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SENADO FEDERAL
 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 
N°115,DE1993
 

(n° 824/91, na Casa de origem)
 
(De iniciativa do Presidente da República)
 

Regula direitos e obrigações 
relativos à propriedade industrial. 

o CONGRESSO NACIONAL decreta: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta lei regula direitos e obrigações 
relativos à propriedade industrial. 

Art. 2 Q A proteção dos direi tos relativos à 
:: .... ~:: .... ;Gdad'" industriêl,'. cr;rsi,-'('r;JC~'J c seu intC'ress r ~, c' ~ : -, ~ E:- o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetue.--se 
mediante: 

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de 
utilidade; 

11 - concessão de registro de desenho industrial; 
111 - concessão de registro de marca; 
IV - repressão às falsas indicações geográficas; e 
V - repressão à concorrência desleal. 
Art. 3º - Aplica-se também o disposto nesta lei: 
I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do 

exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada 
por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e 

11 - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que 
assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a 
reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. 

Art. 4º - Os dispositivos dos tratados ou convenções 
internac ionais, após sua aprovação pelo Congres so Nac ional, são 
aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e 
jurídicas nacionais ou domiciliadas no País. 

Art. 5º - Consideram-se bens móveis, para os efeitos 
legais, os direitos de propriedade industrial. 
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TíTULO I 
DAS PATENTES 

CAPíTULO I 
DA TITULARIDADE 

Art. 6º - Ao autor de invenção ou modelo de utilidade 
será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a 

-propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei. 
§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o 

requerente legitimado a obter a patente. 
§ 2º - A patente poderá ser requerida em nome próprio, 

pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por 
aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de 
serviços determinar que pertença a titularidade. 

§ 3 Q Quando se tratar de invenção ou de modelo de 
utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a 
patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, 
mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos 
respectivos direitos. 

§ 4 Q - O inventor será nomeado e qualificado, podendo 
requerer a não divulgação de sua nomeação. 

Art. 7º - Se dois ou mais autores tiverem realizado a 
mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o 
direi to de obter patente será assegurado àquele que provar o 
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CAPíTULO 11 
DA PATENTEABILIDADE
 

Seção I
 
Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Patenteáveis
 

Art. 8 Q É patenteável a invenção que atenda aos 
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação 
industrial. 

Art. 9 Q É patenteável como modelo de util idade o 
objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação 
industr ial, que apresente nova forma ou disposição , envolvendo 
ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em 
sua fabricação. 

Art. la Não se considera invenção nem modelo de 
utilidade: 

I descobertas , teorias c ientíf icas e métodos 
matemáticos; 

11 - concepções puramente abstratas; 
111 esquemas, planos, princípios ou métodos 

comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de 
sorteio e de fiscalização; 
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!~ - as obras literârias, arquitetõnicas, artísticas e 
cientificas ou qualquer criação estética; 

V - ?-ogramas de computador em si; 
VI - apresentação de informações; 
VII - regras de jogo; 
VIII técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos 

terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação, no corpo humano ou 
animal; e 

IX o todo ou parte de seres vivos naturais e 
materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela 
isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo 
natural e os processos biológicos naturais. 

Art. 11 A invenção e o modelo de utilidade são 
considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. 

§ 1 º O estado da técnica é constituído por tudo 
aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do 
pedido de patente, por descrição escri ta ou oral, por uso ou 
qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o 
disposto nos arts. 12, 16 e 17. 

§ 2 Q Para fins de aferição da novidade, o conteúdo 
completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, 
serâ considerado estado da técnica a partir da data de depósito, 
ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, 
mesmo que subseqüentemente. 

§ 3º - O disposto no parâgrafo anterior serâ aplicado 
ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou 
convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento 
nacional. 

Art. 12 - Não serâ considerada como estado da técnica a 
divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorr ida 
durante os 12 (doze) meses que precede~em a data de depósito ou a 
ja prioridade do pedido de patente, se promovida: 

I - pelo inventor; 
11 - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

INPI, através de publicação oficial do pedido de patente 
depositado sem o consentimento do inventor, baseado em 
informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele 
realizados; ou 

111 por terceiros, com base em informações obtidas 
direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por 
este realizados. 

Parâgrafo único O INPI poderâ exigir do inventor 
declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, 
nas condições estabelecidas em regulamento. 

Art. 13 - A invenção é dotada de atividade i.nventiva 
sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira 
evidente ou óbvia do estado da técnica. 

Art. 14 O modelo de utilidade é dotado de ato 
inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de 
maneira comum ou vulgar do estado da técnica. 

Art. 15 A invencão e o modelo de utilidade são 
considerados suscetíveis de c:í'plicação industrial quando possam 
ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria, 
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inclusive 
naturais. 

agrícola e extrativa e de produtos manufaturados ou 

Seção 
Da Prior

11 
idade 

Art. 16 - Ao pedido de patente depositado em país que 
mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, 
que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito 
de prior idade I nos pra zos estabe lec idos no acordo, não sendo o 
depós i to inva 1 idado nem pre j udicado por f atos ocorridos nes ses 
prazos. 

§ 1º - A reivindicação de prioridade será feita no ato 
de depós i to, podendo ser suplementada dentro de 6 O (sessenta) 
d ias por outras pr ior idades anter iores à da ta do depós i to no 
Brasil. 

§ 2º A reivindicacão de prioridade será comprovada 
por documento hábi 1 da origem, contendo número, da ta, t í tu lo, 
relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e 
desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito 
ou documento eqüivalente, contendo dados identificadores do 
pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do 
depositante. 

§ 3 º Se não e fetuada por ocas l.ao do depós i to, a 
comprovação deverá ocorrer em até 6 (seis) meses contados do 
depósito. 

§ 4 º Para os ped idos internac ionais depos i tados em 
virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no 
§ 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data da entrada no processamento nacional. 

§ 5º - No caso de o pedido depositado no Brasil estar 
fie 1men te cont ido no documen to da or igem, será su f ic ien te uma 
declaração do depositante a este respeito para substituir a 
tradução simples. 

§ 6 Q - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o 
documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 
(cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, 
da data da entrada no processamento nacional. 

§ 79 - A falta de comprovação nos prazos estabelecidos 
neste artigo acarretará a perda da prioridade. 

§ 8 Q - Em caso de pedido depositado com reivindicação 
de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação 
deverá ser instruído com a comprovação da prioridade. 

Art. 17 - O pedido de patente de invenção ou de modelo 
de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem 
reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito 
de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria 
depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro 
do prazo de 1 (um) ano. 

§ 1º - A prioridade será admitida apenas para a matéria 
revelada no pedido anterior, nao se estendendo a matéria nova 
introduzida. 
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Das Invenções e Dos 
Seção III 

Modelos de Utilidade Não Patenteáveis 

à segur

Art. 18 - Não são patenteáveis: 
I - o que for contrário à moral, aos bons 

ança, à ordem e à saúde públicas; 
11 - as substâncias, matérias, misturas, 

constumes 

elementos 

e 

ou 
produtos de qualquer espécie, bem como a modificacão de suas 
propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de 
obtenção ou modif icação, quando resultantes de trans formação do 
núcleo atômico; e 

111 seres vivos, inclusive microorganismos quando 
isolados de processo industrial. 

Parágrafo único - As proibições deste artigo, observado 
o disposto no inciso IX do art. 10 não incluem as reivindicações 
de patentes de invenção relacionadas a microorganismos, desde que 
sua utilização se dê unicamente para um determinado processo que 
gera um produto específico. 

CAPíTULO III 
DO PEDIDO DE PATENTE 

Seção I 
Do Depósito do Pedido 

Art. 19 O pedido de patente, nas condições 
estabelecidas pelo INPI, conterá: 

I - requerimento; 
11 - relatório descritivo; 
111 - reivindicações; 
IV - desenhos, se for o caso; 
V - resumo; e 
VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa 

ao depósito. 
Art. 20 - Apresentado o pedido, será ele submetido a 

exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será 
protocolizado, considerada a data de depós i to a da sua 
apresentação. 

Art. 21 O pedido que não atender formalmente ao 
disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, 
ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante 
recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem 
cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser 
considerado inexistente. 
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Parágrafo único - Cumpridas as exigências, o depósito 
será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido. 

Seção rr
 
Das Condições do Pedido
 

Art. 22 - O pedido de patente de invenção terá de se 
referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter­
relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito 
inventivo. 

Art. 23 - O pedido de patente de modelo de utilidade 
terá de se referir a um único modelo principal, que poderá 
inc 1uir uma plura 1 idade de elementos dis tintos, adic iona is ou 
variantes construtivas ou conf igurativas, desde que mantida a 
unidade técnico-funcional e corporal do objeto. 

Art. 24 O ::::-elatório deverá descrever clara e 
suficientemente o objeto, àe modo a possibilitar sua realizacão 
por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor 
forma de execução. 

Parágrafo único No caso de material biológico 
essencial à realização prática do objeto do pedido que não possa 
ser descrito na forma do caput e que não estiver acessível ao 
público, o relatório será suplementado pur depósito do material 
em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo 
internacional. 

Art. 25 - As reivindicacões deverão ser fundamentadas 
no re la tór io descri tivo, caracter·i zando as particular idades do 
pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da 
proteção. 

Art. 26 - O pedido de patente poderá ser dividido em 
dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o 
final do exame, desde que o pedido dividido: 

I - faça referência específica ao pedido original; e 
II - não exceda à matéria revelada constgnte do pedido 

original. 
Parágrafo único O requerimento de divisão em 

desacordo com o disposto neste artigo será arquivado. 
Art. 27 - Os pedidos divididos terão a data de depósito 

do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o 
caso. 

Art. 28 - Cada pedido dividido será sujeito a pagamento 
das retribuições correspondentes. 

Art. 29 - O pedido de patente retirado ou abandonado 
será obrigatoriamente publicado. 

§ lº - O pedido de retirada deverá ser apresentado em 
até 16 (dezesseis) meses, contados da data do depósito ou da 
prioridade mais antiga. 

§ 2º - A retirada de um depósito anterior sem produçãc 
de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente 
posterior. 
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Seção III
 
Do Processo e do Exame do Pedido
 

Art. 30 O pedido de patente I será mantido em sigilo 
durante 18 (dezoito) meses contados da data de depós i to ou da 
prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, 
à exceção do caso previsto no art. 75. 

§ 1º - A publicação do pedido poderá ser antecipada a 
requerimento do depositante. 

§ 2º Da publicação deverão constar dados 
identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório 
descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à 
disposição do público no INPI. 

§ 3º - No	 caso previsto no parágrafo único do art. 24, 
o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a 
PU! . '_cação de que trata este artigo. 

Art. 31 Publ icado o pedido e até o f inal do exame, 
sérá facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos 
e informações para subsidiarem o exame. 

Parágrafo único O exame não será iniciado antes de 
decorridos 60 (sessenta) dias da publicação. 

Art. 32 - Para melhor esclarecer ou definir o pedido de 
patente, o depositante poderá efetuar alterações até o 
requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria 
inicialmente revelada no pedido. 

Art. 33 O exame do pedido de patente deverá ser 
requerida pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo 
de 36 ( tr inta e seis) meses contados da da t'a do depós i to, sob 
pena do arquivamento do pedido. 

Parágrafo único O pedido de patente poderá ser 
desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 
(sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de 
urna retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo. 

Art. 34 - Requerido o exame, deverão ser apresentados, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena 
de arquivamento do pedido: 

I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de 
exame para concessão de pedido correspondente em outros países, 
quando houver reivindicação de prioridade; 

11 - documentos necessários à regularização do processo 
e exame do pedido; e 

111 - tradução simples do documento hábil referido no 
§ 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração 
prevista no § 5º do mesmo artigo. 

Art. 35 -	 Por ocasião do exame técnico, será elaborado 
o	 relatório de busca e parecer relativo a:
 

I - patenteabilidade do pedido;
 
11 - adaptação do pedido à natureza reivindicada;
 
111 reformulação do pedido ou divisão; ou
 
IV - exigências técnicas.
 

Art. 36 Quando o parecer for pela não 
patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza 



8 

reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante ser' 
intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ lº Não respondida a exigência, o pedido ser, 
definitivamente arquivado. 

§ 2 Q - Respondida a exigência, ainda que não cumprida 
ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobr 
a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguiment 
ao exame. 

Art. 37 Cone lu ído o exame, será proferida dec isão 
deferindo ou indeferindo o pedido de patente. 

CAPÍTULO IV
 
DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE
 

Seção I
 
Da Concessão da Patente
 

Art. 38 - A patente será concedida depois de deferido' 
pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente 
expedindo-se a respectiva carta-patente. 

§ lQ O pagamento da retribuição e respectiv, 
comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dia 
contados do deferimento. 

§ 2º - A retribuição prevista neste artigo poderá aind 
ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o praz 
prev i sto no § 1 Q, i ndependen temente de notif icação, median t 
pagamento de retr ibu ição espec í fica, sob pena de arqui vament 
definitivo do pedido. 

§ 3Q Reputa-se concedida a patente na data c 
publicação do respectivo ato. 

Art. 39 - Da carta-patente deverão constar o número, 
título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado 
disposto no § 4 Q do art. 6º, a qualificação e o domicílio c 
titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, c 
reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos 
prioridade. 

Seção II
 
Da Vigência da Patente
 

Art. 40 - A patente de invenção vigorará pelo prazo ( 
20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 10 (de; 
anos contados da data de depósito. 

Parágrafo único - O prazo de vigência não será inferir 
a 10 (dez) anos para as pa ten tes de invenção e a 7 (sete) anr 
para as patentes de modelo de utilidade / a contar da data 
concessão, ressal vada a h Lpótese de o INPI estar impedido 
proceder ao exame de rnér ~L to do pedido / por pendênc ia judie i, 

_ comprovada ou por motivo de força maior. 
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CAPÍTULO V
 

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE
 

Seção I
 
Dos Direitos
 

Art. 41 - A extensão da proteção conferida pela patente 
será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com 
base no relatório descritivo e nos desenhos. 

Art. 42 - A patente confere a seu titular o direito de 
impedir terceiro, sem seu consentimento, de fabricar, usar, 
vender, expor à venda, comprar, ofertar, importar, exportar ou 
estocar: 

I - produto objeto de patente; 
I! proces so ou produ to o}) t ido por proces so 

patenteado; 
111 - componente de um produto patenteado, ou material 

ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a 
aplicação f inal do componente, ma ter ial ou equ ipamento indu za, 
necessariamente, à exploração da invenção ou modelo objeto do 
privilégio. 

§ 1 ç Ao titular da patente é as segurado ainda o 
direito de impedir que terceiros contribuam para que outros 
pratiquem os atos estipulados neste artigo. 

§ 2Ç Ocorrerá violação de direito da patente de 
processo, a que se refere o inciso 11 deste artigo, quando o 
possuidor ou proprietário não comprovar que o seu produto foi 
obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela 
patente. 

Art. 43 - O disposto no artigo anterior não se aplica: 
I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, 

em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não 
acarretem prejuizo ao interesse econômico do titular da patente; 

11 - aos atos praticados por terceiros não autorizados, 
com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas 
cientificas ou tecnológicas; 

111 à preparação de medicamento de acordo com 
prescrição médica para casos individuais, executada por 
profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; 

IV a produto fabr icado de acordo com pa tente de 
processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno 
ou externo diretamente pelo titular da patente ou com seu 
consentimento; 

V - a terceiros Que, no caso de pa tentes relac ionadas 
com ma tér ia v i 'la, u til i zem " sem fina 1 idade econàmic a, o produ to 
patenteado como fonte inicial de variacão ou propagação para 
obter outros produtos; e 

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas 
com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem 
um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no 
comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, 
desde que o produto patenteado não se j a u til i zado para 
multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. 
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Art. 44 - Ao titular da patente é assegurado o direito 
de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, 
inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da 
publicação do pedido e a da concessão da patente. 

§ 11< Se o infrator obteve, por qualquer meio, 
conhecimento do conteúdo do pedido depos i tado, anteriormente à 
publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para 
efeito da indenização a partir da data de tal conhecimento. 

§ 21< - Quando o objeto do pedido de patente se referir 
a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do 
art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o 
material biológico se tiver tornado acessível ao público. 

§ 3 Q - O direito de obter indenização por exploração 
indevida, inclusive com relação ao período anterior à -::oncessão 
da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do 
art. 41. 

Seção 11 
Do Usuário Anterior 

Art. 45 - À pessoa de boa-fé que, antes da data de 
depósi to ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu 
objeto no País, será assegurado o direito de continuar a 
exploração, sem õnus, na forma e condição anteriores. 

§ 1 I< O direi to conferido na forma deste artigo s6 
poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte 
desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da 
patente, por alienação ou arrendamento. 

§ 2 I< O direi to de que trata este artigo não será 
assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da 
patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o 
pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da 
divulgação. 

CAPíTULO VI 
DA NULIDADE DA PATENTE 

Seção I 
Das Di~posições Gerais 

Art. 46 - É nula a patente concedida contrariando as 
disposições desta lei. 

Art. 47 - A nulidade poderá não incidir sobre todas as 
reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial que as 
reivindicações subsistentes constituam matéria patenteável por sí 
mesmas. 

Art. 48 - A nulidade da patente produzirá efeitos ê 

partir da data do depósito do pedido. 

Ar t. .:\ 9 - No c a s o d e i no b s e r'l â nc i a do di s Pos to no a r t . 
Óº, o inventor poderá, al ternativamente , .cel. v i ndic ar I em acãc 
judicial, a adjudicação da patente. 
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Seção 11 
Do Processo Administrativo de Nulidade 

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

I não tiver sido atendido qualquer dos requisitos 
estabelecidos nos arts. 6 Q alO; 

11 - o relatório e as reivindicações não atenderem ao 
disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente; 

111 - o objeto da patente se estenda além do conteúdo 
do pedido originalmente depositado; ou 

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer 
das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão. 

Art. 51 - O processo de nulidade poderá ser instaurado 
de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com 
legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da 
concessão da patente. 

Art. 52 - O titular será intimado para se manifestar no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 53 Havendo ou não manifestação, decorrido o 
prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, 
intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo 
comum de 60 (sessenta) dias. 

Art. 54 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, 
mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será 
decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância 
administrativa. 

Art. 55 - O processo de nulidade prosseguirá ainda que 
extinta a patente. 

Seção III
 
Da Ação de Nulidade
 

Art. 56 A ação de nulidade poderá ser proposta a 
qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer 
pessoa com legítimo interesse. 

§ 1 12 A nulidade da patente poderá ser argüida, a 
qualquer tempo, como matéria de defesa. 

§ 2Q O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, 
determinar a suspensão dos efeitos da patente, ateúdidos os 
requisitos processuais próprios. 

Art. 57 - A ação de nulidade de patente será ajuizada 
no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, 
intervirá no feito. 

§ 1 Q - O prazo para resposta do réu titular da patente 
será de 60 (sessenta) dias. 

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de 
nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros. 
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CAPíTULO VII
 
DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES
 

Art. 58 O pedido de patente e a patente, cujo 
conteúdo é indivisivel, poderão ser cedidos, total ou 
parcialmente. 

Art. 59 - O INPI fará as seguintes anotações: 
I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa 

do cessionário; 
11 - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o 

pedido ou a patente; e 
111 das alterações de nome, sede ou endereço do 

depositante ou titular. 
Art. 60 - As anotações produzirão efeito em relação a 

terceiros a partir da data de seu requerimento ao INPI. 

CAPíTULO VIII
 
DAS LICENÇAS
 

Seção I
 
Da Licença Voluntária
 

Art. 61 - O titular de patente ou o depositante, cujo 
pedido tenha sido publicado e seu exame requerido, poderá 
celebrar contrato de licença para exploração. 

Parágrafo único O licenciado poderá ser investido 
pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente. 

Art. 62 - O contrato de licença deverá ser averbado no 
INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. 

§ 11< A averbação produzirá efeitos em relação a 
terceiros a partir da data de seu requerimento ao INPI. 

§ 21< Para efeito de validade de prova de uso, o 
contrato de licença não precisará estar averbado no INPI. 

Art. 63 O aperfeiçoamento introduzido em patente 
licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra 
parte contratante o direito de preferência para seu 
licenciamento. 

Seção 11
 
Da Oferta de Licença
 

Art. 64 - O titular da patente poderá solicitar ao INPI 
que a coloque em oferta para fins de exploração. 

§ 1 2 - O INPI promoverá a publicação da oferta. 
§ 21< - Nenhum contrato de licença voluntária de caráter 

exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido 
da oferta. 

§ 3º - A patente sob licença voluntária, com caráter de 
exclusividade, não poderá ser objeto de oferta. 

§ 4º - O titular poderá, a qualquer momento, antes da 
concessão da licença, desistir da oferta. 
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Art. 65 Na falta de acordo entre o tJtular e o 
licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbj.tramento da 
remuneração. 

§ 11< Para efeito deste artigo, ° INPI observará o 
disposto no § 31< do art. 73. 

§ 21< A remuneração poderá ser revistd decorrido 
(um) ano de sua fixação. 

Art. 66 A patente em oferta terá sua anuidade 
reduzida à metade no periodo compreendido entre o oEerecimento e 
a concessão da primeira licença, a qualquer titulo. 

Art. 67 O titular da patente pode.cC; cequeL'er o 
cancelamento da licença se o licenciado n~o der inicio à 
exploração e feti va dentro de 1 (um) ano da conces s~o f i (I te r. rompe r 
a exploração por prazo superior a 1 (um) ano ou, aincld f se n~o 

forem obedecidas as condições para a exploraç~o. 

Seção III
 
Da Licença Compulsória
 

Art. 68 O titular ficará sujeito a ter a patente 
licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela 
decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela vcaticar abuso de 
poder econômico, comprovado nos termos da lei l pOL decisão 
administrativa ou judicial. 

§ 11< - Ensejam, igualmente, licença compulsória: 
I - a não exploração do objeto da patente no tercitório 

bras ileiro, por falta de fabricação ou f abr icaç ão i ncoilllJ 1e ta do 
produto ou, ainda, a falta de uso integral do processo 
patenteado; ou 

11 a comercialização que não satisfizer às 
necessidades do mercado. 

§ 2Q - A licença só poderá ser requerida po~ pessoa com 
legitimo interesse e que tenha capac idade técn ica E: econômica 
para realizar a exploração eficiente do objeto da pat.ente. 

§ 3 Q - A licença compulsória de que trata c) § 1 r,., rj1c:sLe 

artigo somente será requer ida após decorridos 3 (t: rÊs) a nos da 
concessão da patente. 

Art. 69 - A licença compulsória não será concedida se, 
à data do requerimento, o titular: 

I - comprovar motivos de força maior; 
11 comprovar a realização de sérios e eiecivos 

preparativos para a exploração; ou 
111 justificar a falta de fabricação ou 

comercialização por obstáculo de ordem legal. 
Art. 7 O• A 1 icença compul sór ia será a incJ a CUllC edida 

quando, cumulativamente, se ver i f icarem as seguin tes !ú póteses : 

I - ficar caracterizada si tuacão de dependéTicj.ó ue llma 
patente em relação a OULra: ' 

11 o objeto da oaLenLe dependentf'"~ ,~ünstituir 

substancial progresso técnico em relação à patente ant0~iG~; e 
111 - o titular não realizar acordo com (~ [·.iCL1lar da 

patente dependente para exploração da patente anterio(. 
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§ 1º - Para os fins deste artigo considera-se patente 
dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da 
utilização do objeto de patente anterior. 

§ 2º Para efeito deste artigo, urna patente de 
processo poderá ser considerada dependente de patente do produto 
respectivo, bem corno uma patente de produto poderá ser dependente 
de patente de processo. 

§ 3º - O titular da patente licenciada na forma deste 
artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente 
dependente. 

Art. 71 - Nos casos de emergência nacional ou interesse 
público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que 
o titular da patente ou seu licenciaào não atenda a essa 
necessidade~ poderá ser concedida, de oficio, licença 
compulsór ia, temporária e não exc 1usiva, para a exploração da 
patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. 

Parágrafo único O ato de concessão da licença 
estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de 
prorrogação. 

Art. 72 As licenças compulsórias serão sempre 
concedidas sem exclusividade, não se admitindo o 
sublicenciamento. 

Art. 73 - O pedido de licença compulsória deverá ser 
formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular 
da patente. 

§ 1º - Apresentado o pedido de licença, q titular será 
intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo 
o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a 
proposta nas condições oferecidas. 

§ 2 º - O requerente de 1 icença que invocar abuso de 
direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar 
documentação que o comprove. 

§ 3º - No caso de a licença compulsória ser requerida 
com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da 
patente comprovar a exploração. 

§ 4º - Havendo contestação, o INPI poderá realizar as 
necessárias diligências, bem corno designar comissão que poderá 
incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, 
visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular. 

§ Sº - Os órgãos e entidades da administração pública 
direta ou indireta, federal, es tadual e munic ipal, prestarão ao 
INPI as informaçôes sol ic i tadas com o ob j etivo de subs idiar o 
arbitramento da remuneração. 

§ 6 º No arbitramento da remuneração, serão 
consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, 
obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida. 

§ 7 º I nstruído o proces so, o INP I dec idirá sobre a 
concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 
(sessenta) dias. 

§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença 
compulsória não terá efeito suspensivo. 
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Art. 74 - Salvo razões legítimas, o licenciado deverá 
iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano 
da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo. 

§ lQ - O titular poderá requerer a cassação da licença 
quando não cumprido o disposto no caput. 

§ 2Q O licenciado ficará investido de todos os 
poderes para agir em defesa da patente. 

§ 3 Q - Após a concessão da licença compulsória, somente 
será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a 
cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que 
a explore. 

CAPíTULO IX
 
DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL
 

Art. 75 - O pedido de patente originário do Brasil cujo 
objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter 
sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta lei. 

§ lQ O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao 
órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 
(sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. 
Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o 
peqido será processado normalmente. 

§ 2Q É vedado o depósito no exterior de pedido de 
patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa 
nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa 
auto~ização do órgão competente. 

§ 3 Q - A exploração e a cessão do pedido ou da patente 
de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia 
autorização do órgão competente. 

CAPÍTULO X
 
DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO
 

Art. 76 - O depositante do pedido ou titular de patente 
de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retr ibuição 
especifica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento 
ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que 
destituído de atividade inv81tiva, desde que a matéria se inclua 
no mesmo conceito inventivo. 

§ lQ Quando tiver ocorrido a publicação do pedido 
principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente 
publicado. 

§ 2 Q O exame do pedido de certi ficado àe adição 
obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no 
parágrafo anterior. 

§ 3Q O pedido de certificado de adição será 
indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito 
inventivo. 

§ 4Q O depositante poderá, no prazo do recurso, 
requerer a transformação do pedido de certificado de adição em 
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-pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido 
de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis. 

Art. 77 O certificado de adicão é acessório da 
patente, tem a data ,final de vigência desta' e acompanha-a para 
todos os efeitos lega·is. 

Parágrafo único No processo de nulidade, o titular 
poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição 
se j a anal isada para, se ver i f icar a possibi 1 idade de s na 
subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência.da patente. 

CAPíTULO XI
 
,'DA EXTINÇÃO DA PATENTE
 

Art. 78 - A patente extingue-se:
 
I - pela expiração do prazo de vigência;
 
11 - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direic0
 

de terceiros; 
111 - pela caducidade; 
IV- pela falta de pagamento da retribuição anual, nos 

prazos previstos no § 2Q do art. 84 e no art.87; e 
V pela inobservância do disposto no art. 21S. 
Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em 

domínio público. 
Art. 79 - A renúncia só será admitida se não prejudicaL' 

direitos de terceiros. 
Art. 80 Caducará a patente, de ofício ou a 

requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, 58, 

decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira lLcenca 
compulsória, tal' não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar 
O abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis. 

§ lQ A patente caducará quando, na data jr,:, 

requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do 
respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração. 

§ 2Q No processo de caducidade instaurado a 
requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do 
requerente. 

Art. 81 - O titular será intimado medi.:::..nte publ icaçaG 
para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo--lhe c 
ônus da prova quanto à exploração. 

Art. 82 A decisão será proferida dentl~o de 6G 
(sessenta) dias, contados do término do prazo mencionado ne 
artigo anterior. 

Art. 83 - A decisão da caducidade produzirá efe1.cGs G 

partir da data do requerimento ou da publicação da inscauração de 

ofício do processo. 

CAPÍTULO XII
 
DA RETRIBUIÇÃO ANUAL
 

Art. 84 O depositante do pedido e G titular dé 

patente estão sujeitos ao pagamento de retribuiç~G anual, 
partir do início do terceiro ano da data do depósito. 
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§ 12 - O pagamento antecipado da retribuição anual será 
regulado pelo INPI. 

§ 22 O pagamento deverá ser efetuado dentro dos 
primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, 
ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses 
subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional. 

Art. 85 - O disposto no artigo anterior aplica-se aos 
pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor 
no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas 
antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado 
no prazo de 3 (três) meses dessa data. 

Art. 86 - A falta de pagamento da retribuição anual, 
nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido 
ou a extinção da patente. 

Capitulo XIII
 
DA RESTAURAÇÃO
 

Art. 87 - O pedido de patente e a patente poderão ser 
restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, 
dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento 
do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de 
retribuição especifica. 

CAPÍTULO XIV
 
DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE
 

REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO
 

Art. 88 - A invenção e o modelo de utilidade pertencem 
exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de 
trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a 
pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza 
dos serviços para os quais foi o empregado contratado. 

§ lQ Salvo expressa disposição contratual em 
contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este 
artigo limita-se ao salário ajustado. 

§ 22 Salvo prova em contrário, consideram-se 
desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de 
utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) 
ano após a extinção do vínculo empregatício. 

Art. 89 O empregador, titular da patente, poderá 
conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, 
parti.cipação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da 
patente, mediante negociação com o interessado ou conforme 
disposto em norma da empresa. 

Parágrafo único A participação referida rIo "caput ,. 
não se incorpora, a qualquer titulo, ao salário do empregado. 

Art. 90 Pertencerá exclusivamente ao empregado a 
invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que 
desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da 



18 

utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou 
equipamentos do empregador. 

Art. 91 A propriedade de invenção ou de modelo de 
utilidade será comum, em partes iguais, quando resulte da 
contribuição pessoal ,do empregado e de recursos, dados I meios I 

materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada 
expressa disposição contratual em contrário. 

§ 1 º - Sendo mais de um empregado" a parte que 1 hes 
couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em 
contrário. ' 

§ 2º - É garantido ao empregador o direito exclusivo de 
licença de exploração e assegurado ao empregado a justa 
remuneração. 

§ 3 Q - A exploração do objeto da patente, na falta de 
acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 
(um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à 
exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, 
ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões 
legítimas. 

§ 4º - No caso de cessão, qualquer dos co~titulares, em 
igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência. 

Art 92 - O disposto nos artigos anteriores aplica-se, 
no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o 
estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes 
e contratadas. 

Art. 93 - Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que 
·~ouber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e 
fundacional, federal, estadual ou municipal. 

Parágrafo único Na hipótese do art. 88, será 
assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no 
estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere es te 
artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com 
o pedido ou com a patente, a título de incentivo. 

TíTULO 11 
DOS DESENHOS INDUSTRIAIS 

CAPíTULO I 
DA TITULARIDADE 

Art. 94 - Ao autor será assegurado o direi to de obter 
registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas 
condições estabelecidas nesta lei. 

Parágrafo único Aplicam-se ao registro de desenho 
industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º. 

CAPíTULO 11 
DA REGISTRABILIDADE 

Seção I 
Dos Desenhos Industriais Registráveis 
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Art. 95 Considera-se desenho industrial a forma 
plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de 
linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, 
proporcionando . resultado visual novo e original na sua 
configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação 
industrial. 

Art. 96 O desenho industrial é considerado novo 
quanQp não compreendido no estado da técnica. 

§ l Q O estado da técnica é constituído por tudo 
aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do 
pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, 
ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99. 

§ 2Q - Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo 
completo de pedido de patente ou de registro depositado no 
Brasil, e ainda não publicado, será considerado corno incluído no 
est~jo da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade 
rpi\indicadà, desde que venha a ser publicado, mesmo que 
Subseqüentemente. 

§ 3Q - Não será considerado corno incluído no estado da 
técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido 
durante os 6 (seis) meses que precederem a data do depósito ou a 
da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas 
nos incisos r a rrr do art. 12. 

Art. 97 - O desenho industrial é considerado original 
quando dele resulte urna configuração visual distintiva, em 
relação a outros objetos anteriores. 

parágrafo único O resultado visual original poderá 
ser decorrente da combinação de elementos conhecidos. 

Art. 98 - Não se considera desenho industrial qualquer 
obra de caráter puramente artístico. 

Seção 11 
Da Prioridade 

Art. 99 Aplicam-se ao pedido de registro, no que 
couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu 
§ 3 g , que será de 3 (três) meses. 

Seção 111 
Dos Desenhos Industriais Não Registráveis 

Art. 100 - Não é registrável corno desenho industrial o 
que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a 
honra 
consci
dignos 

ou 
ência, 
de 

imagem 
cren

respeito 

de 
ça, 

e 

pessoas, ou atente 
culto religioso ou 

veneração. 

contra 
idéia e 

liberdade 
sentimen

de 
tos 

DO 
CAPíTULO 111 

PEDIDO DE REGISTRO 

Do 
Seção I 

Dsp6sito do Pedido 
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Art. 101 O pedido de registro, nas condições 

estabelecidas pelo INPI, conterá: 
I - requerimento; 
11 - relatório descritivo, se for o caso; 
111 - reivindicações, se for o caso; 
IV - desenhos ou fotografias; 
V - campo de aplicação do objeto; e 
VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa 

ao depósito. 
Parágrafo único - Os documentos que integram o pedido 

de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa. 
Art. 102 - Apresentado o pedido, será ele submetido a 

exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será 
protocolizado, considerada a data do depósito a da sua 
apresentação. 

Art. 103 O pedido que não atender formalmente ao 
disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes 
relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, 
poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que 
estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, 
sob pena de ser considerado inexistente. 

Parágrafo único - Cumpridas as exigências, o depósito 
será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido. 

Seção 11
 
Das Condições do Pedido
 

Art. 104 ~ O pedido de registro de desenho industrial 
terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade 
de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem 
entre si a mesma característica distintiva preponderante, 
limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações. 

Parágrafo único - O desenho deverá representar clara e 
suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a 
possibilitar sua reprodução por técnico no assunto. 

Art. 105 - Se solicitado o sigilo na forma do § 112 do 
art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 3 (três) meses 
contados da data do depósito. 

Parágrafo único - A retirada de um depósito anterior 
sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito 
imediatamente posterior. 

Seção 111
 
Do Processo e do Exame do Pedido
 

Art. 106 - Depositado o pedido de registro de desenho 
industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será 
automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, 
expedindo-se o respectivo certificado. 

§ 1 9 - A requerimento do depositante, por ocasião do 
depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 6 
(s~jS) meses contados da data do depósito, após o que será 

. processado. 



-------- ~-~~ 

21 

S 22 - Se o depositante se beneficiar do disposto no 
art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade 
para o processamento do pedido. 

S 3Q - Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, 
será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 
(sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo. 

S 4Q - Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de 
registro será indeferido. 

CAPíTULO IV 
DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO 

Art. 107 - Do certificado deverão constar o número e o 
ti tulo, nome do autor, observado o disposto no S 4 Q do art. 
6 Q , o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de 

la 

vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade 
estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e 
reivindicações. 

Art. 108 - O registro vigorará pelo prazo de (dez) 
anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) 
periodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. 

§ l Q - O pedido de prorrogação deverá ser formulado 
durante o último ano de vigência do registro, instruído com o 
comprovante do pagamento da respectiva retribuição. 

S 2Q Se o pedido de prorrogação não tiver sido 
requerido até o termo final da vigência do registro, o titular 
poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o 
pagamento de retribuição adicional. 

CAPÍTULO V 
DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO 

Art. 109 - A propriedade do desenho industrial adquire­
se pelo registro validamente concedido. 

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho 
industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos 
incisos I, 11 e IV do art. 43. 

Art. 110 - À pessoa que, de boa fé, antes da data do 
depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu 
objeto no País, será assegurado o direito de continuar a 
exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. 

§ 11< - O direito conferido na forma deste artigo só 
poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte 
deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do 
registro, por alienação ou arrendamento. 

S 2 ç - O direi to de que trata este artigo não será 
assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do 
registro através de divulgação nos termos do § 39 do art. 96, 
desde que o pedido tenha sido depos i tado no prazo de 6 ( seis) 
meses contados da divulgação. 
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CAPíTULO VI
 
DO EXAME DE MÉRITO
 

Art. 111 O titular do desenho industrial poderá 
requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da 
vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade. 

Parágrafo único. O INPI emitirá parecer d~ mérito, que, 
se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos 
definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para 
instauração de ofício de processo de nulidade do registro. 

CAPÍTULO VII
 
DA NULIDADE DO REGISTRO
 

Seção I
 
Das Disposições Gerais
 

Art. 112 - É nulo o registro concedido em desacordo com 
as disposições desta lei. 

§ 1 Q A nulidade do registro produzirá efeitos a 
partir da data do depósito do pedido. 

§ 2º - No caso de inobservância do disposto no art. 94, 
o autor poderá, aI ternativamente, reivindicar a adjudicação do 
registro. 

Seção 11
 
Do Processo Administrativo de Nulidade
 

Art. 113 A nulidade do registro será declarada 
administrativamente quando tiver sido concedido com infringência 
dos arts. 94 a 98. 

§ 1º - O processo de nulidade poderá ser instaurado de 
ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo 
interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do 
registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do 
art. 111. 

§ 2º O requerimento ou a instauração de ofício 
suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou 
publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão. 

Art. 114 - O titular será intimado para se manifestar 
no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação. 

Art. 115 Havendo ou não manifestação, decorrido o 
prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, 
intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo 
comum de 60 (sessenta) dias. 

Art. 116 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, 
mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será 
decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instãncia 
administrativa. 

Art. 117 - O processo de nulidade prosseguirá, ainda 
que extinto o registro. 
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Seção 111
 
Da Ação de Nulidade
 

Art. 1,18 - Aplicam-se à ação de nulidade de registro de 
desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 
57. 

CAPÍTULO VIII 
DA EXTINÇÃO DO REGISTRO 

Art. 119 - O registro extingue-se:
 
r - pela expiração do prazo de vigência;
 
rr - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito
 

de terceiros;
rr.1 - pela falta de pagamento da retribuição prevista 

nos arts. 108 e 120; ou 
IV - pela inobservância do disposto no art. 215. 

CAPÍTULO IX 
DA RETRIBUIÇÃO QÜINQÜENAL 

Art. 120 O titular do registro está sujeito ao 
pagamento de retribuição qüinqüenal, a partir do segundo 
qüinqüênio da data do depósito. 

§ 1 º - O ··pagamento do segundo qUlnquenio será fei to 
durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro. 

§ 2º O pagamento dos demais qüinqüênio~ será 
apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o 
art. 108. 

§ 3º O pagamento dos qUlnquenios poderá ainda ser 
efetuado dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes ao prazo 
estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de 
retribuição adicional. 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 121 - As diposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, 
no que couber, à matéria de que trata o presente Título, 
disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços 
pelas disposições dos arts. 88 a 93. 

TÍTULO 111 
DAS MARCAS 

CAPíTULO I 
DA REGISTRABILIDADE 
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Seção I
 

Dos Sinais Registráveis Como Marca
 

Art. 122 São suscetiveis de registro como marca os 
sinais distintivos visualmente perceptiveis, não compreendidos 
nas proibições legais. 

Art. 123 - Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I marca de produto ou serviço: aquela usada para 

distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou 
afim, de origem diversa; 

11 - marca de certificação: aquela usada para atestar a 
conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou 
especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, 
natureza, material utilizado e metodologia empregada; e 

I I I marca coletiva: aquela usada para identi ficar 
produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada 
entidade. 

Seção 11
 
Dos Sinais Não Registráveis Como Marca
 

Art. 124 - Não é registrável como marca: 
I brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, 

distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, 
estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, 
figura ou imitação; 

11 letra, algarismo e data, isoladamente, salvo 
quando revestidos de suficiente forma distintiva; 

111 expressão, figura, desenho ou qualquer outro 
sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra 
ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, 
crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito 
e veneração; 

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, 
quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão 
público; 

V - reprodução ou imitação de elemento caracteristico 
ou diferenciador de titulo de estabelecimento ou nome de empresa 
de terceiros, suscetivel de causar confusão ou associação com 
estes sinais distintivos; 

VI sinal de cc\> áter genérico, necessário, comum, 
vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o 
produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente 
para designar uma caracteristica do produto ou serviço, quanto à 
natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de 
produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de 
suficiente forma distintiva; 

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de 
propaganda; 

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou 
combinadas de modo peculiar e distintivo; 
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IX indicação geográf ica, sua imitação suscetivel de 

causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicaçãe 
geográfica; 

X ­ sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, 
procedência, natureza, qualidade ou uti'lidade do produto ou 
serviço a que a marca se destina; 

XI reproduç ão ou imi taç ão de cunho oficial, 
regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero 

.ou natureza; 
XII reprodução ou imitacão de sinal que tenha sido 

registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, 
observado o disposto no art. 154; 

XIII nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, 
artís tico, cul tural, soc ial , político, econômico ou técnico, 
oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação 
suscetlvel de criar confusão, salvo quando autorizados pela 
autoridade competente ou entidade promotora do evento; 

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda 
e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios, dos Municípios, ou de pais; 

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou 
patronimico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do 
titular, herdeiros ou sucessores; 

XVI pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, 
nome artistico singular ou coletivo, salvo com consentimento do 
titular, herdeiros ou sucessores; 

XVII obra literária, artistica ou cientifica, assim 
como os titulos que estejam protegidos pelo direito autoral e 
se j am susce tive is de causar confus ão ou as soc iação , salvo com 
consent.i.mento do autor ou titular; 

XVIII termo técnico usado na indústri., na ciência e 
na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; 

XIX reprodução ou imitação, no todo ou em parte, 
ainda que COll\ acréscimo, de marca alheia registrada, para 
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante 
ou afim, suscet5.'Tel de causar confusão ou associação com marca 
alheia; 

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo 
produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma 
natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; 

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou 
de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser 
dissociada de efeito técnico; 

XXII objeto que estiver protegido por registro de 
desenho industrial de terceiro; e 

XXIII sinal que imite ou reproduza, no todo ou em 
parte, marca que o requerente evidentemente não poderia 
desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado 
ou domi ciliado em território nacional ou em país ,com o qual o 
Bra.sil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de 
tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou 
serviço id~ntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar 
confusão ou nS soc iôçã.o com aquela marca alhe ia. 
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Secão 111
 
Marca de 

~ 

Alto Renome
 

Art. 125 - À marca registrada no Brasil considerada de 
alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos 
de atividade. 

Seção IV
 
Marca Notoriamente Conhecida
 

Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo 
de atividade nos termos do art. 6 12 bis (I), da Convenção da 
União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de 
proteção especial, independentemente de estar previamente 
depositada ou registrada no Brasil. 

§ 1º - A proteção de que trata o caput aplica-se também 
às marcas de serviço. 

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de 
registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, 
marca notoriamente conhecida. 

CAPíTULO 11
 
PRIORIDADE
 

Art. 127 - Ao pedido de registro de marca depositado em 
país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização 
internacional, que produza efeito de depósito nacional, será 
assegurado direi to de prioridade, nos prazos estabelec idos no 
acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos 
ocorridos nesses prazos. 

§ 1Q - A reivindicação da prioridade será feita no ato 
de depósi to, podendo ser suplementada dentro de 6O (sessenta) 
dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no 
Brasil. 

§ 2 12 - A reiv indicação da prioridade será comprovada 
por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a 
reproduç ão do pedido ou do registro, acompanhado de tradução 
simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do 
depositante. 

§ 3 12 Se não efetuada por ocaS.lao do depósito, a 
comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do 
depósito, sob pena de perda da prioridade. 

§ 4 12 - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o 
documento correspondente deverá ser apresentado junto com o 
próprio documento de prioridade. 

CAPíTULO 111
 
DOS REQUEREHTES DE REGISTRO
 

Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas 
físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. 
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§ 1Ç - As pessoas de direito privado só podem requerer 
registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e 
licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem 
direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, 
esta condição, sob as penas da lei. 

S 2 Q O registro de marca coletiva poderá ser 
requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a 
qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros. 

§ 3Q - O registro da marca de certificação só poderá 
ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial 
direto no produto ou serviço atestado. 

§ 4 Q A reivindicação de prioridade não isenta o 
pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título. 

CAPíTULO IV
 
DOS DIREITOS SOBRE A MARCA
 

Seção I
 
Aquisição
 

Art. 129 A propriedade da marca adquire-se pelo 
registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, 
sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o 
território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de 
certificação o disposto nos arts. 147 e 148. 

S 1Ç Toda pessoa que, de boa fé, na data da 
prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) 
meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou 
certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá 
direito de precedência ao registro. 

S 2Ç O direito de precedência somente poderá ser 
cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que 
tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou 
arrendamento. 

Seção II
 
Da Proteção Conferida Pelo Registro
 

Art. 130 - Ao titular da marca é ainda assegurado o 
direito de: 

I - ceder seu registro ou pedido de registroi 
11 - licenciar seu uso; 
111 zelar pela sua integridade material ou 

reputação. 
Art. 131 - A proteção de que trata esta lei abrange o 

uso da marca em papéis, lmpressos, propaganda e documentos 
relativos à atividade do titular. 

Art. 132 - O titular da marca não poderá: 
I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem 

sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca 
do produto! na sua promoção e comercialização; 
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11 impedir que fabricantes de acessórios utilizem a 
marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas 
as práticas le~is de concorrência; 

111 - impedir a livre circulação de produto colocado no 
mercado por ele mesmo ou por outrem com seu consentimento; e 

IV impedir a citação da marca em discurso, obra 
científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que 
sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter 
distintivo. 

Capítulo V 
DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES 

Seção I 
Da Vigência 

Art. 133 - O registro da marca vigorará pelo prazo de 
10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, 
prorrogável por períodos iguais e sucessivos. 

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado 
durante o último ano de vigência do registro, instruído com o 
comprovante do pagamento da respectiva retribuição. 

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido 
efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular 
poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o 
pagamento de retribuição adicional. 

_ § 3º - A-prorrogação não será concedida se não atendido 
o disposto no art. 128. 

Seção II
 
Da Cessão
 

Art. 134 O pedido de registro e o registro, cujo 
conteúdo é i.ndivisível, poderão ser cedidos total ou 
parcialmente, desde que o cessionário atenda aos requisitos 
legais para requerer tal registro. 

,\.rt. 135 A cessão deverá compreender todos os 
regis tros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou 
semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante 
ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento 
dos pedidos não cedidos. 

Seção IIr
 
Das Anotações
 

Art. 136 - O INPI fará as seguintes anotações: 
I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa 

do cessionário; 
11 - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o 

pedido ou registro; e 
111 das alterações de nome, sede ou endereço do 

depositante ou titular. 
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Art. 137 - As anotações produzirão efeitos em relação a 
a partir da data de seu requerimento ao INPI. 
Art. 138 - Cabe recurso da decisão que: 
I - indeferir anotação de cessão; 
11 cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos 
art. 135. 

Da 
Seção IV 

Licença de Uso 

pedido de 
Art. 139 - O titular de 
registro poderá celebrar 

registro 
contrato 

ou 
de 

o depositante 
licença para 

de 
uso 

da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo 
sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos 
produtos ou serviços. 

Parágrafo único O licenciado poderá ser investido 
pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, 
sem prejuizo dos seus próprios direitos. 

Art. 140 - O contrato de licença deverá ser averbado no 
INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. 

§ 1 Q A averbação produzirá efeitos em relação a 
terceiros a partir da data de seu requerimento ao INPI. 

§ 2Q Para efeito de validade de prova de uso, o 
contrato de licença não precisará estar averbado no INPI. 

Art. 141 Da decisão que indeferir a averbação do 
contrato de licença cabe recurso. 

CAPÍTULO VI 
DA PERDA DOS DIREITOS 

Art. 142 - O registro da marca extingue-se: 
I - pela expiração do prazo de vigência; 
11 - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em 

relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; 
111 - pela caducidade; ou 
IV - pela inobservância do disposto no art. 215. 
Art. 143 Caducará o registro, de ofício ou a 

requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, 
decorridos mais de 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do 
requerimento ou da instauração de oficio: 

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; 
ou 

11 - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 
5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo,.a marca tiver 
sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter 
distintivo original, tal como constante do certificado de 
registro. 

§ 12 - Não ocorrerá caducidade se o titular justificar 
o desuso da marca por razões legítimas. 

§ 2\;2 - O titular será intimado para se manifestar no 
prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso 
da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas. 
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Art. 144 - O uso da marca deverá compreender produtos 

ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar 
parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins 
daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada. 

Art. 145 Não se conhecerá do requerimento de 
caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado 
seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) 
anos. 

Art. 146 Da decisão que declarar ou denegar a 
caducidade caberá recurso. 

CAPÍTULO VII
 
DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO
 

Art. 147 O pedido de registro de marca coletiva 
conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e 
proibições de uso da marca. 

Parágrafo único - O regulamento de utilização, quando 
não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 
(sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo 
do pedido. 

Art. 148 O pedido de registro da marca de 
certificação conterá: 

I - as características do produto ou serviço objeto de 
certificação; e 

11 as medidas de controle que serão adotadas pelo 
titular. 

Parágrafo único - A documentação prevista nos incisos I 
e I I deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser 
protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de 
arquivamento definitivo do pedido. 

Art. 149 Qualquer alteração no regulamento de 
utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição 
protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de 
não ser considerada. 

Art. 150 O uso da marca independe de licença, 
bastando sua autorização no regulamento de utilização. 

Art. 151 - Além das causas de extinção estabelecidas no 
art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação 
extingue-se quando: 

I - a entidade deixar de existir; ou 
11 - a marca for utilizada em condições outras que não 

aquelas previstas no regulamento de utilização. 
Art. 152 - Só será admitida a renúncia ao registro de 

marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou 
estatuto da própria entidade. 

Art. 153 - A caducidade do registro será declarada se a 
marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, 
observado, ainda, o disposto nos arts. 143 a 146. 

Art. 154 - A marca coletiva e a de certificação que já 
tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não 
poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o 
prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro. 
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CAPíTULO VIII
 
DO DEPÓSITO
 

Art. 155 - O pedido deverá referir-se a um único sinal 
distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, deverá 
conter: 

I - requerimento; 
II - etiquetas, quando for o caso; e 

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa 
ao depósito. 

Parágrafo único - O requerimento e qualquer documento 
que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, 
quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução 
simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 
60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado 
o documento. 

Art. 156 - Apresentado o pedido, será ele submetido a 
exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será 
protocolizado, cons iderada a data de depós i to a da sua 
apresentação. 

Art. 157 O pedido que não atender formalmente ao 
disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes 
relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser 
entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as 
exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, 
sob pena de ser considerado inexistente. 

Parágrafo único - Cumpridas as exigências, o depósito 
será considerado corno efetuado na data da apresentação do pedido. 

CAPíTULO IX
 
DO EXAME
 

Art. 158 - Protocolizado, o pedido será publicado para 
apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ l Q - O depositante será intimado da oposição, podendo 
se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ 2 Q Não se conhecerá da opos l.çao, nul idade 
administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso 
XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 
60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de 
registro da marca na forma desta lei. 

Art. 159 Decorrido o prazo de oposição ou, se 
interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o 
exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que 
deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias. 

§ 1 Q Não respondida a exigência, o pedido será 
definitivamente arquivado. 

§ 2Q - Respondida a exigência, ainda que não cumprida, 
ou contestada a sua formulacão, dar-se-á prosseguimento ao exame. 

Art. 160 - Concltiído o exame, será proferida decisão, 
deferindo ou indeferindo o pedido de registro. 
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CAPíTULO X
 
DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO
 

Art. 161 - O certificado de registro será concedido 
depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das 
retribuições correspondentes. 

Art. 162 - O pagamento das retribuições e respectiva 
comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e 
ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no 
prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. 

Parágrafo único - A retribuição prevista neste artigo 
poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias 
após o prazo previsto no caput, independentemente de notificação, 
mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de 
arquivamento definitivo do pedido. 

Art. 163 Reputa-se concedido o certificado de 
registro na data da publicação do respectivo ato. 

Art. 164 - Do certi ficado deverão c"'nstar a marca, o 
número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do 
titular, os produtos ou serviços, as características do registro 
e a prioridade estrangeira. 

CAPíTULO XI
 
DA NULIDADE DO REGISTRO
 

Seção I
 
Disposições Gerais
 

Art. 165 É nulo o registro que for concedido em 
desacordo com as disposições desta lei. 

Parágrafo único A nulidade do registro poderá ser 
total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial que a 
parte subsistente possa ser considerada registrável. 

Art. 166 - O titular de uma marca registrada em país 
signatário da Convenção da União de Paris para proteção da 
Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, 
através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos 
previstos no art. 6Q septies (1) daquela Convenção. 

Art. 167 - A declaração de nulidade produzirá efeito a 
partir da data do depósito do pedido. 

Seção 11
 
Do Processo Administrativo de Nulidade
 

Art. 168 A nulidade do registro será declarada 
administrativamente quando tiver sido concedida com infringência 
do disposto nesta lei. 

Art. 169 - O processo de nulidade poderá ser instaurado 
de oficio ou mediante requerimento de qualquer pessoa com 
legitimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da data 
da expedição do certificado de registro. 
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Art. 170 - O titular será intimado para se manifestar 
no prazo de 60 Xsessenta) dias. 

Art. 171 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, 
mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será 
decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instãncia 
administrativa. 

Art. 172 - O processo de nulidade prosseguirá ainda que 
extinto o registro. 

Seção III
 
Da Ação de Nulidade
 

Art. 173 - A ação de nulidade poderá ser proposta pelo 
INPI ou po~ qualquer pessoa com legítimo interesse. 

Parágrafo único - O juiz poderá, nos autos da ação de 
nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do 
registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais 
próprios. 

Art. 174 Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para 
declarar a nulidade do registro, contados da data da sua 
concessão. 

Art. 175 - A ação de nulidade do registro será ajuizada 
no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, 
intervirá no feito. 

§ 1º - O prazo para resposta do réu titular do registro 
será de 60 (sessenta) dias. 

§ 2 º Trans i tada em julgado a dec isão da ação de 
nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros. 

TíTULO III
 
DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
 

Art. 176 - Constitui indicação geográfica a indicação 
de procedência ou a denominação de origem. 

Art. 177 - Considera-se indicação de procedência o nome 
geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu 
território, que se tenha tornado conhecido como centro de 
extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de 
prestaçã6 de determinado serviço. 

Art. 178 - Considera-se denominação de origem o nome 
geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu 
território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou 
características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio 
geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. 

Art. 179 A proteção estender-se-á à representação 
gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à 
representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de 
seu território cujo nome seja indicação geográfica. 

Art. 180 - Quando o nome geográfico se houver tornado 
de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado 
indicação geográfica. 

-=.--=::--:::..:----_ .. -:":" -­
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Art. 181 O nome geográfico que não constitua 

indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir 
de elemento característico de marca para produto ou serviço, 
desde que não induza falsa procedência. 

Art. 182 - O uso da indicação geográfica é restrito aos 
produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, 
exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o 
atendimento de requisitos de qualidade. 

Parágrafo único - O INPI estabelecerá as condições de 
registro das indicações geográficas. 

TÍTULO IV 
DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

, CAPíTULO I 
DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES 

de 

inv

modelo 

enção 

Art. 
de 
I 

ou de 
seja 
sem 

183 - Comete crime contra 
utilidade quem: 

fabrica produto que 
modelo de utilidade, 

objeto 
autorização 

patente 

de 

de 

patente 
do titular; 

invenção 

de 

ou 

ou 
11 - usa meio ou processo que seja objeto de patente de 

invenção, sem autorização do titular. 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
Art. 184 -Comete crime contra patente de invenção ou de 

modelo de utilidade quem: 
I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em 

estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, 
produto fabricado com violação de patente de invenção ou de 
modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; 
ou 

11 importa produto que seja objeto de patente de 
invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo 
patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e 
que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo 
titular da patente ou com seu consentimento. 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 
Art. 185 Fornecer componente de um produto 

patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo 
patenteado, desde que a aplicação final do componente, material 
ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da 
patente. 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 
Art. 186 Os crimes deste capítulo caracterizam-se 

ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da 
patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao 
objeto da p~tente. 
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Art. 181 O nome geográfico que não constitua 

indicação de procedênc ia ou denominação de origem poderá servir 
de elemento característ ico de marca para produto ou serviço, 
desde que não induza falsa procedência. 

Art. 182 - O uso da indicação geográfica é restrito aos 
produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, 
exigindo-se, ainda, em rela~ão às denominações de origem, o 
atendimento de requisitos de qualidade. 

Parágrafo único - O INPI estabelecerá as condições de 
registro das indicações geográficas. 

TÍTULO IV
 
DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
 

CAPÍTULO I
 
DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES
 

Art. 183 - Comete crime contra patente de invenção ou 
de modelo de utilidade quem: 

I fabrica produto que seja objeto de patente de 
invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; 
ou 

11 - usa meio ou processo que seja objeto de patente de 
invenção, sem autorização do titular. 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
Art. 184 -Comete crime contra patente de invenção ou de 

modelo de utilidade quem: 
I - exporta, vende, expõe ou o ferece à venda, tem em 

estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, 
produto fabricado com violação de patente de invenção ou de 
modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; 
ou 

11 importa produto que seja objeto de patente de 
invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo 
patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e 
que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo 
titular da patente ou com seu consentimento. 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 
Art. 185 Fornecer componente de um produ to 

patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo 
patenteado, desde que a aplicação final do componente, material 
ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da 
patente. 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 
Art. 186 Os crimes deste capítulo caracter i zam-se 

ainda que a violação não atinja todas as reivindicacões da 
pate_I!te ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao 
objeto da patente. 



35 

~.•:j 

CAPÍTULO 11
 
DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS
 

Art. 187 Fabricar, sem autorização do titular, 
produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação 
substancial que possa induzir em erro ou confusão. 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
Art. 188 Comete crime contra registro de desenho 

industrial, quem: . 
I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em 

estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, 
objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, 
ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou 

II importa produto que incorpore desenho industrial 
registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em 
erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e 
que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo 
titular ou com seu consentimento. 

Pena - detenção, de uma três meses, ou multa. 

CAPÍTULO 111
 
DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS
 

Art. 189 - Comete crime contra registro de marca quem: 
I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em 

parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir 
confusão; ou ". 

I I aI teia marca regis trada de ou trem j á aposta em 
produto colocado no mercado. 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
Art. 190 - Comete crime contra registro de marca quem 

importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem 
em...estoque: 

a) produto assinalado com marca reproduzida ou imitada, 
de outrem, no todo ou em parte; ou 

b) produto de sua indústria ou comércio, contido em 
vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legitima de 
outrem. 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 

CAPÍTULO IV
 
DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA,
 

TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA
 

Art. 191 Reproduzir ou imitar, de modo que possa 
induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos 
oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a 
necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, titulo de 
estabelecimento, nome comercial, insignia ou sinal de propaganda, 
ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos. 
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Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 
Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem vende ou 

expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas. 

CAPiTULO V
 
DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
 

E DEMAIS INDICAÇÕES
 

Art. 192 - Fabricar, importar, exportar, vender, expor 
ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa 
indicação geográfica. 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 
Art. 193 Usar, em produto, recipiente, invólucro, 

cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de 
divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", 
"espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", 
"idêntico" , ou equivalente, não ressalvando a verdadeira 
procedência do produto. 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 
Art. 194 Usar marca, nome comercial, título de 

estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou 
qualquer outra forma que indique procedência que não a 
verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais. 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 

CAPíTULO VI 
DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL 

Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem: 
I publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em 

detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; 
11 - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa 

informação, com o fim de obter vantagem; 
111 emprega meio fraudulento, para desviar, em 

proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; 
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheio, ou os 

imi ta, de modo a criar confusão entre os produtos ou 
estabelecimentos; 

V usa, indevidamente, nome comercial, título de 
estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à 
venda ou tem em estoque produto com essas referências; 

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, 
em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu 
consentimento; 

VII - atribui-se, corno meio de propaganda, recompensa 
ou distinção que não obteve; 

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente 
ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou 
dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, 
embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui 
crime mais gravei 
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IX dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a 

empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever 
do emprego, lhe proporcione vantagem; 

X recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita 
promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de 
empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; 

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, 
de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis 
na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos 
aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes 
para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação 
contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; 

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, 
de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso 
anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso 
mediante fraude; ou 

XIII vende, expõe ou oferece à venda produto, 
declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de 
desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em 
anúncio ou papel comercial, corno depositado ou patenteado, ou 
registrado, sem o ser. 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
Parágrafo único Inclui-se nas hipóteses a que se 

referem os incisos XI e XII deste artigo o empregador, sócio ou 
administrador da empresa, que incorrer nas tipificações 
estabelecidas nos mencionados dispositivos. 

CAPíTULO V
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 

Art. 196 - As penas de detenção previstas nos Capítulos 
I, 11 e 111 deste título serão aumentadas de um terço à metade 
se: 

I o agente é ou foi representante, mandatário, 
preposto, sócio ou empregado do titular da pqtente ou do 
registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou 

11 - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de 
~lto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva. 

Art. 197 As multas previstas neste título serão 
fixadas, no mínimo, em Cr$lOO.OOO.OOO,OO (cem milhões de 
cruzeiros) e, no máximo, em Cr$l.OOO.OOO.OOO,OO (um bilhão de 
cruzeiros). 

§ 1 Q A partir da publ icação desta lei, as muI tas 
serão atualizadas no primeiro dia útil de cada mês, pelo mesmo 
critério de atualização dos débitos fiscais da União. 

§ 2Q - A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até 
dez vezes, em face das condições pessoais do agente e da 
magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma do 
art. 196 desta lei. 

Art. 198 Poderão ser apreendidos, de ofício ou a 
requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no 
ato de conferência, os produtos assinalados com marcas 



38 
falsificadas, ~lteradas ou imitadas ou que apresentem falsa 
indicação de procedência; 

Art. 199 - Nos- crimes previstos neste título somente se 
procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em 
que a ação penal será pública. 

Art. 200 - A ação penal e as diligências preliminares 
de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, 
regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as 
modificações constantes dos artigos deste capítulo. 

Art. 201 - Na diligência de busca e apreensão, em crime 
contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o 
oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, 
preliminarm~nte, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar 
a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do 
processo patenteado. 

Art. 202 - Além das diligências preliminares de busca e 
apreensão, o interessado poderá requerer: 

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada 
onde for preparada ou· onde quer que seja encontrada, antes de 
utilizada para fins criminosos; ou 

11 destruição de marca falsificada nos volumes ou 
produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que 
fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos. 

Art. 203 - Tratando-se de estabelecimentos industriais 
ou comerc iais legalmente organi zados e que es te j am func ionando 
publicamente, as diligências preliminares se limitarão à vistoria 
e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo 
ser paralisada a sua atividade licitamente exercida. 

Art. 204 - Realizada a diligência de busca e apreensão, 
responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de 
má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro. 

Art. 205 - Poderá constituir matéria de defesa na ação 
penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação 
se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a 
nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demanL3da 
pela ação competente. 

Art. 206 Independentemente da ação criminal, o 
prejudicado poderá intentar as acões cíveis que considerar 
cabíveis na forma do Código de Processo Civil. 

Art. 207 - Fica ressalvado ao prejudicado o direito de 
haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por 
atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de 
concorrência desleal não previstos nesta lei, tendentes a 
prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão 
entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de 
serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. 

§ 1º - Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para 
evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar 
liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes 
da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em 
dinheiro ou garantia fidejussória. 
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§ 2 Q - Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante 
de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de 
todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e 
outros que contenham a marca falsificada ou imitada. 

Art. 208 - Os lucros cessantes serão determinados pelo 
critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: 

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a 
violação não tivesse ocorrido; ou 

11 - os benefícios que. foram auferidos pelo autor da 
violação do direito; ou 

111 - a remuneração que o autor da violação teria pago 
ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que 
lhe permitisse legalmente explorar o bem. 

TíTULO VI 
DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.E DA FRANQUIA 

Art. 209 - O INPI fará o registro dos contratos que 
impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e 
similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. 

§ 1 Q - A decisão relativa aos pedidos de registro de 
contratos de que trata o caput será proferida no prazo de 30 
(trinta) 

decreto, 
sujeitos 

dias, contados da data do pedido de registro. 
§ 2Q O Poder Executivo poderá definir, através de 

os contratos de transferência de tecnologia que ficarão 
a averbação junto ao INPI. 

0_ DAS 
TíTULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPíTULO I 
DOS RECURSOS 

decisões 
no prazo 

Art. 210 - Salvo expressa disposição em contrário, das 
de que trata esta lei cabe recurso, que será interposto 
de 60 (sessenta) dias. 

§ 1Q OS recursos serão recebidos nos efeitos 
suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos 
pertinentes ao exame de priQ~ira instância, no que couber. 

§ 2 Q Não cabe recurso da dec isão que determinar o 
arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da 
que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de 
registro de marca. 

§ 3Q - Os recursos serão decididos pelo Presidente do 
INPI, encerrando-se a instância administrativa. 

Art. 211 Os interessados serão intimados para, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso. 

Art. 212 Para fins de complementação das razões 
oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências 
que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo único Decorrido o prazo do caput, será 
decidido o recurso. 
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Art. 213 - A decisão do recurso é final e irrecorrível 
na esfera administrativa. 

CAPÍTULO II
 
DOS ATOS DAS PARTES
 

Art. 214 - Os atos previstos nesta lei serão praticados 
pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados. 

§ 1 Q O instrumento de procuração, no original, 
traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua 
portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento 
de firma. 

§ 2 Q - A procuração deverá ser apresentada em até 6O 
(sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no 
processo, independente de noti f icação ou exigênc ia, sob pena de 
arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de 
patente, do pedido de registro de desenho industrial e de 
registro de marca. 

Art. 215 A pessoa domic iliada no exter ior deverá 
constituir e manter procurador devidamente qualificado e 
domiciliado no País, com poderes para representá-la 
administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. 

Art. 216 - Não se conhecerá da petição: 
I - se apresentada fora do prazo legal; ou 
11 se desacompanhada do comprovante da respectiva 

retribuição no valor vigente à data de sua apresentação. 
Art. 217 - Não serão conhecidos a petição, a oposição e 

o	 recurso, quando: 
a) apresentados fora do prazo previsto nesta lei; 
b) não contiverem fundamentação legal; ou 
c) desacompanhados do comprovante do pagamento da 

retribuição	 correspondente. 
Art. 218 O INPI aproveitará os atos das partes, 

sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis. 

CAPÍTULO III
 
DOS PRAZOS
 

Art. 219 Os prazos estabelecidos nesta lei são 
contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o 
ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o 
realizou por justa causa. 

§ 1Q Reputa-se justa causa o evento imprevisto, 
alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato. 

§ 2Q - Reconhecida a justa causa, a parte praticará o 
ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI. 

Art. 220 - No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do 
começo e inclui-se o do vencimento. 

Art. 221 - Os prazos somente comecam a correr a partir 
do primeiro dia útil após a intimação, que~ será feita mediante 
publicação no órgão oficial do INPI. 
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Art. 222 - Não havendo expressa estipulação nesta lei, 
o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias. 

CAPíTULO IV
 
DA PRESCRIÇÃ,O
 

Art. 223 Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para 
reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial. 

CAPíTULO V
 
DOS ATOS DO INPI
 

Art. 224 Os atos do INPI nos processos 
administrativos referentes à propriedade industrial só produzem 
efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, 
ressalvados: 

I - os que expressamente independerem de notificação ou 
publicação por força do disposto nesta lei; 

I I os despachos inter locutór ios, quando fei ta 
notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no 
processo; e 

111 os pareceres e despachos internos que não 
necessitem ser do conhecimento das partes. 

CAPíTULO VI
 
DAS CLASSIFICAÇÕES
 

Art. 225·­ As classificações relativas às matérias dos 
Títulos I, 11 e 111 desta lei serão estabelecidas pelo INPI, 
quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em 
vigor no Brasil. 

CAPíTULO VII
 
DA RETRIBUIÇÃO
 

Art. 226 - Para os serviços previstos nesta lei será 
cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão 
estabelecidos por ato do Ministro de Estado a que estiver 
vinculado o INPI. 

TíTULO VIII
 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
 

Art. 227 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as 
disposições desta lei, exceto quanto à patenteabilidade das 
matérias previstas nos arts. 228 e 229, que serão regidas segundo 
o disposto no art. 9º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. 

Art. 228 Poderá ser depos i tado pedido de pa ten te 
relativo às matér ias de que tratam as alíneas "b" e "c" do art. 
9º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, por quem tenha 
proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, 
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ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior~ desde 
que não tenha sido concedida a patente no país de origem, que seu 
objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por 
iniciativa direta do titular da patente ou por terceiro com seu 
consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no 
Pais, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto 
da patente.

S 1~ - O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 
(um}-ano contado da publicação desta lei, e deverá indicar a data 
do primeiro depósito no exterior. 

S 2Q - O pedido de patente depositado com base neste 
artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer 
interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto 
ao atendimento do disposto no caput deste artigo. 

S 3Q - Respeitados os arts. 10 e 18 desta lei, e uma 
vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e 
comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o 
primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como 
concedida no país de origem. 

S 4Q - Fica assegurado à patente concedida com base 
neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi 
depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no 
Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando 
o disposto no seu parágrafo único. 

S 5 Q - O depositante que tiver pedido de patente em 
andamento, relativo às matérias de que tratam as alíneas "b" e 
"c" do art. 9Q da Lei n Q 5.772, de 21 de dezembro de 1971, poderá 
apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste 
artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento. 

S 6Q Aplicam-se as disposições desta lei, no que 
couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste 
artigo. 

Art. 229 Poderá ser depositado pedido de patente 
relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por 
nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data 
de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido 
colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular da 
patente ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido 
realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos 
preparativos para a exploração do objeto da patente. 

S 1Q - O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 
(um) ano contado da publicação desta lei. 

S 2Q - O pedido de patente depositado com base neste 
artigo será processado nos termos desta lei. 

S 3 Q 
- Fica assegurado à patente concedida com base 

neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos 
contados da data da divulgação do invento, a partir do depósito 
no Brasil. 

§ 4 9 - O depositante que tiver pedido de patente em 
andamento, relativo às matérias de que trata o caput do artigo 
anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições 
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estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do 
pedido em andam~nto. 

Art. 230 - Os pedidos de registro de expressão e sinal 
de propaganda e de declaracão de notoriedade serão 
definitivamente arquivados e os registros e declaração 
permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não 
podendo ser prorrogados. 

Art. 231 - Fica assegurada ao depositante a garantia de 
prioridade de que trata o art. 7Q da Lei n Q 5.772, de 21 de 
dezembro de 1971, até o término do prazo em curso. 

Art .. 232 - É assegurado o prazo em curso concedido na 
vigência da Lei n Q 5. 772, de 21 de dezembro de 1971. 

Art. 233 - O pedido de patente de modelo ou de desenho 
industrial depositado na vigência da Lei nO 5.772, de 21 de 
dezembro da 1971, será automaticamente denominado pedido de 
registro de desenho industrial, considerando-se, para todos os 
efeitos legais, a publicação já feita. 

Parágrafo único Nos pedidos adaptados serão 
considerados os pagamentos para efeito de cálculdde retribuição 
qüinqüenal devida. 

Art. 234 Aos pedidos de patente de modelo ou de 
desenho industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da 
Lei nO 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não se aplicará o 
disposto no art. 111. 

Art. 235 - Os recursos interpostos na vigência da Lei 
n Q 5.772, de 21 de dezembro de 1971, serão dec.ididos na forma 
nela prevista. 

Art. 236 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover 
as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia 
autonomia financeira e administrativa, podendo esta: 

I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante 
concurso público; 

11 fixar tabela de salários para os seus 
funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver 
vinculado o INPI; e 

111 dispor sobre a estrutura básica e regimento 
interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver 
vinculado o INPI. 

Parágrafo único - As despesas resultantes da aplicação 
deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI. 

Art. 237 - O art. 2Q da Lei n Q 5.648, de 11 de dezembro 
de 1970, passa a gere a seguinte redação: 

"Art. 2o O INPI teT:1 por f inal idade pr inc ipal 
executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a 
propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, 
econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto 
à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de 
convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade 
industrial." 

Art. 238 - Fica o Poder Judiciário autorizado a criar 
JU1ZOS especiais para dirimir questões relativas à propr iedade 
intelectual. 
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Art. 239 - O Poder Executivo submeterá ao Congresso 
Nacional projeto de lei destinado a promover, sempre que 
necessário, a harmonização desta lei com a política para 
propriedade industrial adotada pelos demais países integrantes do 
MERCOSUL. 

Art. 240 - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 228 e 229, 
e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos. 

Art. 241 - Revogam-se a Lei n Q 5.772, de 21 de dezembro 
de 1971, a Lei n Q 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 
196 do Decreto-lei n Q 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 
169 a 189 do Decreto-lei n Q 7.903, de 27 de agosto de 1945, o 
parágrafo único do art. 20 da Lei n Q 6.360, de 23 de setembro de 
1976 e as demais disposições em contrário. 

MENSAGEM N°
 

EXCELENTISSIMOS SENHOR·~S MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL: 

Nos tennos do parágrafo 1Q do artigo 64 da Constituição Federal, tenho 

a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas. Excelências, acompanhado de 

Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Justiça, das Relações 

Exteriores, da Economia, Fazenda e Planejamento e Secretário da Ciência e Tecnologia, 

o anexo projeto de lei que "Regula direitos e obrigações relativos à propriedade 

industrial". 

Brasília, em 3 O de a b r i 1 de 1991. 
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on-41"'19
E.M. INTERMINISTERIAL nO H~I.1 ~ Em '- z.. .DF /t~'{;.(,'L I> 0" IJ 9-( 

Excelentissimo Senhor Presidente da República 

1. Na Linha das aç~es preconizadas para imple­
mentar a Politica Industrial e de Comércio EMterior, 
recentemente aprovada por Vossa Excelincia, uma das tarefas que 
se impOem ao Estado é a de criar ambiente favorável aos 
investimentos, com o estabelecimento de regras clar2s 8 estáveis 
para o exercício da atividade econômica e o funcionamento do 
mercado. 

Dentre as medidas previstas nas diretrizes 
para execu~~o da mencionada Política inclui-se a r-ev lsáo do 
Código da Propriedade Industrial, instituído pela Lei nQ 5.772. 
de 21 de dezembro de 1971. 

2. Para essa finalidade, constituiu-se 
Comiss~o Interm~nisterial, presidida por representante do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. autarquia 
vinculada ao Ministério da Justiça, e com a participaç~o de 
representantes do Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento, do Ministério das Rela~5es Exteriores e da 
Secretaria da Ciência e Tecnologia da F'residência da R~públ lca. 

3. Os trabalhos da Comissào Interministerial, 
concluídos no prazo que lhe fora estipulado, compreenderam 
longos e profundos debates técnicos~ dos quais participaram 
também especialistas do próprio INPI, ao lado de representantes 
de entidades da iniciativa privada, interessadas na matéria. 

4. Na sua abordagem principal, os trabalhos
 
abrangeram as duas grandes vertentes que comp5em o direita da
 
propriedade industrial - marcas e patentes buscando-se
 
disciplinar os aspectos mat~riais e formais desse direito.
 

5. Cuidou-se de harmonizar a proposta
 
legislativa com a disciplina dada à matéria pelos acordos e
 
tratados internacionais de que participa, o BraSil.
 
incorporando-se, ainda, oS avan~os doutrinários já consagrados
 
na legisla~áo de outros países, onde sáo mais intensas as
 
atividades envolvendo questões de propriedade Industrial.
 

6. Assim 5endo~ Senhor Presidente, temos a
 
honra de submeter à aprecia~áo de Vossa Excelªncia anteprojeto
 
de lei da proprieda.de industrial. Ao fa='e'-lo~ consider<3rnos
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oportuno ressaltar ':"s principai.s inovac:;ties tra::ldõ.,s .=>.0 te::to, -3:5 

quais julgamos virem ao encontro da grande tarefa de modernizar 
o Estado 8rasileiro~ em que se empenham o Governo e a sociedade. 

7. Atento c:\os obj et i\/os I~overnamentais de -;;e 
compatibilizar a le~isla~~o doméstica com a prática 
internacional, o anteprojeto passa a admitir a patenteabil idade 
de produtos químicos, alimentícios. químico-farmacêuticos e 
med icamentos. No entc.. nto, em rc.. zào da neceS5 i.dade de ad-3ptaC;àO 
da ind':lstr ia nac ional. ao ~; istE'mi, patentár io que ,,;e propôe. só s':: 

expedirá patente aos mencionados produtos a partir de 1)1.01.93. 
quando se trat.ar de inverlC;ào de processo e, a part ir de 
(I 1 • O 1. 94 • n o c a~; o d (? i n v e n r; ti o de p (' o cJ u to. 

8. Arnpliam-se para vinte e qUlnze anos. 
respectivamente~ os prazos de vigênCia das patentes de lnvenc;:ào 
e de modelo de utilldõ.,de, harmonizando·-se~ assim~ a 1 e i 

brasileira com a tendªncla internacional. 

9. O anteprojeto discipl ina de forma 
exaustiva os direitos patentários, em harmonia com a 01tima 
revis~~A~ Cónvençào da Uniào de Paris (Ata de Estocolmo de 
1967, muito embora o 8rasil desta nào seja signatário). 

AS5im~ a proposta prevê o 21cance dos 
direitos, suas 1 imitac:;bes e exausttio. tendo-se optado pelo 
princípio da exaustào a nivel internacional e njo a nível 
naciDnal, de \":e~ que::> primelra parece atender eJe form<:ÕI ~I"i~; 

adequi~da a política naci.onal ele "tJertl'ra e li'v're c:onc'.Jrr;jnCl-:l. 
Dentro desse entendimento, caso haja disponibilidade no mercado 
internacional~ o produto, ainda que patenteado no Brasil, poderá 
ser livremente importado, desde que tenha sido produzido pelo 
titular da patente ou pessoa por ele autorizada. 

A e ;.: a L\ s t ~ o a n i>"'el internac ional tem sido 
admitida pela maioria dos países que integram o GRUPO NEGOCIADOR 
SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
VINCULADOS AO COM~RCIO - TRIP5- DA RODADA URUGUAI. 

10, O anteprojeto incorpora diversas medidas de 
salvaguarda, permitindo o exercício dos direitos conferidos pela 
patente de forma compatível com o interesse p0bl ico. Assim, a 
contrapartida da prote~jo assegurada pelo Est~do ao inventor 
consiste no dever deste de e~plorar economlnicamente o objeto da 
patente, de forma a permear na estrutura social, em benefíCio da 
coletivldade, os (~feltos da e::plorac:;~o. Admlte-se, em 
consequ&rlcia, a conce~;5~~0 de 1 icen~as compLr.lsóri.as fias '51tuac:;ôes 
em que o objeto da patente nào esteja sendo efeti~amente 

explorado e nos casos de interesse públ ico e de emergência. 

11. Introduz-se a concessào da llcen~a 

compulsória, como penalidade, quando conflgurada a prática de 
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infra~ào contra a ordem econômica. Neste caso, a 1 icen~a terá 
como objetivo principal inibir a imposi~áo, pelo titular9 de 
condi~ôes restritivas nos contratos de licenciamento. 

Nos casos em que a licen~a compulsória nào 
tenha sido suficiente para coibir o abuso do direito ao uso 
exclusivo conferido ao titular~ prevê-se a caducidade, como uma 
das formas de extin~ào da patente cujo objeto, em consequência, 
cairá em dominio públ ico. 

Ressalte-se, todavia que as licen~as 

compulsórias náo sào concedidas em caráter exclusivo e que o 
titular.da patente náo será obrigado a licenciar a e~plora~áo de 
seu objeto se comprovar ter dado inicio à explora~ào ou, entáo 
tanto, realizado sérios preparativos ou, ainda, justificar a nào 
explora~áo pela existência de óbice legal. 

12. No campo do direito marcário, as inova~tles 

trazidas ao anteprojeto consubstanciam as tendências 
internacionais. 

13. As marcas coletivas e de certifica~ào sào 
introduzidas em nosso sistema marcáriof as primeiras permitem 
identificar produto ou servi~o provindo de uma determinada 
entidade~ seja cooperativa ou sociedade controladora; as últimas 
visam atestar~. cor:formid."de de um pr"oduto ou ser·"i~o com 
determinadas normas ou especifica~ôes técnicas. 

14. No campo do direito marcário. as inovac:oes 
trazidas ao anteprojeto consubstanciam as tendéncl"'s 
internacionais. 

15. As marcas coletivas e de certifica~áo sao 
introduzidas em nosso sistema marcário~ as primelras permltem 
identificar produto ou serviço provindo de uma determlnad", 
entidade, seja cooperativa ou sociedade controladora; as últlmas 
visam atestar a conformidade de um produto ou servlCfo com 
determinadas normas ou especifica~ôes técnicas. 

16. O anteprojeto inova ao proteger o nome d", 
empresa ou de estabelecimento. conferindo apenas ao titular. o 
direito de requerer o registro de marca que reproduza ou imlte o 
elemento caracteristico ou diferenciador do titulo do 
estabelecimento ou do nome da empresa. 

17 • F' r o i b e - s e o r e,~ i s t r o , c o mo ma r c c\ • de 
ind icaefôes I~eol;lráf icas. compreendendo estas ,:15 H\d icaefbe5 de 
procedenc ia e denominac;ôes de or il~em. Atenua-se, com isto. a 
poss ib il idade de induz imento do consum idor a erro. 
protegendo-se. por outro lado. os produtores cujos bens E 

serv i~os se destac.:lm em raz ào de sua ar i,~em. 
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18. Excepciona-se o principio da 
territorialidade~ reconhecendo-se à marca registrada no exterIor 
e Que~ no 8rasil~ seja notoriamente conhecida~ o direIto de 
prec ed"e"nc ia no r el~ i stro nac i onal . I mp 1 ementa-se. com essa 
inova~ào~ o art. 6Q bis, da ConvenGào da Uniào de Paris. de que 
participa o Brasil. 

19. Assegura-se a livre circulaGào no mercado 
do produto com marca reqistrada~ com a proibiGào ao titular de 
impedir que comerciantes~ distribuidores e fabricantes de 
acessórios a util iZ8m segundo as práticas leais de concorrªncia. 
ficando-lhe~ contudo~ reservado o direito de zelar pela 
integridade material e reputa~ào da marca. 

20. Constitui funGào primordial da marca a 
indivIdual izac;ào• de um produto ou servic;o. O objeto da tutela 
j ur i d i c a é ~ P o i s ~" a que 1 e s i I:;J n o q LI e d i 5 t i n '~ u e o p r o d u t o o LI 

servic;o. F'ar isso. nào mai~; intere'E;sa ao ordenamento jurídIco a 
p r [) t" e C; ti. o d e In a r c a que j á t e n h a s e t. o r n a (j (J I~ E' n é r I c: a • n a 1 i n 9 LI .:\ '~ e m 
co~ercial~ para designar produto ou servi~o~ já que perdida sua 
caracteristica individualizadora. Assim. o anteprojeto nào 
admite a prorrogac;ti.o da vigência do registro quando a 
de:-generec"e"nc ia da marca se der- por cul pa do t itul ar. 

21. No tocante ao processamento d o r e'~ i st r o • 
buscou-se simplificá-lo a fim de tornar mais ágil a tramltaC:;d"o 
administrativa. Reduziu-se~ com isto, à metade. o tempo que vem 
s end o e>: p e n d i d o p a r a a e mISS à o d o c e r- t i +i c a do. 

22. Alterou-se para três anos o prazo de que 
dispOe o titular para dar inicio ao uso da marca. adequando-se. 
assim, a legislac;ào braSIleira às tendências internacionaIs. Nào 
sendo iniciado o uso naquele prazo. ocorrerá a cadLlcidade~ 

ressalvadas as hipóteses em que o titular comprovar as 
providências efetivas. por ele tomadas. para dar inicio ao uso 
da marca. ou a ewistência de óbice legal para fazê-lo. 

23. Excluiu-se a protec;ào às expressôes e si.nals 
de' propaganda por se tratar- de cr lac;ào intel ectual já p r o tel:;J i d CI 

pela lei do direito autoral. 

24. O anteprojeto contempla~ ainda~ os crimes 
contra ~ propriedade industrial~ assegurando-se~ com isto, maIor 
proteGào aos direitos do inventor. 

25~ No qLle tar)l~e à matéria processL\alq 
procuroLl-se dotar o anteprojeto de dIspositivos claros e 
precisos, de modo a propiciar aos interessados melhor 
conhecimento das regras a seguir no exercício de seus dIreItos e 
cur.npr imento de sUC'\S obr- il~ac;t'ips. ESisa preocLlpac;ào em tornar o 
p r o c e s som a 1St r a n 5 p a r e n t e f e z c o m q LI e o te>: t o r e 5 u 1 tassema I s 
extenso que o Código da Propriedade Industrial em vIgor. 
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ARBA5 
inistro 

._---_.• 

26. A inda com reI ac;ào ao procE::,sO 
ad~inistrativo~ há de se destacar a criac;ào de órgào coleoi~do 

c 0Gl a f i na 1 i da d e d e a p I~ e c 1 a r o s r e c u r- s os. c\ ,; S E~ '~ U r CI n o 0-se. CI o 
t itul Clr da patente ou da "IClrc:a. e aos dem c\ lS interess~dos, 

tratamento diferenciado daquele conferido aos recorrentes em 
processos relativos às atividades de rotina da AdministrCl~ClO 

Públ ica~ em que predomina o juizo singular. 

27. A questào relativa à transferência de 
te<:nolo.:;lia foi tratada em consonância com .:.,s diretrizes da 
Politica Industrial e de Comércio Exterlor~ buscando incentivar 
os processos de transferincia e absor~~o de tecnologIa. de 
i rn4J o r t â n c i a c r u c i a I p a r a que a i n d u s t r i a b t- as 1 I e i r a p os s a 
c 04fl p e t i r n o e:·: t e r i o r e o f e r e c e r a o c o n s um o n a c i o n a 1 p r o d u tos 
equivalentes àqueles a que têm acesso os cldadàos de outros 
paises. 

28. Finalmente. é de se reedstrar " e:<clu~,,;o 

de dispositivos de natureza tributária e cambial relativos a 
pagamento de "r-egal ias" pela e:-:plorac;ào de p.::,tent.es. pelo uso de 
marcas ou pela prestac;ào de assistê"ncié\ técnica. por se tratélr 
de matéria estranha aos direItos e obrigaC;Bes relCltivéls éI 

propriedade industrial~ que o anteprojeto busca disciplinar. 

Estas. Senhor Presidente. as considera~~es que se nos a f i ';J li r a m 
relevantes no momento em que submetemos à ê1.prec iac;ào de Vossa 
Excelência o anexo ~nteprojeto de lei. 

F'Ã6ry ULl(ii1~~~11EU.C 

da JUstic;~ Minist~a da Economia. F<:>.zenda. e 
Planejamento 

,.} 

{V';
{ \, V\ \ '-i-~ U-u./\.~t-c~ 

FRANCISCO REZÊf::: JOSe;:' G'bLDEt'1BERG 
Ministro das Relac;5es Exteriores Secretário da Ciência e 

Tecrlol CJ';J ia 
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MENSAGEMNQ 218 Jt /qqJ.
I 

EXCELENTíSSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL: 

Tenho a honra de me dirigir a Vossas Excelências a fim de solicitar seja 

considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a urgência pedida com apoio no parágrafo 

1° do artigo 64 da Constituição Federal para o Projeto de Lei que "Regula direitos e 

obrigações relativos a propriedade industrial", enviado ao Congresso Nacional com a 

Mensagem nO 192, de 30 de abril de 1991, tendo recebido o nQ 824, de 1991. na Câmara 

dos Deputados, em cuja Comissão de Economia e Indústria e Comércio ora tramita. 

Brasília, em 16 de rraio de 1991. 

IP. \~ 

LEO/SL.AÇAO CITADA, 

LD 1'1." s.m - DE ~I DE Dl!::Z2MIBItO DE 1971 

l.NSTTTUI o CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTIUAI.
 
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS
 

nnJLO I - DOS PRJVUEGIOS 

CAPITULO II - DAS IIIIVEIIIÇOES NÁO PRIVILEGIÁ VEIS 
An. qo - 1'i10 ~o privi~gl.,·.i" 

b) as subsdlncias. milrnas ou produl~ obtldm por mei~ ou process~ Quiml" 
cos, rC's\.i.h'ando-se. porém. a Pfl\·iie:Jlibihd.adC' dos n:spectl\'O\ prccC's.w\ dt otl1C'n· 

(100\.1 modiflta;;àu. 

Cl ii~ substcÍnc1.oi.S.. maténis. m!sturas ou produtos a.limenricIO!l. Quimiro-Lu· 
moic'h.. llc0S co medicamenlOS. de quaiquer 'espécie. bem como os respectl'"os prccenos 
d. o~,.nçao ou modlflC~ç~O; 
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CAPITULO XVII - DA "'l'LJDADE E DO CANCELAME"'TO DO
 
PRIVILEGIO
 

An. Sá - O prl\·i1.~io pod.. á lo" cin",~do idm,nlStrilivim.nl. qUindo 
iC'nhi sido conC"edldo contrir~ndo o disposto nos .nigO'S 0.°.9,° C' lj. qu.ndo nlo 
"nhi .. do ob",rndo o dIsposto no § 3. 0 do .nl~o 40. ou qUindo. no "'U proc..",· 
mrnlO li"'C'r sido omItida qualquC'r d~ pro\ld~nClas dC'lC'rmlnadas por este' COdigo. 
nC'C't'Hinas i apf"eC'laçlo C' C'lprtdlÇ~O da T"espectl\'a cana·patente. 

§ ~. o _ Do ~.p.cho qu. concod<r ou d<ncaAr o c'Dcc~m.nlo c.ber. 1<. 

ru"",. no pr&Ul Ó< .e....nU o•••. 

T1rutO [] - DAS MARCAS DE INDOSTRlA, DE COMERCIO E DE SER\'IÇO
 
E DAS EXJ'JU:SSOES Ol: S!l'oiAlS DE PROPAGA."IDA
 

CAplTl'LO IV - DO DEPOSITO DO PEDIDO DE REGISTRO
 

An. 78 - Aprncnuoo o pedido, .eri procedióo o .x.&m< 'omW p~ar c. 
" Qr-ot'Il1&1'TW'nlt Instruid.o. ~ri prolocoL.ado. 

PI ... "...lo unICO - D. ",n.dAo do d<pólilO. '" requcno., con.urAo hon di•. 
-- lU<>, num.'" Ó< ord.m dA .pre",nl"lo 00 peo,óo. $u.a n.rureu. llldi~lo doe 
~.G.Ot' ol.a,ndo ~"·'ndlCada. o nomt C' C'ndC'rer:o complC'lo; do lnltT"rss..ldo ~ de 
W'"\, P"!"OC'\J rado' \.t houver. 

CAPITL:LO X - DA NULIDADE E DA REVISÁO DO REGISTRO 

A~ 101 A conc"eulC' do rt'glstro podC'rá s.er f"e'1Stl admlnisrr.ri\'lmcnre 

qu.ndo l~nh••~fnni'do o'i;'PO>~o n", artlll'" ~2 .. b-4. />5. b6 .. 7~. 

§ 3.· - Da oecuAo caberi .....,.I~ DO pruo doe ..-...cDt.A ÓlAJ. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

Publicado no DCN (Seção m, de 25-6-93 

Centro Gráfico do Senado Federal - Brasília - DF 
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SENADO FEDERAL 

Emendas de plenário oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara n° 115, de 
1993 (Projeto de Lei n° 824-D, de 1991, na 'Câmara dos Deputados), que 
"Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial". 

SENADORES EMENDAS N° 

ESPERIDIÃO AMIN 
GERALDO MELO 
JOÃO ROCHA 
JONAS PINHEIRO 
JOSÉ EDUARDO DUTRA 
JUNIA MARISE 
MARINASILVA 
OSMAR DIAS 
ROBERTO FREIRE 
ROBERTO REQUIÃO 
RONALDO CUNHA LIMA 

259 
245,246 
254 
252,253,255,262,263,264,265 
261 
248,250,256,258 
243 
247 
244, 257 
242, 249 
251,260 
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EMENDA N° 242 - PLEN 

Ao Projeto de Lei da Câmara n° 115, de 
1993 (PL n° 824/91, na origem), que 
"Regula direitos e obrigações relalivos à 
propriedade industrial". 

Dê-se ao art. 3° '" seguinte redação: 

"Art. 3° Aplica-se também o disposto nesta lei: 

I - ao pedido de -patente ou de registro proveniente do exterior e 
depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado em vigor no Brasil e 
cuja legislação nacional de seu país de origem contenha os mesmos preceitos 
estabelecidos por esta Lei; e 

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país cuja legislação 
nacional contenha os preceitos estabelecidos por esta Lei e assegure aos brasileiros ou 
pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes." 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente emenda visa melhor especificar os .termos de 
reciprocidade estabelecidos nesta Lei. Não se pode conceder direitos de patente a 
estrangeiro, pessoas fisica ou jurídica, cuja legislação nacional não preveja os mesmos 
direitos aqui concedidos. O princípio da reciprocidade é aceito internacionalmente e 
reconhecido também no projeto aprovado. pela Câmara e pelas Comissões do Senado 
que analisaram a matéria. No entanto, existem lacunas e imprecisões que precisam ser 
aperfeiçoadas, pois um tratado pode dispor sobre termos específicos desta legislação e o 
pedido de patente apresentado pode estar baseado em dispositivos que não estão 
abrangidos pelo tratado. 

A redação proposta por esta emenda visa cobrir estas lacunas para 
melhor proteger os interesses nacionais e reforçar o princípio da reciprocidade 
internacional estabelecido no projeto. 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1995. 

!R1t1a1\R~

fi 1°.....0 .eqUlao 



3 

EMENDA N° 243 - PLEN
 

Ao PLC 115/93 - "Regula direitos e obrigações 
relativos a propriedade industrial" . 

Dê-se ao inciso VIII do artigo 10 a seguinte redação: 

"VIII - técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico para 
aplicação nocorpo humano ou animaL" 

JUSTiFICATIVA 

Retorna-se aqui à redação original do PL 115/93. O texto atual do projeto não considera 
como invenção um método terapêutico para aplicação, por exemplo em plantas, que são 
seres vivos. Assim, um método de combate às pragas em vegetais e na lavoura não seria 
considerado como invenção, o que representaria um desastroso retrocesso em termos de 
proteção patentária, proteção esta já provida pelo atual Código de Propriedade Industrial 
e acolhida plenamente pelo próprio INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), 
que vem seguidamente concedendo patentes nesta área. 

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1995. 

~~ S~c:A t'v'l6.R I N..L\ S I LVA 

/Jrd.~ JOSE EDUARCü DUTRA 
// 
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Ao PlC 115/913 - tGRegUJI!a1 düreitos e o!Jll'vgjações 
U'e~altnvos ai prolPfõedladle üridlfJstria~U . 

Dê-se ao inciso Viii do artigo 10 a seguinte redação: 

"VIII - técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos ou de diagnóstico para 
aplicação no corpo humano ou animaL" 

JUST!FICATIVA 

Retorna-se aqui à redação original do PL 115/93. O texto atual do projeto não considera 
como invenção um método terapêutico para aplicação, por exemplo em plantas, que são 
seres vivos. Assim, um método de combate às pragas em vegetais e na lavoura não seria 
considerado como invenção, o que representaria um desastroso retrocesso em termos de 
proteção patentária, proteção esta já provida pelo atual Código de Propriedade Industrial 
e acolhida plenamente pelo próprio INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), 
que vem seguidamente concedendo patentes nesta área. 

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 1995. 

~~S~cA tvtLl.RINA SILVA 

/Jr(3.~ JOS E EruAR::xJ D"-JTRA 
// 
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EMENDA N° 244 - PLEN 

Ao Projeto de Lei J:l mmnrn n° 115. de 1C)C)~ (PL 
nO 824/91. nn origem), que "RegI/lo din'"," l' 

ohrigaçrJt's re/otim" à flropriedUl/e lI/dI/SItio I" 

Dê-se JO mClso IX do art. lOdo PLC 115/93 a seguinte 
redação: 

"Art. 1O : : : . 

IX - o todo ou parte de seres vivos e m~teri~is bi()l(·)~il'os, 

inclusive o genoma e as seqüências genéticas, <linda que isulados da l1í1tIlfC7:l. e 
QS processos biQlógicos naturais".. 
l. " .• ' 

JUSTIFICAÇÃO 

Esta emencln pretende restnhelecer umn conceitllnçfio m:1Ís preeis:l 
acerca das fotmas de, vida patenteáveis, embora sem dc'sccr n nprecinç0es tccnicistns O 
objetivo é meramente evitnr com precisão qualquer possibilill:1dc dc patcntcélmenh1 d(: 
seres vivos superiores. como plantas e anjmnis. Esta Opilli~o representn consenS(1 n;l 
sociedade brasileira'do ponto de \'ista.~tiGQ e'moral. ;l10m de snlvagllnrd:lr intcrcsc:es do 
desenvolvimento nacional. 

Qunlquer red:lção menos precisa podt.?d sih'nificilr a apropri;lç:lo 
ilTesnitn de um grnnde conjllnto dn biodiversidndlc brnc;ikirn. sem o png:lmento ele 11111 

centavo ao Brasil a título de "royalties". Isto se deve no falI) de que numerosas esr01..'ics 
nativns do Brnsil já fornm colecionactas em hnncos de g,el1,n(1()!nsmns estrnngciros c qlle 
seriam agora, com a redação proposta. considcrnonc; modificndns. e. p0l1nnro. 
patenteáveis. 

Snln das Sessões, em-~ .de QU~~wd.L )995' 

ROBERTO FRE IRE 

EIl.lAfUO 5LPL IDf 

OSMAR DIAS 

ROBERTO REQLjJ!,~ 

MCR j/ í\,~ S KUh; 
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EMENDA N° 244 - PLEN 

Ao Projeto de Lei Ja Càmara nO ll~. de IC)í)~ (rI.. 
nO 814/91, na origem), que "RegI/Ia din'//u, I.' 

ohrign(rk.\' reJa/im.\' à !WO!Jr!t'c!utll.' lIIetI/Sll"/u/". 

Dê-se (la IJ1CISO IX do art. lOdo PLC 115/93 a seguinte 
redação: 

"Art. 1O : :.~ : .. 

IX - o todo ou parte de seres vivos e mnteriaís biolúgicos. 
inclusive o genoma e as seqüências genéticas, rtintiJ CJlIC isolados dn n:lturc7:l. e 
QS processos bi()lógicos naturais".. 
, . .. .'~ 

JUSTIFICAÇÃO 

Esta emenda pretende restnbelecer um:l c(\nceitll:lçiin m:lis prel'is:l 
acerca das fonnas de, vida patenteáveis, embora sem dc'sccr n :lpreci:lções tccnil'isl:lS O 
objetivo é meramente evitar com precisão CJualCJuer possihilidade de pntcntC:1mentfl dt: 
seres vivos supenores. como plantnse animnis. Esta opini~o representa consenS(l n;1 

sociedade brasileira do ponto de yista.étiçQe'moral. nkm de s:llvagunnbr intcrec;q::-s do 
desenvolvimento nacional. 

Qualquer red:-rçiio menos precis:l pOlkr~ sih"Tlificar a npropri:lç:io 
iITesn;tn de um grnnde conjunto dn biodiversidndc hmsikir:l, sem (\ png:1mento d~ lIm 
centavo ao Brasil a título de "roynlties". Isto se deve ao f:lhl cle CJue numcrosn<; csp0..: il:S 

nativas do Brasil já fornm colecionadas em hnncos de gen,n0!)!asmas estrangeiros c ljlle 

seriam agora, com a redação proposta. considcr:1cbc; modificndas. e. p0l1:1nt0. 
patenteáveis. 

Sala das Sessões, em-~ ..de QUb.LJ:ucs~ )'195' 

Ra3ERTD FRE IRE 

EOLlARDO SLPL IDl 

OSiVAR DIAS 

ROBERTO REQUIU4:0 

MeRiNt\ SILV,t:;, 
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EMENDA N° 245 - PLEN
 

Emenda ao PLC 115/93, que Regula direitos e obrigações relativos à 
Propriedade Industdal 

DÊ-SE AO INCISO IX DO ART. lOA SEGUINTE REDAÇÃO: 

"Art.10· .. 

IX • o todo ou qualquer parte de seres vivos naturais e materiais biológicos 
encontrados na natureza, inclusive o' genoma, ainda que .isolados da natureza, e os 
processos biológicos naturais. 11 

Justificativa 

Esta emenda aperfeiçoa a redação do PLC 115, garantindo que o patenteamentode 
microorganismos, determinado pelo Acordo GATT/TRIPS, se fará apenas para aqueles 
que tenham sido objeto da intervenção da atividade inventiva humana. Não se pennite 
com esta redação o patenteamebto de meras descobertas, excluindo do patenteamento a 
rica biodiversidade nacional na forma em que é encontrada na natureza. 

. Sala das Sessõe~, em~9eoutubro de 1995 

/.11]1 1 J . . 
~ ~t . . 

enador eraldo Melo .. 

EMENDA N° 246 - PLEN 

Emenda ao PlC 115/93, que Regula direitos e obrigações relativos à 
Propriedade Industrial 

DÊ-SE AO INCISO III DO ART. 18 A SEGUINTE REDAÇÃO: 

"Art 18 .' . 

111· o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos que atendam 
aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial· previstos no art. 8° e que não sejam mera descoberta," 
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JUSTIFICATIVA 

Esta emenda visa adequar as condições de patenteamento de microorganismos que ao 
disposto no Aq~l9o GATTfTRIPS. Assim, o patenteamento se fará apenas para os 
microorganismos~epreseritem novidade, tenham sido objeto de atividade Inventiva atravéJda 
intervençao humana e tenham aplicação industrial. Com esta redaçao nao se permite o 
patenteamento de meras descobertas, eliminando a possibilidade de patenteamento da vasta 
biodiversidade nacional na forma em que é encontrada na natureza. 

Saladas Sessões, 
19deoutubrOde1~ IM JA
 

1 

Senador Geraldo }!f.elo 

EMENDA N° 247 - PLEN 

Ao Projeto de Lei da Câmara n° 115, de 1993 (PL 
nO 824/91, na origem), que "ReKlI/a dlFeitos e 
ohrigaçe)es relativos à propriedade illdllstFIU/" 

Acrescente-se ao art. 22 do PLC 115/93 os seguintes parágrafos 

"Art. 22 .. 
§ 10 No caso de microorganismo transgenlco e processo 

biotecnológico, a respectiva invenção deve se restringir à utilização em um único processo 
industrial. 

§ 2°. Para os efeitos desta lei, considera-se processo biotecnológico todo 
e qualquer encadeamento de ações, exceto o de processos biológicos naturais, que utilize 
organismos vivos para elaborar ou modificar produtos, melhorar plantas e animais Oll obter. 
desenvolver e modificar microorganismos, para uso específico 

JUSTIFICAÇÃO 

Cuida-se aqui de estabelecer os limites do patenteamenlo de 
microorganismos e processos biotecnológicos para um processo industrial especítico (Jt: f11odo 
a se evitar a patente ampla de um recurso genético, Clue significaria um monopolio dano;:iu ao 
património do Pais. 
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A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a inclusão dé 3 

parágrafos a este artigo O I° e 2° davam maior concretude ao especificado no art 18. Inciso 
lII, quanto a vinculação da patente de microorganismos transgenicos e processos 
biotecnológicos a um único processo industriaL Na votação da Comissão de Assuntos 
Econàmicos, foi aprovado apenas o parágrafo 1°, que se refer~ a microorganismos 
transgenicos, tendo rejeitado o mesmo para os processos biotecnológicos Como alllbos os 
dispositivos contem os mesmos termos, a decisão da Comissão de Assuntos Econàmicus ricou 
incompleta por falta de esclarecimento quanto ao teor dos parágrafos 

A nova redação dada por esta emenda pode dar maior objetividade ao 
texto, reunindo num único parágrafo as disposições contidas nos parágrafos I° e 2° du drtigo 

22, na forma em que foram aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça O palagrafi.' 
2°, que define processo biotecnológico repete a redação dada pela ~ 3° do téxto apn)\ <lelu pCld 
Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de ressaltar a necessidade desta cJetlni~(io para 
evitar interpretações dúbias 

A permanecer o texto original poderá o mesmo se transformar na \iH 

legal de apropriação gratuita de nossa biodiversidade, em evidente conflito com u dispUSlll Ilél 

Convenção sobre Diversidade Biológica, já assinada pelo Governo brasileiro, que. no seu 
artigo 15, dispõe que o acesso aos recursos genéticos deverá ser regulado por legislaçãc 
especifica e soberana dos países signatários. 

Sala das Sessões, em ) {i J ê r..<- c'- L.A.A.. b-w .& j ~1 &}.ç. 

Senador 

O::~J1AR DIAS 

ROBERTO REQUI AO 

E:lJUCRDO 5LPL YCY 

ROBERTO FREIRE 
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EMENDA N° 248 - PLEN 

Ao Projeto de Lei da Câmara nO 115, de 1993 (PL 
n° 824/91, na origem), que "Regula direitos e 
obrigaçe)es relativos à propriedade industrial". 

Dê-se ao art. 42 e seus incisos I e 11 do PLC 115/93 a seguinte redação, 
suprimindo-se o inciso III: 

"Art. 42. Uma patente conferirá ao seu titular os seguintes direitos 
exclusivos: 

I - quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros, 
sem seu consentimento, produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem com esses 
propósitos aqueles bens; 

11 - quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que 
terceiros, sem seu consentimento, usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam ou 
importem com esses propósitos o produto obtido diretamente por aquele processo, ressalvado 
o disposto nos arts. 10'e 18:'.' 

JUSTIFiCAÇÃO 

Esta emenda adota a exata linguagem do GATT/TRIPS em seu artigo 
28, para que não pairem dúvidas sobre a extensão dos direitos do titular da patente de produto 
e de processo. Espera-se que com esta redação estabeleça-se o consenso, uma vez que este 
Acordo tem sido utilizado como paradigma para o desenlace de todos os pontos polêmicos. 
Ao se acolher esta fonna, listam-se todos os enonnes direitos do titular quanto a cada tipo de 
patente, seja de patente ou de processo. 

Implanta-se também a ressalva aos arts. 10 e 18, que tratam justamente 
do que não é invenção e do que não é patenteável, respectivamente, sendo perfeitamente 
adequado, portantó, como limitação dos direitos do titular. 

Sala das Sessões, em a. o..de 9{.L~...u.1ow..J.t .J '; '1 $­

JLNIA MPRI SE 

ROBERTO FRE IRE 

fJJUAROO SUPL IDI 

Fa3ffiTD REGUllJ!lJO 

~~[Ji".~ SHUJA 
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EMENDA N° 249- PLEN 

Ao Projeto de Lei da Câmara nO ] 15, de 1993 (PL 
nO 824/91, na origem), que "Regula direitos e 
obrigaçaes relativos à propriedade industrial". 

Dê-se ao § 2° do art. 42 a seguinte redação: 

"Art. 42 , . 
......................................................................................................
 

§ 2°. Para a comprovação de violação de direito da patente de processo, 
quando o produto é novo e existir probabilidade significativa de o produto ter sido feito pelo 
processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de 
determinar o processo efetivamente utilizado, a autoridade judicial poderá exigir que o 
demandado prove que o processo utilizado é distintodo processo patenteado." 

JUSTiFICAÇÃO 

A inversão do ônus da prova é uma instituição que contraria principios 
fundamentais do direito brasileiro, e deveria ser evitada, por ser instrumento de coerção. Não é 
possível, entretanto, excluí-Ia, em virtude de estar prevista no texto do Gatt/Tríps, ao qual 
aderiu o Brasil. Assim sendo, buscamos ofertar a nossos pares um texto. que, ao mesmo tempo 
em que atende os dítames do Gatt/Trips, define condições prévias para que apenas se faça uso 
dessa instituição em casos restritos, onde há presunção de uso do processo por titular não 
autorizado e haja reais dificuldades para que o. titular possa comprovar a infração. 

':"# ... \ \ \.',.,., , " Sala das Sessões, em .) ( ,'li 
. , 

ROBERTO REGUIP'.o 

EOU/\;qoo 5UPL I CY 

MC\RINi\ SILVA 

ROBERTO FREIHE 
-/ 
/

l L L. 
(". i. ( 
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EMENDA NG 250 ~ PLEN 

Ao Projeto de Lei da Câmarn n° 115, de 199} (PL 
nO 824/91, na origem), que "Rl.!gllla direito.\' e 
obrigaç'()l!s re!llTtil'os ir propriedade! industrial". 

Acrescente-se o seguinte artigo após o art. 44 do PLC 115/93, 
renumerando-se os subseqüentes: 

"Art. É dever do titular da patente iniciar po País a explN1çiio efdi\'a de 
seu objeto dentro de 3 (três) anos da concessão, admitida a intermpção por prazo não superior 
a 1 (um) ano, entendendo-se a exploração efetiva por f:lbricação ou produção local nos limites 
do território nacional, de modo n atender integralmente a demanda do mercado, em quantidilde 
e qualidade." 

JUSTIFTCAÇ;\O 

A proteção à propriedade industrial não pode ser considerada o 
simples atendimento ao direito natural de compensar o autor da imienção pelos esforços 
empregndos na pesquisa, ou o meio adequado para estimuhr novos esforços com vistas a 
novos desenvolvimentos. Para tal tipo de estímulo h~ formas de recompensa menos 
onerosas à sociedade que o sistema de monopólios tempodrios das patentes. 

Quando um país concede proteçi'io a ím'enções e a milrcns, ele busca 
ampliar o estoque de tecnologias que devem estar à dispo<;içno da sociedade' para a 
produção de produtos e serviços melhores' e mais baratós. A tecnologia pntenteada se soma 
à tecnologia não protegida, t<lnto de origem interna como externa. e se reflete no aumento 
da criação de tecnologia própria. 

Por esta razão é que cabe aos titulares d:ls pJtentes concedidas a sua 
exploração efetiva no país que concede o monopólio, além do integral desvendamento de 
suas invenções. Só assim será possível acrescer novos conhecimentos ao conhecimento 
local disponível, os qU<lis serão apreendidos não só .pela kitura dos documentos 
desc'ritívos, mas também por meio da prática da proc!u<;,ão nperfciço<lndo os recursos 
humanos envolvidos no processo industrial, além de fazer uso dos recursos naturais do país 
hospedeiro. 

Assim, conclui-se que a manutenção de um sistema cle p1tcntes só 
tem sentído para um país que tenta desenvolver-se, se forem cumpridos integr:llmente os 
dois deveres básicos acometiclos <lOS tit'ulares das patentes: o desven<.bmento integrnl da 
tecnologia patenteada .. seja um pmcesso industrial ou um produto. e a explorilçfio efetiv:l da 
patente no país concectente, qller diretamente pelo titulnr, Cjuer atra'.-és cle 1i,:ençns 
concedidas a uma empresa local (onfirma esse entendi mento o próprio tc':to da 
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Convenção de Paris que, nos seus 110 anos de "ig0ncia, sempre considerou a f:llta de 
exploração efetiva da patente ('t"'mo um abuso do direito dt, titubr, 

No PLC n° 115fC)), o dever de e"rlN~ç~o efeti\'(l está contido, mas de 
fonna indireta, ao prever que a licença compulsória será utilizada para prevenir a nfio­
exploração da patente no território brasileiro Julg~mos n 1 m'eniente explicitar, no texto do 
projeto de lei, este entendimento Louvamo-nos, rar~ t:1I, no rr0jeto C'figiml em'iado pelo 
Executivo à Câmara,que previa um capitulo definindo ('bramente 0S deveres dos titulares, 
entre os quais se sobreleva o de f'''ploraf;ãoeft'ti\'a. 

Sala das Sessões. em ~ J ,l, ,,, \, '. \ .. 

SernadorQ,.. 

, 

C- C 

R08ER~O REQ..J!.:!.D 

ElJUAROO SLPL I CY 

Mê<RINC. SILVA 

ROBERTO FREIRE 
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EMENDA N° 251 - PLEN 

EME~IDA ADITIVA 

(ao Projeto de Lei da Câmara na 115/93) 

Acrescente~se na Seção I, do Capítulo V, do 
Título I, do Projeto de lei da Câmara nO 115/93, o seguinte 
arligo: 

"Art. - São deveres do titular da patente: 

I - desvendar integra~mente o objeto da 
patente; e 

11 - iniciar no Paás a exploração efetiva de 
seu objeto dentro de 03 (três) anos da concessão, 
admitida a interrupção por prazo não superior a 1 
(um) ano. Entende-se por exploração efetiva a 
fabricação ou produção loca~, nos lãmites das 
fronteiras nacionais, de modo a atender 
i"ntegralmente a demanda do mercado em 
quantidade e qualidade." 

JUS"!F~CAÇÃO 

Há controvérsias no entendimento sobre a 
expressão "exp!oração efetiva", em que alguns teimam em 
considerá-~a atendida pe~a simples importação. Embora o 
sentido da emernda do reiator dê a entender que exploração 
local seja apenas aquela atendida por fabricação local, como 
aliás está expresso na exposição de motivos do relator, é 
preferível esciarecê-Io definitivamell1te por meio desta emenda. 
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EMENDA N° 252 - PLEN 

EMENDA MODIFICATIVA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI DA cÂMARA
 
N° 115/93, que "regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial".
 

Autor: 

Retirar do artigo 71 a expressão "de interesse público", passando a ter a seguinte redação: 

"Art. 71 • Nos casos de emergência nacional declarados em ato do Poder 
Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não 
atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de oficio, licença 
compulsória, temporária e não exclusiva para exploração de patente, sem 
prejuízo dos direitos do respectivo titular. 

Parágrafo único - Gato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de 
vigência e a possibilidade de prorrogração." 

JUSTIFICAÇÃO 

I 
As licenças compulsónas, neste caso, se justIficam apenas pela super.'emênClas de ~ituação de 
calamidade pública. Retira-se a expressão "por interesse público" pelo fato de t,al donceito ser 
demasiadamente amplo, podendo, portanto, ser invocado para, injustificadamente, enfraquecer o 
direito de patente de produtos que estão diretamente relacionados ao bem público como 
produtos para a saúde, alimentação, transporte e segurança. Estes produtos /com esta redação, 
ficariam praticamente isentados de proteção patentária, bastando para isto inyo9~lr-se qualquer 
razão "em nome do interesse público". I . 

Brasília em -2 C de outubro de 1995 

J~S PKM-{EIRO 
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EMENDA N° 253 - PLEN 

El\1ENDA MODIFICATIVA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI DA cÂMARA
 
N° 115/93, que "regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial".
 

Autor: 

O artigo 131 passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 131 - A proteção de que trata esta lei abrange o uso da marca em 
papéis, impressos, embalagens, propaganda e documentos relativos à 
atividade do titular." 

"Parágrafo único - O uso comercial de uma marca não será injustamente 
sobrecarregado com exigências especiais, tais como o uso com outra 
márca ou designação, o uso em fonna especíal ou ainda o uso em 
detrimento de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de uma 
empresa daqueles de outra empresa." 

JUSTIFICAÇÃO 

Esta alteração é feita para compatibilizar o texto do PLC-115/93 com o texto do Artigo 20 do 
TRIPS,já incorporado em nossa Legislação at{avés do Decreto Legislativo n° 30 de 15.12.94 e 
do Decreto n° 1355 de 30.12.94. .. , 

de outubro de 1995 

..( JCJ\IAS P I NHE IRO 
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EMENDA N° 254 - PLEN 

Ao Projeto de Lei da Câmara nO 115, de 1993 (PL 
nO 824/91, na origem), que "Regula direilOs t! 

obrigações relativos à propriedade il1duslrial". 

Acrescente-se ao art. 132 do PLC 115/93 o seguinte inciso: 

"Art. 132 . 

v - impedir a livre circulação de produto contido em vasilhame, 
recipIente ou embalagem reutilizáveis para o mesmo produto, embora fhbricado ou 
comercializado por outrem, não havendo, neste caso, nenhuma restrição fi troca de vasilhame. 
recipiente ou embalagem de qualquer marca por qualquer consumidor, nem à sua reutiliz,1Ç~o 

por outra empresa licitamente habilitada para fabricar ou comercializar o produto." 

Ao Projeto de Lei da Câmara nO 115, de 1993 (PL 
nO 824/91, na origem), que "Regula direi/os e 
obrigaçe)es relali\'Os à propriedade iuduslrial". 

Dê-se à alínea b) do art. 190 do PLC 115/93 a seguinte redação: 

"Art. 190 .. 

b) produto de sua indústria ou comércio contido em vasilhnme, 
recipiente ou embalagem que contenha marca legitima de outrem, ressalvado o disposto no 
inciso V do art. 132." 

JUSTIfICAÇÃO 

Há produtos comercializados em vasilhames, recipientes ou embalagens 
que pertencem de fato e de direito ao consumidor. Estes recipientes ostentam a marca legítima 
de determinada empresa, mas que é veiculada em um meio que não é propriedade da empres<'l, 
nem quando o vasilhame está em processo de reabastecimento no interior da fábrica. 

o consumidor, cada vez que necessita do produto, dirige-se ao ponto de 
venda levando um recipiente vazio, de sua propriedade, para trocá-lo por outro, que contenha 
o produto adquirido. O vendedor efetua a permuta e repassa este recipiente ao industrial que o 
revisa, reabastece e o devolve ao mercndo, dando continuidnde no ciclo. de comercialização. 

o texto do lPLC 115/93, tn! como está em sua cláusula penal relativa às 
marcas, irá vincular definitivamente o consumidor à marca do produto que estiver gravada em 
~eu vasilhame, viciando a necessária concorrência que deve prevalecer no mercado e 

_ contribuindo para se criElr lum cartel intfl1msponívd. 
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Aqueles que conseguirem o predomínio na vend~ de vasilhames pré~ 

marcados terão um mercado cativo para o produto envasado, uma vez que o consumidor, uma 
vez adquirido o recipiente, não poderá jamais comprar o mesmo produto de outro fhbricante 
porque estaria contribuindo para a consecução de um crime. 

Além disso, o consumidor, sem alternativa, poderá ter os serviços de 
fornecimento cada vez mais precários, pois o fornecedor não precisará se esforar para manter 
suas posições de mercado. 

A emenda ora proposta, ao acrescentar um inciso ao art. 132 limitando 
os direitos do detentor da marca e modificando a alínea b) do art. 190 descriminalizando estes 
casos, ao mesmo tempo em que não fere os legítimos direitos do titular da marca legítima, 
protege, também, a liberdade de merca . resse da população consumidora. 

qo c:;
'"l - .. 

EMENDA N° 255- PLEN
 

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 115/93, que 
"regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial". 

Autor: 

Acrescentar ao artigo 195, do PLC 115/93, o seguinte inciso XIV: 

"Art. 195	 . 

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de 
Itestes ou outros dados não divulgadás, cuja elaboração envolva esforço 
considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais 

/ como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos 
(	 o~ de produtos agroquímicos que utilizem novas entidades qunmicas ou de 

biotecnologia." i 
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JUSTIFICAÇÃO 

Corno se sabe o processo de autorização de comercialização, por autoridades governamentais de 
produtos novos farmacêuticos, agro"-químícos ou de biotecnologia envolve a divulgação de 
dados técnicos confidencias pertencentes a quem solicita esta autorização. Estes dados deverão 
ser utilizados pelas autoridades exclusivamente para a avaliação técnica destes produtos, 
devendo ser protegidos contra uma eventual divulgação não autorizada, o que poderia gerar 
práticas de concorrência desleal. esta alteração tipifica o crime de divulgação dessas 
informações conforme disposto no item 3 do Artigo 39 do TRIPS, já incorporado em nossa 
Legislação através do Decreto Legislativo nO 30 de 15.12.94 e do Decreto 1355 de 30.12.94. 

Brasília em 1(, de outubro de 1995 

JCNAS PIN-EIRO 

EMENDA N° 256 - PLEN 

Ao Projeto de Lei da Càm:lra n° 115, de 1093 (PL 
n° 824/91, na origem)., que "Rt!gll/cr dirâtos (!. 

ohrigaç'tks rdatil'Os à proprieL!adt! industrial". 

Dê-se ao art.209 do PLC 115/93 a seguinte redação: 

"Art. 209. O INPI fará o registro -dos contmtos que impliCJuem 
transferência de tecnologia, contrntos de franquia e sil11ibres. 

§ 1°. A decisiio relativa aos pedidos d~ regi:::tro de contratos de que trata 
o "caput" será proferida no prazo de 90 (noventa) dias, cont:ldos da data do pedido do 
registro. 

§ 2°. O Poder Executivo poder:í definir, por meio de decreto, os 
contratos de transferêncin de tecnologia, de franquia e sil11il:1rcs Cjue n:lO ficariio sujeitos à 
averbação no TNPI:" 
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JUSTIFICAÇÃO 

o PLC n° 115/93 transforma o Instituto Nacional da rrol'riéd<ld~ 

Industrial em órgão de registro automático e passivo, esquecendo-se de que os contratos de 
transferência de tecnologia, objeto ou não de patentes, muit:ls vezes <lpresent<lm-se repletos de 
cláusulas restritivas à produção e à comercialização dos produtos, retratando a situação de 
desequilíbrio reinante entre o detentor da tecnologia e o adquirente. Essas cláusulas restringem 
a ação da empresa adquirente, que pode ser limitada na sua produçiio ou proibida de exportar, 
contrariando front(llmente o interesse da economia bra':liJeira. Não é possível que um órgão 
público abdique de seu papel de instrumento de políticn econêmica e de controle, para 
transformar-se em cartório e registrar contratos sem qualquer atunção crítica, consagrnndo 
oficialmente condições injust<ls e contrárias ao interesse nacional. 

É reconhecido em toda a comunidade econômica mundial a situaçiio de 
evidente desequilíbrio nas condições da comercirllízação (1:1 tecnologia entre os concedentes e 
os adquirentes, que levar<lm a maioria dos países a forl11ubr diplomas legnis que impeçam a 
imposição de cláusulas restritiva, e a dar maior poder ck negociação à empresa nacional. 
Organismos do porte da Conferência das Nações Cnidas para o Comércio e o 
Desenvolvimento (UNCTAD) têm 'estimulado o controle e a erradicação das cláusu1:1s 
restritivas no comércio da tecnologia, por meio da ação de org:1l1ismos nacionais de controle, 
como o INPI. 

Não se deseja que o INPI seja autoritário e casuísta. Mas pretende-se 
que ele possa agir como instrumento de política econômica, controlando os abusos do 
comércio de tecnologia, nos estritos limites da legisl<lção peliinente. 

Somos pela manutenção do INPI como órgão controlador do fluxo de 
tecnologia, e contrários à sua tnmsformação em órgão de regi:::tro, f.1zendo concorrência aos 
cartórios, coil) publicação de contratos para simples produção de efeitos em relaçfio a 
terceiros. 

"I f" 

.' \ 
,I: li l~I,Sala das Sessões, em 

SenadorG... 

JLNIA M~RI SE 

ROBERTO REQUI.lJ,.O 

lV!ARINA S !LVP, 

EOtJAHOO SUPL IC{ 
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EMENDA N° 257 - PLEN 

Ao Projeto de Lei da Câmara n° 
115, de 1993 (PL. n° 824/91, na origem), 
que "Regula direitos e obrigações 
relativos à propriedade industrial". 

Dê-se ao Art. 209 do PLC 1i5/93 a seguinte redação: 

"Art. 209. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem 
transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares.. 

1° A decisão relativa aos pedidos de r.egistro de contratos de 
que trata o caput será proferida no prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
data do pedido do registro. 

2° O Poder Executivo poderá definir, por meio de decreto, os 
contratos de transferência de tecnologia, de franquia e similares que não 
ficarão sujeitos à averbação no INPI. 

3°'0 Poder ·Execut(vo fica autorizado a criar o FUNDO 
NACIONAL DE ESTíMULO AO DESENVOLVIMENTO TECNOlÓGICO. 

4° Sobre o valor dos contratos de transferência de tecnologia, 
de licenças de patentes ou marcas, averbados no INPI, incidirá contribuicão 
para o FUNDO NACIONAL DE ESTíMULO AO DESENVOlVIMEN'TO 
TECNOlÓGICO, para aplicação em pesquisas tecnológicas no País, à 
alíquota de 5% (cinco por cento). 

5° O recolhimento da contribuição para o FUNDO NACIONAL 
DE ESTíMULO AO DESENVOLVIMENTO TECNOlÓGICO far-se-á na data do 
pagamento da licença, de uma só vez ou parceladamente, conforme estipulado 
no contrato. 

JUSTIFiCAÇÃO 

A idéia da criação de um fundo nacional de estímulo ao 
desenvolvimento tecnológico foi originalmente apresentada pelo Senador 
Darcy Ribeiro à CCJ, onde foi rejeitada por vícios de constitucionalidade. 

Tomo a iniciativa de reapresentá-la, sanando os referidos vícios, 
por entender tratar-se de solução engenhosa no sentido de viabilizar o 
financiamento da pesquisa no Brasil. 

So.Qa. ci.a.r.l ~I) I vm. 10 ~ <UI I ti B!b>\.D ch I Q q 5 . 
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EMENDA N~ 258 - PLEN
 

Dê-se ao art. 227 a seguinte redação, suprimindo-se os arts. 228 e 
229 e renumerando-se os subseqüentes: 

''Art. 227 - Aos pedidos em andamento serão aplicadas as 
disposições desta lei. exceto quanto'a produtos ohtidos por meios ou processos 
químicos e a produtos alimentícios, qllímico-jarmacêuticos e medicamentos. 
bem como aos respectivos processos de obtenção ou mo.dificação e a seres vivos 
e produtos e processos biotecnológiocos, que serão arquivados. 

JUSTIFICAÇÃO 

Com essa emenda pretendemos excluir do projeto a figura do 
"pipeline". 

Consiste o "pipeline" em admitir-se a 'proteção de patentes· a 
produtos e processos já caídos em· domínio público. O sistema internacional de 
patentes tem poucos princípios básicos indiscutíveis. Um deles é que só pode ser 
objeto de direito de patente um invento que tenha, a par de reconhecida atividade 
inventiva, clara aplicação industrial e, finalmente, característica de novidade 
absoluta. 

Os inventos já divulgados ao público constituem um grande 
repositório de infonnações, de. acesso livre, à servir como parâmetro e orientação para 
novas pesquisas, alirindo caminho para novas invenções. A apropriação desse tipo de 
conhecimentos através de registro de patentes constitui uma infringência aos 
funàamentos do sistema internacional de patentes, e não encontra razões que a 
justifiquem. Ademais, sua adoção traz uma série de transtornos para a economia do 
país em que é concedida, perturbando o sistema de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico nacional, por transfonnar, de um momento para outro, conhecimentos 'que 
eram utilizados livremente e que tenham servido como base para outras pesquisas, em 
conhecimentos protegidos e, por isso mesmo, proibidos de uso, sob as penas da lei. 

As centenas de projetos de pesquisa em andamento num 
determinado país incluem, na sua fonnulação, infonnações contidas em patentes cujo 
prazo de validade já se esgotou e, principalmente em pedidos de patentes mais 
recentes, que não tenham sido requeridos no país por desinteresse do titular ou por 
pmibição legaL 

Pennitir que informações caídas em domínio público voltem lã ter 
vigor de monopólio equivale a dar um golpe de morte em inúmeras pesquisas em 
reahzação no país, que podem estar camin.hando no sentido de obter impoa1antes 
avanços para a economia nacionaL Os custos de tal medida são incakulá'Ye~s, pois não 
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}~cé. dados exatos sobre todas as pesquisas em andamento, nas várias áreas do 
1~1JMecimento. Mas são certamente elevadíssimos, na medida em que se sabe que 
rfwssas Universidades e Centros de Pesquisa públicos e privados estão profundamente 
de:dlncados à busca de soluções criativas para os problemas da indústria nacional. 

Conceder retroatividade a certos inventos, ainda que isso veM~ a 
8gifadar a seus titulares, não se justifica sob qualquer aspecto, mesmo quando se tratá! 
de setor como o de produtos fannacêuticos, em que o prazo de maturação para a 
colocação de produtos no mercado é maior. A quebra do princípio da novidade pode 
villr a tomar-se um terrível precedente, em negociações tão sensíveis como as q\ille se 
pmcessam no terreno do conhecimento técnico, moeda de troca no futuro dos p1iilúses 
C1\ille aspiram a ter alguma representatividade. 

Entre os países Ocidentais, apenas o México concedeu o 
fª-vorecimento do "pipeline", no bojo de uma grande negociação que o levou a inserir~ 

se no Nafta. A outra exceção, o Chile, admitiu o conceito''<!e "pipeline", mas retirolUJ de 
seM uso o setor fannacêutico, considerando a importância do abastecimento de 
medicamentos à sua população e a influência que ~onopólios dé produção podem ter 

, sl1ll'bre o estabelecimento de seus preços. 

Registre-se, igualmente, que o p1l'Ojeto de lei aprovado' na Câmara, 
qllle concede '0 "pipeline", nos seus artigos 228 e 229, não se limita a produtos e 
pmcessos fannacêuticos, mas envolve também os inventos do setor alimentício e do de 
pIfOdutos químicos, incluídos igualmente no grupo de setores tecnológicos cujos 
inventos não são patenteáveis pela legislação em vigor. Destaque-se que na indínstritEl 
cle alimentos· não se exige prazo tão demorado pará introdução de um novo pmduto, 
jp,wra fantasiar uma justificativa de "pipeline" e que, apesar de não tão divulgado, vaJÍ 
IT'epresentar um forte abalo em nosso País. 

A concessão do "pipeline" não encontra defesa no interess<e 0161 
mclústna nacional. o próprio texto do acordo GATTITRIPS deixou de inch.lli-Uo enitr~ 

seus vários dispositivos, já de per si favoráveis aos interesses de empresas localizad8,§ 
jffii(j)5 países mais industrializados. Conceder direitos retroativos, agredindo os prrncilPios 
ílJâsJÍcos do sistema de patentes, sem qualquer beneficio compensatório para li economia 
liílZlCJÍOIDla!, não parece uma medida que contribua para valorizar o nome do Senado 
Brasileiro. No momento em que se busca estabelecer uma lei de patentes que assegure 
é;qwlibrio entre os direitos dos titulares dos inventos com os interesses maior da 
,~conomia do país, é preciso coragem e descortino político para assegurar para aos 
nossos filhos um futuro melhor. 

Sala das Sessões, em <10 ala. ct.~Á..c LU /q q 50 

JU'AnA I\IMn SE 

Rí1EIERI0 REQUUlO 

BJ'l..!tAJO SLA... KCf 

RDSrniO fRlE IRE 
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EMENDA N°; 259 ~ PLEN 

SÃO ALTERADOS os SEGUINTES DISPOSITIVOS: 

Ao.' _ 
DE-SE AO INCISO IX DO ARTIGO 10 A SEGUINTE REDAÇAO: 

"ART. 10 . 

IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos e materiais 
biológicos, inclusive o genoma, ainda que isolados da natureza, e os processos biológicos 
naturais." 

ACRESCENTE-SE AO ARTIGO 10 O SEGUINTE PARÁGRAFO: 

"Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, considera-se genoma 
a soma da constituição genética de um organismo." 

DÊ-SE AO INCISO IH DO ARTIGO 18 A SEGUINTE REDAÇÃO: 

"IH - seres vivos, partes deles ou processos biotecnológicos." 

SUPRIMA-SE O PARÁGRAfO ÍlNICO DO ARTIGO 118 

SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO ÚNiCO DO ARTIGO 24 

SUPRIMA-SE O § 3° DO ARTIGO 30 

SUPRiMA-SE OS INCISOS V E VI DO ARTIGO 43 

SUPRIMA-SE O § 2" DO ARTiGO 44 

ACIRIESCENTlE-SiE AO AiRTWGO 240 O SEGUINTE PARÁGRAFO: 

. "Parngrafo único - O Poder Executivo apresentará proposição 
legislativn sobre aplicação dos princípios de proteçn ) da propriedade intelectual relativos 
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a microorganismos e aos processos biotecnológicos a partir de 10 de janeiro do ano 
2.000 ou a partir da conclusão das negociações da Organização Mundial do Comércio 
sobre esta matéria, assegurado o prazo menor." 

JUST[JF[CATDVA. 

Nos termos da alínea "c" do artigo 230 do Regimento 
Interno do Senado Federal apresentamos esta emenda, que em seu conjunto de 
alterações, objetiva a exclusão de toda e qualquer possibilidade de patenteamento de 
inventos biotecnológicos. O argumento principal para isso prende-se à inexistência de 
conhecimentos cientificamente reconhecidos, no Brasil e no mundo, que possibilitem a 
concessão de tais patentes de forma a assegurar princípios mínimos de segurança ­
científica, ética, social e econômica - pélra o país que as aprovar. 

Os inventos biotecnológicos trazem consigo um grande 
conjunto de f.1tores que os diferenciam dos demais inventos, o que implica grandes 
dificuldades para sua inclusão no cerne das discussões referentes aos demais inventos. 
Com efeito, fica difícil caracteriza'r conceitos como atividade inventiva ou novidade, 
requisitos para a concessão de patentes a" inventos inanimados, quando se discutem seres 
vivos que l11uito provavelmente já se encontram na natureza. 

É quase unamme a opmlao da sociedade brasileira - em 
praticamente todos os seus segmentos - em torno da inadequação da concessão de 
patentes para os seres vivos superiores, plantas e animais. Da mesma forma, parece de 
todo inconveniente a concessão de patentes para os microorganismos. De início, sua 
própria conceituação se mostra imprecisa conforme se a busque nos meios científicos, 
tecnológicos ou jurídicos. À falta de conceitos precisos, as decisões certamente hão de 
fundamentar-se no juízo dos tribunais, os quais serão, pretensamente, especializados no 
tema. Se o nosso sistema judiciário encontra-se mal aparelhado para julgar as causas 
mais triviais, o que dizer de matéria de tamanha complexidade? 

A adoção de um sistema patenteário na área biotecnológica 
que venha revelar-se inadequado ao País poderá resultar em trágicas conseqüências para 
uma naç1io que detém grande parte da diversidade genética do planeta. Essa, aliás, não é 
uma opinião nossa, mas do próprio Governo Brasileiro, que em seu Relatório (oficial) 
para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e DesenvolvimentCr::' 
realizada em 1992, no Rio de Janeiro, afirma: 

" A illtemaciolPali:::açlio da legislação sobre 
propriedade industrial aplicada aos produtos biológicos, 
cOl?fol'me proposta por algulls países desenvolvidos, 
permitirá a apropric:ç'ão legalizada daqueles recursos 

;1 
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pelos países mais m'anç-'ados, que possuem lima vantagem 
indi,\'('/ltÍl'el em ,:e1açcio aos países em desenvolvimento. no 
que se refere às téclIicas de utílização de recursos 
genéticos. 

SaIJe-se h(~je que o l'enladeira controle sobre os 
reC/lI'.\'O'i Re/llJtico,\' está no acesso à informação do 
material genético e lia fJossihilidade de seu liSO, através 
do domínio das técnicos 'de mallipulação. Portanto, 
fJlUtlquer (destaque nosso) lei sobre propriedade 
illlelect/lal aplicada a essa área tenderá a beneficiar 
aque/es países onde as técnicas, de utili:ação de recursos 
genj/ico,\' esliio mais amllçadas. (Página /67)" 

Deve-.se ressaltar a importância do conhecimento técnico 
em um mundo que, cada vez mais, tem a informação como sua mais importante 
commodity, O Brasil não detém o conhecimento que o habilite a tratar inventos 
biotecnológicos no cerne do seu sistema patenteário, Tampouco o mundo industrializado 
- embora muito à frento de nosso País no que se refere ao desenvolvimento tecnológico ­
conseguiu formular algum sistema patenteário que ofereça proteção aos inventos 
biotccnológicos sem trazer à tona toda sorte de contradições e de polêmicas. 

Os defensores da adoção de tal sistema pelo Brasil, 
cansados de tentar defcnder o indefensftvel, somente encontraram nova munição após a 
aprovação dos acordos incorporados à Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações 
Comerciais Multilatcrais, sob a égide do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). 
Um dos acordos dcssa Rodada é o Acordo sobre·Aspectos dos Direitos de Propriedade 
YntclectLÍal Ralacionados ao Comércio (TRIPS) que estabelece, em seu artigo 27, item 3, 
alínea "b", que "os membros também podem considerar não patenteáveis plantas e 
animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção 
de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. 
(".). " 

Se o TRIPS tem. sido o argumento dos que defendem a 
inclusão, em nossa lei, do que dispõe acordo já aprovado pelo Brasil, ele é também a 
maior prova do quanto de controvérsia ainda reveste o assunto patenteamento de seres 
vivos. Com efeito, em postura bastnnte incomum em acordos desse tipo, o TRJPS prevê, 
no mesmo dispositivo que obriga ao patenteamento de" microorganismos, que "(... ) O 
disposto neste subparftgrafo será revisto quatro aílOS após a entrada em vigor do Acordo 
OfvlC. " Ora, se países de todo o mundo consideram esta matéria de tamanha polêmica a 
p0!110 de prever Cjue seja revista dentro de 4 (quatro) anos, não há, também, por que o 
Bí3.sil posicionar-se a respeito dela neste momento, 
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Propõe-se, aqui, nesta emenda, que o Poder Executivo, 
após a apreciação da e:xperiência alienígena a ser observada e o amadurecimento do 
assunto na órbita interna, apresente proposição legislativa sobre a aplicação dos 
princípios de proteção da propriedade intelectual relativos a microorganismos e a 
processos biotecnológicos, que deverá vigorar apenás a partir do ano 2.000 ou a partir 
da revisão da matéria pela Organização Mundial do Comércio (OMe), conforme 
estipulado no TRIPS (no prazo que primeiro' ocorrer). 

Consideramos prematura e perigosa a adoção, pelo Brasil, 
do sistema de proteção patenteária para os inventos biotecnológicos, motivo pelo qual 
apresentamos o presente conjunto de alterações que visa impedir qualquer possibilidade 
de patellteamento de seres vivos e inventos biotecnológicos. 

'\ ", ~., "'1 ·-t· ,.1/'".,... ,L. Iq q 5 
'A., ,Sala das Sessões em ,,;,LU (~ \I" .....LLU-J UJ;:,. , 

" 

'EMENDA N° 260 - PLEN
 

I~rl. 240. Esta Lei entrará em vigor 'I (um) ano após 
sua publicação, exceto quanto às matérias 
disciplinadas no inciso 111 do an. 18, nos §§ 1 10 

ti 2° do 
art. 22, e a produtos quimicos e produtos e processos 
alimentícios e farmacêuticos, para os quais entrará 
em vigor 8 (oito) anos após sua publicação. PP 

JUST~F~CAÇÃO 

Nã© ~á ~~da ~~® re©~m®~de ~ ~d©çã© de 
pll"©lteçã@ pateau'~ãiria par~ ©l$ inv18IiU[©$ tJi@~®©ntJ)~©g~lcco:§ a U"lã©l 

ser a a!pr©nJ~ç~©l, p~k!l f8r@~iio d@© a©©!rd©~ OIfJ~@ifiP©!r@J(kD$ ãJ Ata 
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F'Gaua! d~ K©ldada UrllJgua~ de Negociações Comerciais 
Multilaterans, sob a égide do Acordo Gera~ de Tarifas eq 

Comércio (GATT.). Um dos acordos dessa Rodada é (I Acordo 
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade !ntelectual 
Re!acionados ao Comércio (TR!PS) que estabelece: em seu 
artigo 27, item 3, alínea "b", que "os membros também podem 
considerar não patenteáveis plantas e animais, exceto 
microorganismos e processos essencialmente biológicos para 
a produção de plantas ou animais, e)(cetuando-s.~ os 
processos nãoobiológicos e micro-biológicos. (...)". ( / 

De fato, não fosse por esse compromisso 
assl~mid@ p,sio Pa[:s, a imensa gama de controvérsoas que 
reveste o aSiS!Jnto recomendaria a tota~ exciusão de menção à 
possõbiiidade de patenteamento de õrwentos baotecno~6gicos, 

os quaüs trazem consigo um grande conjunto de fatores que os 
diferenciam dos demais inventos, ditos inanimados. 

Embora o volume de conhecimentos hoje 
disp0lnávens tl'Ilão recomende a adoção do sistema de patentes 
para a proteção de inverutos biotecno!ógicos, Si ú1eces~adade de 
ta! medlida, a nós imposta a partir da aprovação, pelo 
Executivo 'e pe~tO Congresso Naciona~, do texto do TRllPS/GATT, 
impõe a adiOçã© do máximo de cuidado e cautei<a para que o 
Pa[s rnã© ~@guha a ser prejudicado <em se(!JJs arnteli"<esses maiores, 
©$ qn.Dais ®~tli"ap©!am a tão propa!ada ~!iriserçã© ma In©V~ @rdem 
mtlJJilUdia~ d~ ~mZl e~orüomia g~olbalizada". 

Da mesma forma, não é lI"ecomeW1ldáve~ que o 
Paús pa~:§I~ ~ ia-ugressal7" subitamente em sistemas patentários 
q~e ewov©Jh;am medicame~tos~ produtos quimi~os e aiim€mtos. 
Trat~H~e de produtos e processos que estão na matriz de 
nosso d~serw©ivimento e, sobretudo, c0ll1dic8onam a poHUca 
de sa(ade, de bemoestar e de nutrição para todo © pcrvo 
Ibras~~<e81i©, 

Por i8~©, ré! flUcr1dame~t@j~ ~tmzar a© m,émim© as 
prrefr"ll"©g~lh/a;B q~e © pr6prk~ t(S;('[,cc» do ílR~PS ITU©~ ©fere~e, 

@sp®df3©~m®nLteno qvJ';@ s® ir®fsr® alO .[plfaa;© d® en1rtada ~m viglOU" 
©J~ ru©V!ffi ~®L iA ,8SSifJ Ii"®§pcei'~©~ ~~~e ~em[r;)li"~r q~~® © ViR~IP~, em seiL1 
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artigo 65, parágrafo 1, dispõe que ttmenhum memibr@ estará 
obrigado a aplicar as disposições do presente Acordo antes de 
transcorrido um prazo gera! de um ano após a data deentrad~ 

em vigor do Acordo Constitutivo da OMei'. ~/ J 
O mesmo artigo, em seu parágrafo 2, afirma 

que l/um País Membro em desenvolvimento (caso do Brasi~) 

tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do 
pr.esente Acordo, estabelecida no parágrafo 1, por um prazo 
de quatro anos (. ..)". Finalmente, o parágrafo 4 do citado artigo 
diz: "na medida em que um país Me"/bro em desenvolvimento 
esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção 
patentáría de produtos a setores tecnológicos que não 
protegia em seu território na data geral de aplicação do 
presente Acordo (caso, entre outros, dos inventos 
biotecnológicos no. Brasil), conforme estabelecido no 
parágrafo 2, ele poderá adiar a aplicação das disposições 
sobre patentes de produtos na Seção 5 da Parte /I (Normas 
Relativas a Existência, Abrangência e Exercicio dos Direitos de 
Propriedadelntelectua! Patentes) para tais setores 
tecnológicos por uma prazo adicional de cinco anos". 

Note-se que todos os prazos concedidos 
referem-se a concessões a países em desenvolvimelnto, não se 
tratando das concessões a países membros de menor 
d~serr!/olvijmen~orelatavo, a~vo do artigo 66 e que, ma~d(osa oa.n 
equivocadamente, vem sendo invocado para dera.aruciar que ta~ 

s3tuação não se aplica ao Brasil. 

Ressalte-se, ainda, que ~eigos no assunto vêm 
tentando caracterizar os inventos biotecnoi6gicos como 
passíveis de patenteamento pela lei de propriedade industrial 
vigente, visto que nela não há impedimento iiteraL EsqlUlecem~ 

se tais pessoas de que a lei em vigor não deta!ha o 
patenteamento de õnventos biotecno!6gicos pe~o sümp~es 

motõvo de que, à época da aprovação da ~ei, o estágio de 
dese!i"ilvo~virneU1t© tecrlo~6gk;iO m~ndial rlão refietiZ! as atlUa~s 

possibiiãdades da lbiot'slCrJoj(ogia. Esql!JJee®m~s®, aind~, d® q:\,j(ê) 
a© ~:nst~hnk~ Nacion8J de F>ir©prisdade ~rJdiJstdZJJ~ rum ó]',;gZl'C) 
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público, compete fazer não o que a lei não proioe, mas o que a 
lei expHcitamente autoriza, ao contrário do que se aplica a 
entes de direito privado. Portanto, não tem qualquer sentido o 
julgamento de que a ~ei de prop~iedade industrial vige?tê 
autoriza o patenteamento de inventós biotecnológicos. /\...1 

O BrasU, assim, poderia - e deveria - utilizar o 
máximo do prazo concedido pelo GATT para o início da 
vigência da proteção patentária aos inventos hoje não 
protegidos pela lei. Isso implica, no caso de inventos 
biotecnológicos, medicamentos, alimentos e produtos 
químicos, um prazo mínimo de oito anos, motivo da nossa 
emenda. 

Esse período de carência deverá ser utilizado 
pelo Pais para o desenvolvimento de tecnologias de ponta que 
possibilitem o aproveitamento dos 'ricos recursos biológicos 
nacionais, visto que a aprovação da lei sem uma política de 
incentivo ao desenvolvimento cientifico e tecnológico pode ser 
desastrosa para a utilização de uma das maiores vantagens 
comparatuvas do País~ e para que a indústria nacional nos 
setores químicos, alimentícios e farmacêuticos venha a se 
adaptar e se desenvo~ver competitivamente, e, principalmente, 
para que nossas poHticas sociais sejam imp~antadas no 
interesse da sodedade brasi~eãra e não dos interesses 
particulares. 

Nesse período, o Brasi~ deveria concentrar-se, 
também, lf18 apr<ovação ds ~m ônstlrumento lega! que venha a 
regulamentar o acesso e a utilização sustentável dos seus 
recursos genéticos, conforme já prevê a Convenção sobre 
Diversidade BiológicêIl 9 assinada pelo Brasil durante a 
Conferência do Rio, em 1992~ e já aprovada pe~o Congresso. 

. No âmibito k~stit3Jciona~, o prazo concedido 
pek~ TfR!PS deveria slsr lUtmzad~ me aprimoramento de 
organismos sem os qLJ~hs não tem serntido o sãstema de 
VJa~e~tes: ~ pod®r j~diiCirárjo 19 o 6rgã© rnaiCiona~ de patentes, o 
~~stit~.Jj'~© ~:rasn~@~r© da Pii'\oprJfed~rdJ,a ~:ndQ.9slria~ ON?~». 
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No que se refere ao INPI, é forçoso r~c@n~~©®ú" 

o seu· total desaparelhamento para lidar com inve5Ut©~ 
biotec,nológicos. Para não nos determos em maiores deta~h~~~ 

basta mencionar a necessidade de que o pedido de pê'lt~fj'iJt~ 

para inventos biotecnológicos seja acompanhado por depós~t© 
do microorganismo correspondente. A coordenação de Ln~a 
rede de instituições credenciadas pa.ra () recebimento de tai 
depósito, o controle e a fiscalização das condições de 
armazenagem, a investigação de, ,atividade, inventiva e de 
existência de novidade, são, tarefâs que ,o INPI precõsará 
desempenhar com algo além da sua attlal capacidade. Isso, 
certamente, não é trabalho para pouco tempo. 

Finalmente, é fácil imaginar que toda$ ©:l$ 

divergências em torno de um assunto tão novo e c(Omp~e~@ 

acabarão por serem decididas nos tribunais judicoáric$, S® 
saltam aos olhos as dificuldades desse Poder para dirimãlr a~ 

mais simples questões, as polêmicas a respeito de pateirJ!~~ 

, para inventos biotecnológicQs necessitarão de muito esb.Bd© ~ 

de uma prévia formulação do entendimento jurídico a resp®üto 
da lei aprovada. Por isso, esse prazo de dez anos deve serr 
utilizado em toda sua plenitude pelo Poder Judiciário. 

Outros setores tecnológ9cos, cujas iIiilWl~~Ç@®S 

raão eram objeto de patenteabmdãde até agora, e qVJ~ p~©s~m 
a ser objeto de patenteamento, como produtos qlij~mõ©@~~ 

processos e produtos farmacêutücos e aI6meruti"©k»~~ 

necêssitam de um período de adaptação, sem o "lua! $~ verr~,kJ) 

diante de sérias düficuldades, que podem afetaralhe$ ©1 pr6~r~~ 
sobrevivência. 

Como já destacamos, o próprio texto d@ GA'1T~ 

cuja adesão pelo Brasil foi recentemente aprovads p®i© 
Congresso Nacional, leva em consideração um temp@ d(§ 
adaptação, que pode k até a 1O (dez) anos 'para os ~~t©rr®s 
1n©'l'Vos•. 

Preferimos, entrstantc, optar por :um ~~!f'[©(Q}© 

d® 8 (o~to» araos que, a~<ém de parecer rra:zoáve~ para ~~s~ <J~iê)® 
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de ajustamento e adaptação~ coõncide igua!m~mte com o prazo 
aprovado paio Congresso Argentino. Estando o Brasii 
empenhado em tornar o Mercosul uma realidade, é preciso 
prever a necessidade de harmonizar,'as várias legislaç~e~~ no 
que se refere à propriedade industrial. Se tivermos um prazo 
menor que o da Argentina, c.omo está previsto no projeto do 
relator, as empresas brasileiras ficarão em situação de 
desigualdade em relação às empresas platinas. Nesse caso 
poderemos ter a situação de as empresas brasileiras serem 
impedidas de produzirem' certos produtos por serem.' aquã 
patenteados por estrangeiros, ficando, as empresas argentinas 
autorizadas a produzi-los" por sua leo não estar em vigor,' e 
vender esses produtos no mercado brasi~eiro, através do 
MercosuL 

Do exposto, depreende-se que a aprovação do 
prazo de oito anos para entrada em vigor da lei de patentes no . , . , 

que se refere aos inventos aos quais não é hoje' assegurac:ia 
proteção patentária é medida da maior importância para,' o 
Pais, motivo pelo qual apresentamos apresente ,eme~da­

modificando o artigo 240 que dispõe sobre data de entrada em 
vigor da nova lei. 



EMEl\IDA N° 261 ~ PLEN 

Ao Projeto de Lei da Câmara n° 115, de 
199~.. (PL n° 824/91, na origem), que 
"Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial". 

Dê-se ao art. 240 do PLC 115/93 a seguinte redação: 

"Art. 240. Esta lei entrará em vigor 180 (cento e oitenta) 
dias· após sua publicação, exceto quanto às matérias disciplinadas no kciso 
IH do art. 18 e a produtos obtidos por meios ou processos químicos e a 
produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, bem como 
aos respectivos processos de obtenção ou modificação, para as quais entrará 
em vigor 5 (cinco) anos após sua publicação", 

JUSTIFICAÇÃO 

Embora o volume de conhecimentos hoje disponíveis não 
recomende a adoção do sistema de patentes para a proteÇ.ão de inventos 
biotecnológicos, a necessidade de tal medida, imposta a partir da entrada em 
vigor do texto do TRlPS/GATT~ impõe a adoção do máximo de cuidado e cautela 
para que o País não venha a ser prejudicado em seus interesses maiores, os quais 
extrapolam a tão propalada "inserção na nova ordem mundial de uma economia 
globalizada". 

Da mesma forma, não é recomendável que o País passe a 
ingressar subitaneamente em sistemas patentários que envolvam medicm:nentos, 
produtos químicos e alimentos. Tratam-se de produtos e processos que estão na 
matriz de nosso desenvolvimento e, sobretudo, condicionam a política de saúde. 
de bem-estar e de nutrição para todo o povo brasileiro. 

Por isso, é fundamental utilizar ao máximo as prerrogativas 
que o próprio texto do TRlPS nos oferece, especificamente no que se refere ao 
prazo de entrada em vigor da nova lei. A esse respeito, vale lembrar que o TRlPS, 
em seu artigo 65, parágrafo 1, dispõe que "nenhum membro estará ohrigado a 
aplicar as disposiç(}es do presente Acordo antes de transcorrido um prazo gera! 
de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC", 

o mesmo artigo, em seu parágrafo 2, afirma que "um País 
Membro em desenvolvimento (caso do Bras1l) tem direito a postergar a data de 
aplicação das dispOSIções do presente Acordo, estabelelecida no parágrafo J, 
por um prazo de quatro ano,y (00)'" Finalmente, o parágrafo 4 do citado artigo 



dliz: tina medida em que um pais Membro em desenvolvilnento esteja obrigado 
pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores 
tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do 
presente Acordo (caso, entre outros, dos inventos biotecnológicos no Brasil), 
conforme estabelecido no parágrafo 2, ele poderá adiar a aplicação das 
disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte 11 (Nonnas Relativas 
a Existência, Abrangência e Exercício dos Direitos de Propriedade IntelectllaJ ­
Patentes) para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco ano.s"'I. 

Note-se que todos os prazos concedidos referem-se a 
concessões a países em desenvolvimento, não se tratando das concessões a países 
membros de menor desenvolvimento relativo, alvo do artigo 66 e que, maldosa ou 
eqllivocadamente, vem sendo invocado para denw1ciai que tal situação não se 
aplica ao Brasil. 

Ressalte-se, ainda, que leigos no assunto vêm· tentando 
car2!.cterizar os inventos biotecnológicos como passíveis de paten!eamen!o pela lei 
de propriedade industrial vigente, visto que nela não há impedimento literaL 
Esquecemose tais pessoas de que, a lei em vigor não. detalha o patenteamento de 
inventos biotecnológicos pelo simples motivo de que, à época da aprovação da 
lei, o estágio de desenvolvimento· tecnológico mundial não refletia as atuais 
possibilidades da biotecnologia. Esquecem-se, ainda, de que ao Instituto NacionaJ 
de Propriedade Industrial;' um órgão públicp,. compete ,fazer não o que a lei não 
proíbe, mas o que a lei explicitamente autoriza, ao contrário do que se aplica: ai. 

entes de direito privado. Portanto, não tem qualquer sentido o julgamento de que 
a lei de propriedade industrial vigente autoriza o patenteamento de inventos 
biotecnológicos.. 

o Brasil, assim, pode - e deve - utilizar o máximo do prazo 
<concedido pelo GATT para o início. da vigência da proteção patentária aos 
inventos hoje não protegidos pela. lei. Isso implica. no caso de inventos 

, . . 

biotecnológicos. medicamentos, alimentos e produtos químicos, um prazo 
mínimo de cinco anos, motivo da nossa emenda. 

Esse período de carência deverá ser utilizado pelo País para 
o desenvolvimento de tecnologias de ponta que possibilitem o aproveitamento 
dos ricos recursos biológicos nacionais. visto que a aprovação da lei sem UHílâ 

política de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico poder ser 
desastrosa para a utilização de uma das maiores vantagens comparativas do Pais. 
e para que a indústria nacional nos setores químicos. alimentícios e fannacêuticos 
venha a se adaptar e se desenvolver competitivamente, e, principalmente, para 
que nossas políticas sociais sejam implantadas no interesse da sociedade 
brasileira e não dos -interesses particulares. 
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Nesse período, o Brasil deveria concentrar-se, também. na 

aprovação de um instrumento legal que venha a regulamentar o acesso e a 
utilização sustentável dos seus recursos genéticos, conforme já prevê a 
Convenção sobre Diversidade Biológica, assmada pelo Brasil durante a 
Conferência do Rio, em 1992, e já aprovada pelo Congresso. 

No âmbito institucional, o prazo concedido pelo TRIPS
 
deveria ser utilizado no aprimoramento de organismos sem os quais não tem
 
sentido o sistema de patentes: o poder judiciário e o órgão nacional de patentes, o
 
Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial (INPI).
 

No que se' refere ao INPI, é forçoso reconhecer o seu total
 
desaparelhamento para lidar' com inventos biotecnológicos. Para não nos
 
determos em maiores detalhes, basta mencionar a necessidade de que o pedido
 
de patente para inventos biotecnológico seja acompanhado por depósito do
 
microorgarlismo correspondente..A' coordenação de uma rede de instituições
 
credenciadas para'o recebimento de'tal depósito,' o controle e a fiscalização das
 
condições de arinazenageril; a ínvestigaçãb de atividade inventiva e de existência
 
de novidade são tarefas que 6 INPI precisará desempenhar com algo além da sua
 
atual capacidade. Isso, certamente, não é trabàlhà para pouco tempo.
 

Fináhnerite,' é fácil imaginar que todas as divergências em 
tomo de assunto tão 'novo écoinplexo'acabarão por serem decididas nos nibunais 
judiciários. Se s'altáin 'a'os olhos as dificUldaâésciesse Poder para dirimir as mais 
simples questoes,' as' 'polêinicàs " à'·' respeito' de patentes para inventos 

, biotecnológicos necessiúirão' de' 'muito estudo ede uma prévia formulação do 
entendimento jUlídico a respeito da lei aprovada. Por isso, esse prazo de dez anos 
deve ser utilizado em toda sua plenitude pelo Poder Judiciário. 

, ,Do exposto, depreende.:.se que a aprovação do prazo de cinco 
anos para entrada em vigor da lei 'de patentes no que se refere aos inventos aos 
quais não é hoje assegurada proteção pateritária 'é medida da maior importância 
para o País, motivo pelo qual apresentamos a presente emenda modificando o 
artigo 240 que dispõe sobre data de entrada em vigor da nova lei. 

-
l. I •.•. 
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lEl\lIENDA N~ 162 = PLEN 

Dê-se ao inciso VIn do artigo 10. a seguinte redação: 

"VIH - técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêut.icos ou de diagnóstico para 
aplicação no corpo humano ou animal." 

JUSTIFICATIVA 

Retoma-se aqui à redação original do PL 115/93. Este ítem. tal como se ·encontra. não 
considera como invenção um método terapêuntico para aplicação. por exemplo em plantas. 
que são seres vivos. Assim. um método de combate ãs pragas em vegetais e na lavoura não 
séria considerado como invenção. o que representaria um desastroso retrocesso em terrrlOS 
de proteção patentãrta, proteção esta jã provida pelo atual Código de Propriedade Industrial 
e acolhida plenamente pelo próprio INPI, que vem seguidamente concedendo patentes nesta 
área. Tal redação portanto, contraria frontalmente o disposto no artigo 65. 5 Q do Acordo 
TRIPS, inicialmente elencado. 

Sala das Sessões, I.Ode outubro de 1995. 

~:l'{ENDA N° 263 - PLEN 

Dê-se ao inciso IX do artigo 10, a seguinte redação: 

"IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 
natureza ou ainda que dela isolados. inclusive o genoma e os processos biológicos 
naturais." 

.JUSTIFICATIVA 

Retorna-se aqUi quase que completamente à redação original do PL 115/93. Tal emenda é 
absolutamente necessária para distinguir claramente uma descoberta (não patenteávell de 
urna invenção (patenteáve!). Os "seres vivos naturais e os materiais biológicos", naturais ou 
modificados pelo homem, não são considerados invenções, o que seria um total contrasenso 
em relação aos artigos anteriores e, em especial. se choca com a admissibilidade do 
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patenteamento de micooTganismos prevista no artigo 18. inciso m. Ademais, visto que a 
vigente lei 5.772/71 não proíbe o patenteamento de seres vivos e tendo em vista que o 
artigo 27 do TRIPS obriga o patenteamento irrestrito de microorganismos. o atual texto do 
inciso acima feriria frontalmente o Acordo TRIPS em seu artigo 65. 59 supra. 

Sala das Sessões. de outubro de 1995. 

,...-;-­

~~ 
~ S7 dor JONAS PINHEIRO 

EMENDA N° 264 - PLEN 

Suprima-se o prágrafo I º do artigo 22. 

JUSTIFICATIVA 

Retoma-se aqui ã redação original do PL 115/93, cujo artigo 22 não incluía nenhum 
parágrafo. Tal partágrafo I º introduzido neste artigo estaria permitindo apenas ao primeiro 
depositante de um pedido de patente para microorganismo transgênico o direito de 
proteção. liberando paTa quaisquer terceiros o mesmo microorganismo para fmalidades 
diferentes daquela patenteada. Isto seria o mesmo que impingir um castigo ou punição a 
um pesquisador que gastou seu tempo e seu dinheiro em uma pesquisa e após esta ter sido 
publicada através de um patente, liberá-la para terceirossem quaiquer ônus. Tal parágrafo 
contraria os princípios básicos do sistema de patentes. ao impedir uma proteção equitativa 
e abrangente do invento. e fere o Aco,rdo TRIPS, em seu artigo 65, 5º. já que o atual Código 
de Propriedade Industrial não proíbe nem restringe a patenteabilidade de microorganismos. 

Sala das Sessões. yo de outubro de 1995. 
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EMENDA N° 265 - PLEN 

Dê-se ao parágrafo único do artigo 24. a seguinte redaçáo: 

MPar. Único - No caso de material biológico essencial à realizaçào pràtica do objeto do 
pedido. que nào possa ser descrito na forma do caput e que não estiver acessível ao público, 
o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI 
ou indicada em acôrdo internacional." 

JUSTIFICATIVA 

Retoma-se aqui à redação original do PL 115/93. A obrigatoriedade irrestrita de 
suplementação por depósito de amostra de microorganismo na lei é uma arbitrariedade. 
além de absolutamente contrária ao disposto no artigo 65. 52 do Acordo TRIPS. O Código de 
Propriedade Industrial atual nada fala sobre depósitos de microorganismos, sen-po pois 
obviamente' mais amplo do que a referida emenda. A eventual neceS"~í.aadede 
complementação por depósito do material de um pedido de patente, referente a 
rnicoorganismos. nasceu da dificuldade de descrever por escrito um microorganismo. Tal 
complementação no entanto sempre foi opcional. devendo ser obrigatória apenas na 
circunstància em que não seja possível descrever de modo suficiente o microorganismo no 
pedido de patente e. caso ele seja essencial à realização prãtica do objeto do pedido. 

Hoje em dia. e sobretudo após o advento da engenharia genética. tornou-se muito mais fàcil 
fazer-se esta descrição. o que tem dispensado na maioria das vezes um tal depósito. Este 
depósito. entre outros. encarecerá bastante o custo fmal de uma patente. 

Sala das Sessões. f de outubro de 1995. 
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