi obtido por
processo de fabricacdo diverso daquele protegido pela patente.
Logo, em caso de violagdo de patente de processo de fabricagao,
compete ao acusado o 6nus de provar que seu produto foi obtido
por processo diverso do protegido pela patente.

Ndo se considera violagdo de patente a preparagdo de
medicamento de acordo com prescricdo médica para casos
individuais, executada por profissional habilitado, bem como o
medicamento assim preparado.

Anova lei se aplica aos pedidos de patentes em andamento,

exceto quanto a patenteabilidade das substancias,
matérias ou produtos obtidos por meios ou
processos quimicos e as substdncias, matérias,
misturas ou produtos alimenticios, quimico-
farmacéuticos, medicamentos de qualquer
espécie, bem como os respectivos processos de
obtenc¢do ou modificagdo(art. 229).
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Para estes, a atual lei prevé uma revalidagao condicional
(pipeline), para quem tenha esse direito garantido por tratado
ou convenc¢ao em vigor no Brasil (que é o Acordo TRIPs), do
primeiro pedido de patente depositado no exterior (art. 230).

Esse direito é condicional, porque depende de o objeto da
patente ndo ter

sido colocado em qualquer mercado, por
iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu
consentimento, nem tenham sido realizados por
terceiros, no pafs, sérios e efetivos preparativos
para a exploragdo do objeto do pedido ou da
patente,

Esse depdsito devera ser feito dentro do prazo de um ano
contado da publicagdo da lei (art. 230,§ 12). Preenchidos esses
requisitos, a patente sera conhecida tal como concedida no pais
de origem (§ 39), pelo prazo remanescente de prote¢io do pais
de origem (§ 4°). Se o pedido de patente ja foi depositado no
Brasil, o requerente devera dele desistir e depositar novo pedido
na forma da lei (§ 59). Esse direito se estende aos nacionais ou
domiciliados no pais, ficando assegurada a data da divulgacio
do invento para o infcio do prazo de vigéncia de vinte anos de
protegao (art. 231).

A nova Lei da Propriedade Industrial, de acordo com a
Constituigdo do Brasil, assegura o direito adquirido de quem
fabricava o produto a prosseguir na sua fabricacdo, sem
pagamento de royalties retroativos ou futuros (art. 232).E
assegurado ao titular da patente o direito de obter indenizagao
pela exploragdo indevida de seu objeto, inclusive no que diz
respeito a exploragdo ocorrida entre a data da publicagdo
do pedido e a da concessdo da patente, Se o infrator obteve
conhecimento, através de qualquer meio, do contetido do pedido
depositado, anteriormente a publica¢io, contar-se-a o periodo
da exploragdo indevida para efeito da indenizacdo a partir da
data de inicio de exploragao.
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Do Usuario Anterior

Serd assegurado a pessoa de boa fé que explorava seu
objeto no pafs, antes da data de deposito ou de prioridade de
pedido de patente, o direito de continuar a exploracdo na forma
e condigbes anteriores, sem dnus.

Esse direito ndo sera assegurado a pessoa que tenha tido
conhecimento do objeto da patente através da divulgacao oficial
do pedido, desde que tal pedido tenha sido depositado no prazo
de um ano, contado da divulgagdo.

Da Nulidade da Patente

Se a patente for concedida de forma contraria as
disposigoes da Lei da Propriedade Industrial, ela serd tida
como nula. A nulidade parcial ocorre quando a nulidade nao
incide sobre todas as reivindicagGes; apenas sobre parte delas,
constituindo as demais matérias patenteaveis por si mesmas.

A nulidade produzira efeito ex tunc, ou seja, a partir da
data do depésito do pedido.

Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 50. A nulidade da patente serd declarada
administrativamente quando:

| - ndo tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

Il - o relatério e as reivindicagdes ndao atenderem ao
disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

11l - 0 objeto da patente se estenda além do contetido do
pedido originalmente depositado; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das
formalidades essenciais, indispensaveis a concessao.

0 processo de nulidade pode ser instaurado de oficio
ou através de requerimento de qualquer pessoa com legitimo
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interesse, dentro do prazo de seis meses, contados a partir da
concessao da patente.

Da Ac¢ao de Nulidade

Aacao de nulidade da patente pode ser proposta a qualquer
momento da vigéncia da mesma, pelo INPI ou por qualquer
pessoa com legitimo interesse. O prazo para contestagao do réu
titular da patente sera de sessenta dias; transitada em julgado a
decisao da acao de nulidade, o INPI publicara anotagéo, a fim de
que terceiros fiquem cientes.

Da Cessao e das Anotacoes

Poderao ser cedidos, total ou parcialmente, o pedido de

patente ou a patente, ambos de contetido indivisivel.

Art. 59. O INPI fara as seguintes anotagdes:

I - da cessdo, fazendo constar a qualificacdo completa do
cessiondrio;

Il - de qualquer limitagdo ou 6nus que recaia sobre o
pedido ou a patente; e

[l - das alteragdes de nome, sede ou enderego do
depositante ou titular.

Das licencas
Da Licenca Voluntaria

O titular de patente ou o depositante pode realizar
contrato de licenca para exploracio, podendo, o titular,
conceder todos os poderes ao licenciado para agir em defesa
da patente. Havendo aperfeicoamento em patente licenciada,
este pertencera a quem o fez, sendo assegurado a outra parte
contratante o direito de preferéncia para o seu licenciamento.
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Da Oferta de Licenca

Pode o titular da patente requerer ao INPI que a coloque
em oferta com fins de exploragao. Cabendo ao INPI a publicacao
da oferta. O titular da patente pode requerer o cancelamento
da licenga, nos seguintes casos: se o licenciado ndo iniciar a
exploragdo efetiva dentro do prazo de um ano da concessdo;
interromper a exploragdo por tempo superior a um ano; ou
ainda, se ndo forem obedecidas as condigdes da exploragdo.

Da Licenga Compulséria

A licenga também pode ocorrer de forma compulsoria.
Ficara submetidoaterapatente licenciadade forma compulséria,
o titular que exercer seus direitos de forma abusiva, ou por
meio dela praticar abusos de poder econémico, que sejam
comprovados nos termos da lei, por decisdo administrativa ou
judicial. |

Também sdo motivos de licen¢a compulsdéria:

I - a ndo exploragido do objeto da patente no territorio
brasileiro por falta de fabricagdo ou fabrica¢do incompleta do
produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado,
ressalvados os casos de inviolabilidade econdmica, quando sera
admitida a importacao; ou

I1 - a comercializagdo que ndo satisfizer as necessidades
do mercado.

Da Patente de Interesse da Defesa Nacional

0 pedido de patente das invengdes que significam interesse
a Seguranca Nacional devem ser originario do Brasil, sendo o seu
tramite de carater sigiloso, nio havendo a etapa das publicagoes
como ocorre nos demais processo de concessdo de patentes.
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Do Certificado de Adig¢ao de Invencio

Caso haja aperfeicoamento ou desenvolvimento
introduzido ao objeto da inven¢io, a lei permite no seu art. 76
mediante requerimento do depositante do pedido ou titular
da patente, um certificado de adi¢io a fim de proteger tal
modificagdo no invento. O pedido de certificado de adigdo sera
examinado de acordo com 0 mesmo procedimento de concessio
de patentes.

Da Exting¢do da Patente

A extingdo da patente dar-se pela expiagdo do prazo de
vigéncia, pela rentincia do titular, pela caducidade, por falta de
pagamento daanuidade ou pela auséncia de procurador no Brasil
com poderes de representar judicial e administrativamente o
domiciliado no estrangeiro.

A caducidade ocorre quando no prazo de 2 anos ap6s a 1°
concessao de licenga compulséria, o titular ndo sana ou previne
o abuso ou desuso, com exce¢do dos motivos justificaveis. Se a
patente for concedida em desacordo com as normas da LPI (art.
46), ela sera tida como nula.

Da Retribuicdo Anual

Apartirdoinicio do terceiro ano da data do depdsito estardo
sujeitos ao pagamento de retribuicdo anual o depositante do
pedido e o titular da patente. Tal pagamento deveri ser efetuado
dentro dos trés primeiros meses de cada ano, podendo, também
ser feito, independente de notificagdo, dentro dos 6 meses
subseqiientes, mediante pagamento de retribuigdo adicional.
Caso nao se efetue o pagamento da retribui¢do anual, ocorrera o
arquivamento do pedido ou a extingdo da patente.
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Da Restauracio

0 pedido de patente e a patente poderdo ser restaurados,
se o depositante ou o titular o requerer, dentro de trés meses,
contados a partir da data de arquivamento do pedido ou da
extincio da patente, mediante pagamento de retribui¢do
especifica. (Art. 87).

Da Invencio e do Modelo de Utilidade Realizado por
Empregado ou Prestador de Servigo.

Se a inveng¢do ocorrer durante a vigéncia de contrato de
trabalho ou de prestagio de servigo, tendo por objeto a pesquisa
ou a atividade inventiva, dispde a lei que o invento sera de
exclusiva propriedade do empregador. Nesse caso, faculta
conceder ao empregado ou ndo participagdo nas consequéncias
econdmicas da criagao.

Caso a invengao ndo seja decorrente de contrato de
trabalho, e ndo tendo o empregado se utilizado de quaisquer
recursos e utensilios pertencentes ao empregador, a propriedade
da invengdo sera apenas do empregado.

Se a invencdo resultar do uso de recursos do empregador,
juntamente com a contribuigdo pessoal do empregado, a
propriedade serd comum desde que ndo haja disposicao
contratual contraria.

INTERPRETACAO PRATICA

No caso especifico, o representante firmou um contrato de
prestagdo de servigo com a Fundagdo ABC e, durante a vigéncia
deste contrato, “inventou”.

Assim, conforme afirma a lei da propriedade industrial, os
direitos do invento sdo do empregador. No caso a Fundagado ABC,
que podera conceder ao empregado, ou contratado, participagao
nos resultados do invento.
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ASSIM NADA DE IRREGULAR NA ATIVIDADE DA
ENTIDADE, se ela entender ndo ser caso de o empregado,
contratado, participar no resultados do invento,

DOS ESTATUTOS DA FUNDACAO ABC - REPRESENTACAO
JUDICIAL DA ENTIDADE

Segundo a moderna doutrina fundacional quem deve
representar a entidade, em juizo ou fora dele, é o diretor-
presidente, no caso especifico da ABC, o estatuto assim
determina.

Vejamos o que ensina Sabo Paes:

A representagdo organica, normalmente referida
como representacdo ativa e passiva nos atos
juridicos e extrajudiciais, cabe a aquele que
& designado no estatuto, recaindo o encargo,
normalmente a um membro da diretoria (diretor-
presidente)

As atribuigoes da Diretoria Executiva e se seus
integrantes - podem a titulo exemplificativo serem
assim enumeradas:

Compete ao Diretor-presidente

Representar a funda¢do em juizo ou fora dele,
podendodelegaressaatribuicaoem casoespecifico,
e constituir mandatarios e procuradores.

Portanto analisando o que dispde o estatuto da entidade,
bem como a doutrina dominante nio existe o que discutir no
que concerne a esta questdo pois o presidente do Conselho
tem autoridade para determinar que a Diretora Presidente
representa a entidade judicial e extrajudicialmente

A este respeito diz o estatuto da entidade:

Artigo 18- Ao Presidente do Conselho Diretor
compete:

I- Representar a ABC em juizo ou fora dele, ativa
ou passivamente, podendo para tanto delegar
poderes e constituir mandatdrios;
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Artigo 19- Ao Diretor-Presidente compete:

I- Representar a ABC em juizo ou fora dele,
ativa ou passivamente, mediante determinagdo
do Presidente do Conselho-Diretor, podendo
subestabelecer.

Logo, nao assiste razdo ao representante neste aspecto.

DAS DECISOES JUDICIAIS

No tocante as supostas irregularidades, ou utilizacdo de
trafico de influéncia nas decisdes judiciais, como envolve Juizes
e Desembargadores do Tribunal de Justica do Amazonas, cabe
ao representante encaminhar documentos ao Conselho Nacional
de Justi¢a, com sede em Brasilia, e a Corregedoria do Tribunal de
Justica do Amazonas.

Deve, também, recorrer da decisdo, por meio de seu
representante legal, (advogado), e ndo o Ministério Publico, por
se tratar de interesse individual.

CONCLUSAO

Por tudo o acima exposto, ndo existindo razdes para a
instauragdo de Inquérito Civil ou de procedimento preparatério
ao IC, o Ministério Publico, por esta agente ministerial se
posiciona pelo arquivamento das presentes pegas de informagao
com remessa ao Conselho Superior do Ministério Piblico, para
cumprimento do previsto no inciso XVII, do artigo 43 da Lei
Complementar n. 11/93.

Manaus, 01 de janeiro de 2011

KATIA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA
Promotora de Justica
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