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INTERESSADO: Presidéncia

ASSUNTO: Tabela de Retribui¢tes do INPI

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. A Minuta de Portaria Ministerial, a qual aprova a nova Tabela de Retribui¢es dos
servigcos prestados pelo INPI, apds apreciacdo da CONJUR/MDIC, retorna a autarquia. O
Procurador-Chefe encaminha os autos a esta Coordenacéo.

2. A primeira ressalva feita pelo PARECER N°
0546.1.7.1/2013/MS/CONJUR/MDIC diz respeito & auséncia de manifestacdo da PFE/INPI
sobre a minuta em apreco.

3. De fato, a Administracdo encaminhou a Minuta sem observar o tramite
regulamentar necessario para proposicao de atos normativos, o qual compreende a analise prévia
da PFE/INPI, nos termos do art. 13, Il, IV e V do Regimento Interno do INPI, publicado no
anexo da Portaria MDIC n° 149, de 15 de maio de 2013.

4. Por meio da presente manifestacdo, encontra-se superada a ressalva do paragrafo
4° do Parecer supra.

5. De acordo com o paragrafo 19 do Parecer, 0 aumento do valor da retribuicdo dos
servigos por meio de papel mostra-se desproporcional, o que motivou a CONJUR/MDIC a
recomendar a majoracdo em um patamar inferior ao atualmente proposto.

6. H& aproximadamente oito anos, o INPI iniciou a implementacdo dos sistemas
eletronicos dedicados a implementacdo de processos virtuais. Atualmente, encontra-se em pleno
funcionamento dois sistemas para processamento de pedidos de registro de marca (e-marcas) e
depdsito de pedido de patente (e-patente), entre outros. Todos 0s processos envolvendo marcas e
patentes tramitam hoje em formato digital, independentemente de sua origem em folhas
impressas.



7. Todavia, o INPI ndo exclui a possibilidade do usuério externo apresentar o pedido
de registro de marca ou efetuar o depdésito do pedido de patente por meio fisico (papel). Quando
0 usuario externo deposita um pedido de patente em papel, a Administragdo possui um custo
consideravel na digitalizacdo desses documentos para possibilitar a tramitacdo dos processos em
formato digital.

8. Hoje, todos os processos relativos a marcas e patentes tramitam em formato
eletrénico, ainda quando o usuario externo utiliza-se de papel para apresentar a sua demanda
administrativa perante a autarquia. Essa matéria tem sido examinada reiteradas vezes pela
Procuradoria, notadamente no PARECER N° 0001-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0
e PARECER N° 0002-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

9. O custo de tramitacdo de um processo em papel € superior ao servigo oferecido no
formato eletrénico, em razdo da digitalizacdo dos documentos. Nesse sentido, o INPI
compreendeu adequada a fixacdo em dobro da retribuicdo do servico em papel em relacdo ao
servico eletrénico.

10. De fato, a exposicdo de motivos a qual acompanha a Minuta menciona apenas o
objetivo de estimular a utilizagdo dos servigcos eletronicos como motivo para majoragdo em
dobro do valor da retribuigdo dos servigos em papel.

11. O estimulo ao servico eletronico faz-se necessario dentro um plano para
promover uma progressiva extincdo do processo em papel, como ocorreu de forma semelhante
com o processamento das declaracdes de imposto de renda de pessoas fisicas e juridicas junto a
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

12. Ocorre que esse nao é o Unico motivo para a Administracdo propor o valor dos
servigos em papel em patamar superior aos servigos eletrénicos. O custo da digitalizacdo dos
pedidos apresentados em formato fisico pelos usuérios externos justifica um valor superior das
retribuicbes em comento.

13. N&o obstante as razbes que justificam a fixacdo do valor da retribuicdo relativa
aos servicos em papel em patamar tal como se encontra na presente Minuta, reconhece-se que a
Administracdo ndo as demonstrou suficientemente. Para isso, a Administracdo poderia ter
mencionado os valores gastos com a empresa terceirizada responsavel pela digitalizacdo dos
servigos em papel.

14. A fixacdo das retribuicbes cobradas pela Administracdo Publica hd de seguir
sempre critérios objetivos, os quais compreendem célculos relativos ao valor despendido na
execucdo do servico. Sem davida que esse calculo é complexo, mas se faz necessério para
garantir a idoneidade dos valores cobrados a titulo de preco publico.



15. Nesse contexto, esta Procuradoria compartilha do entendimento expresso no
pardgrafo 19 do PARECER N° 0546.1.7.1/2013/MS/CONJUR/MDIC, que se traduz na
recomendagéo de uma nova fixacdo do valor da retribuicéo dos servigos em papel.

16. O paragrafo 21 do PARECER N° 0546.1.7.1/2013/MS/CONJUR/MDIC observa a
necessidade de estabelecer outro termo inicial de vigéncia do ato normativo, porquanto ja houve
o0 transcurso da data anteriormente proposta (3 de junho de 2013). De fato, essa recomendacao
impde-se, pelas circunstancias. Cabe, portanto, a Administracdo propor outro termo inicial de
vigéncia da Portaria, desde que razoavel, considerando a tramitacdo regular do processo
administrativo em epigrafe.

17. Vistas as ressalvas elaboradas pela CONJUR/MDIC, cumpre dedicar-se a anélise
de outros aspectos da Minuta, particularmente dos servicos relacionados aos cédigos 284 e 285.
Os servigos relativos aos codigos 284 e 285 decorrem do Tratado de Cooperacdo de Patentes
(PCT) e sdo oferecidos pelo INPI, desde a entrada de vigéncia do mesmo. N&o sdo servicos
criados por meio da presente Minuta. Os valores relativos a esses servigos encontram-se em
patamar inferior ao depdsito nacional, pelos motivos a seguir expostos.

18. O cadigo 284 refere-se ao servico de pedido de exame de invencdo para 0s
pedidos depositados via PCT. O codigo 285 corresponde ao exame de modelo de utilidade para
pedidos depositados via PCT.

19. Cumpre descrever em quais situac@es serdo devidos os cddigos 284 ou 285. Uma
pessoa residente no Brasil (brasileiro ou estrangeiro) deposita no Pais, junto ao INPI, um pedido
de patente. Doze meses depois, o pedido entra na fase PCT, de acordo com a prioridade
unionista, se o depositante assim o requerer.

20. No exemplo acima, o cidaddo brasileiro ou estrangeiro deposita o pedido de
patente no Brasil. Depois de 12 meses, esse pedido entra na fase PCT, em razdo da prioridade
unionista. A partir do primeiro depdsito, ou depdsito original, conta-se 0s 16 meses para a
Autoridade de Busca escolhida entregar ao depositante a busca e a opinido escrita. Se o Brasil for
escolhido como Autoridade de Busca, havera o recolhimento do codigo 266 [busca internacional
nos termos do PCT (regra 16-PCT)].

21. A opinido escrita corresponde a uma analise prévia do pedido de patente, a qual
contém uma abordagem sobre novidade, atividade inventiva, aplicagdo industrial, suficiéncia
descritiva, fundamentacdo das reivindicacOes, erros relevantes no relatorio, nas reivindicacoes
e/ou no resumo.

22. O depositante quando recebe a opinido escrita, pode optar por trés caminhos: a)
abandonar o pedido de patente; b) dar entrada em um novo pedido de depdsito de patente, dentro
dos trinta meses a contar do primeiro depo6sito; ¢) prosseguir com o pedido de patente, tal como
apresentado.



23. Supondo que o depositante escolhe o caminho (c), ocorrerd, entdo, 0 momento do
recolhimento do codigo 284 ou 285 (pedido de exame). E compreensivel que esses pedidos de
exame via PCT possuam valores menores que 0s pedidos os quais ndo se submetem ao PCT pelo
seguinte motivo: os pedidos que se submetem ao PCT obrigatoriamente serdo acompanhados, na
fase de exame, da opinido escrita.

24. Um examinador de patentes quando possui a opinido escrita em méos, que foi
anteriormente realizada pelo proprio INPI, na fase de exame de patentes, no tramite da Lei n°
9.279/96, despende um numero de horas de trabalho inferior em relagdo ao exame de uma
patente sem a opinido escrita. Por isso, o valor do exame do pedido de patente via PCT ha de ser
menor do que o exame do pedido de patente ndo submetido ao PCT.

25. Isso néo significa que a retribuicdo relativa ao pedido de patente via PCT alcance
um montante inferior ao do pedido de patente ndo submetido ao PCT. No pedido de patente via
PCT, ha necessariamente a cobranca do codigo 266 (266 [busca internacional nos termos do PCT
(regra 16-PCT)].

26. Além do mais, ndo se cria uma discriminagdo entre estrangeiros e nacionais. O
brasileiro pode escolher o processamento da sua patente via PCT ou ndo, quando efetua o
depdsito no Pais.

217. O exemplo acima referiu-se a um deposito via PCT realizado originalmente no
Brasil. Cumpre agora abordar a mesma situacdo envolvendo o depdsito em um pais membro do
PCT. Um cidaddo colombiano deposita um pedido de patente na Colémbia. Doze meses apds o
primeiro depdsito, ele escolhe o Brasil como Autoridade de Busca e efetua o depdsito
internacional, na Colombia.

28. No momento no qual ele escolhe o Brasil como Autoridade de Busca, havera o
recolhimento da retribuicdo correspondente ao codigo 266. Ao término dos 16 meses (tendo
como termo inicial dessa contagem a data do primeiro depdsito na Colémbia), o Brasil entregara
a busca e a opinido escrita.

29. Até trinta meses apds o primeiro deposito realizado na Coldmbia, esse cidadao
pode optar pelaa entrada no processamento nacional do seu pedido de patente no Brasil. (Ou
seja, um pais pode ser escolhido como Autoridade de Busca, expedir a opinido escrita, mas nao
ser escolhido para a fase de entrada no processamento nacional).

30. O cidaddo colombiano possui até trinta meses para pedir a entrada no
processamento nacional do seu pedido de patente. Quando ele faz isso, o pedido torna-se um
pedido nacional de origem estrangeira. No final dos trinta e seis meses, havera o recolhimento
dos codigos 284 ou 285. Nesse caso, 0 examinador brasileiro despendera um tempo de trabalho



inferior a esse pedido de patente por que nele ja se encontra a busca e a opinido escrita, 0 que
justifica o valor inferior em relacdo aquele pedido de patente ndo submetido ao PCT.

31. A compreensdo do sistema PCT justifica a diferenca de valores entre 0s servicos
de pedido de exame de invencdo e de modelo de utilidade depositados via PCT e 0s nao
submetidos ao PCT. Nao existe discriminacdo entre pedidos depositados no Brasil e nos paises
membros do PCT, ou entre brasileiros e estrangeiros. Existe sim uma adequacdo de valores
considerando o custo administrativo dos exames de patente.

32. Em sintese, a Procuradoria manifesta-se em consonancia com a CONJUR/MDIC
no tocante a técnica legislativa, constitucionalidade e legalidade da Minuta

33. Diante do exposto, cabe o retorno dos autos a Administracdo, com a sugestdo de
alteracdo da Minuta em apreco nos seguintes aspectos:

I. Diminuir o valor da retribuicdo relativa aos servicos em papel,;

I1. Alterar a data proposta de entrada de vigéncia da Portaria.

34. Subsidiariamente, na hipétese da Administracdo entender pela manutencdo do
valor da retribuicdo dos servigos em papel, em razdo do planejamento orcamentario, recomenda-
se a juntada da respectiva justificativa. A justificativa, no caso, compreendera os valores gastos
com a digitalizacdo dos processos em papel pertinentes aos servicos cuja retribuicao foi objeto
de ressalva da CONJUR/MDIC.

A consideraco superior.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



