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ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AQ INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22° andar - Centro — Rio de Janeiro — Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 — Fax.: {21)3037-3206

Parecer n° 0024-20I6-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC—I.0

PROCESSO N° 52400.070220-2016-67

INTERESSADO: Diretoria de Patentes

ASSUNTO: Minuta de resolugo sobre priorizacao de exame de pedido de patente verde.

I Recomenda-se parcimdnia no uso de locugdes
verbais constituidas de verbos, auxiliares mais
infinitivo, tais como “poder@o ser submetidos”,
“possa ser submetido” e “devera ser feito”.

1. Recomenda-se o uso de frases curtas ¢
concisas nas disposi¢des normativas.

Senhor Diretor de Patentes,

L. RELATORIO

1. Trata-se de minuta de resolugdo que confere definitividade ao programa de
priorizagdo de exame de pedidos de patentes verdes. O teor juridico do ato normativo ja foi
examinado por este 6rgao consultivo, sobretudo nas seguintes manifestagoes:
(i) Nota n° 0063—2012—AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI—ALB-2.8, de lavra do
Procurador Federal André Luis Balloussier Ancora da Luz, aprovado pelo
Procurador-Chefe, —por meio do Despacho  n° 0130/2012-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3;
(ii) Nota n° 0376-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI—LBC—Z.2, elaborada pelo
signatario, aprovada pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho n°
679/2013-AGU/PGF/PFE/INPY COOPI-MSM-3.2.3.

2. Como serd apontado na manifestagdo conclusiva sobre a minuta, a proposta
normativa preenche os requisitos de juridicidade, o que a torna apta para aprovagao pela
autoridade méxima da autarquia, e respectiva publicagdo. O exame dos requisitos de juridicidade
da minuta encontrar-se-a em parecer conclusivo sobre 0 tema. '

3. No momento, surge uma oportunidade de aperfeigoar a redagdo da minuta, que
repete, em grande parte, o texto contido nas resolugdes precedentes sobre a matéria. Nesse
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diapaséo, a presente manifestagdo tem por finalidade sugetir a reformulagio das normas, o que &
feito no capitulo dedicado ao mérito.

4. E o relatério.
II. MERITO
5. E dispensavel dizer no primeiro artigo da lminuta que O exame prioritario ¢

instituido no dmbito do INPI. Todas as normas do INPI aplicam-se no 4mbito do INPL. Nesse
sentido, a expressdo “no dmbito do INPI” é redundante.

6. Além desse detalhe, a expresso “patentes verdes” é repetida no art. 1° da minuta.
E possivel excluir também outra expressdo do dispositivo, a lsaber, “os procedimentos relativos
a0 Programa de Patentes Verdes relacionados ao tema.”

7. Quando se afirma que a resolugdio torna permanente o exame prioritario (primeira
parte do art. 1°), ja se esta reconhecendo os procedimentos \relativos ao programa respectivo
(segunda parte do art. 1°).

8. A terceira observagio referente ao art. 1° diz 1resPeito ao verbo “tornar”, que
carrega uma informalidade nao condizente com o ato normativo proposto. O verbo “converter” &
um sindnimo do verbo “tornar” na acepgiio de transformar. Qutros verbos, que n#o transmitern a
1déia de transformacdo, também s3o cabiveis na oragio para Substituir o verbo “tornar”, tais
como instituir, disciplinar, etc,

9. O art. 2° da minuta ¢ demasiado longo. O uso de frases curtas e concisas nas
disposicGes normativas ndo € uma questio de estilo, mas| uma regra disposta na Lej
Complementar n® 95, de 1998, in verbis:

Art. 11. As disposicbes normativas serdo redigidas com clareza, precisio
e ordem logica, observadas, para esse propésito, as seguintes normas:

I - para a obtencdo de clareza:

b) usar frases curtas e concisas;

10. O uso de frases curtas e concisas nas normas nem sempre € possivel. No entanto,
na maioria das vezes, ¢ possivel observar a regra em comento quando se apresenta uma proposta
de ato normativo. Recomenda-se uma nova redacio do art. 2° da ‘minuta. As excegdes podem
constar nos incisos. A linguagem também pode ser mais objetiva, nfo precisa dizer “entende-se
por pedidos de patentes verdes”. Pode-se dizer diretamente “patentes|verdes sdo [...]".

11. A express@o “sob o dmbito desta Resolugdo”, contida no caput do art. 3° da
minuta, € redundante, sendo passivel de exclusio.




12. A locugdo verbal “poderdo ser submetidos”, contida no caput do art. 3° da minuta
também ¢ dispensavel. Recomenda-se parcimonia no uso desse tipo de locagdo verbal. Invés de
dizer “[o]s pedidos de patente que poderdio ser submetidos a0 Programa de Patente Verde [
sugere-se a seguinte oracio introdutéria: “os pedidos de patente submetidos ao Programa de
Patente Verde”.

13. O §1° do art. 3° prevé um ato de delegagdio da Diretoria de Patentes para uma
Comissdo Técnica. Por qué a resolu¢ao ja n3o estabelece a Comissdo Técnica como competente
para a analise, independentemente de delegaciio? A Diretoria ﬁe Patentes possui a prerrogativa
de manter o mecanismo de delegagdo como esta disposto na minuta.

14. A pergunta recém-formulada tem por Gnica finalidade sugerir um mecanismo
desprovido da delegac@o. Assim, a resolugdo j& daria poderes para a atuacio da Comissao
Técnica. A portaria apenas nomearia os membros da Comissao, Técnica.

15. O §2° do art. 3° prevé a notificacio em “publicacao especifica na RPI”. O qué €
publicagio especifica? Provavelmente, publicaggo especifica € um despacho proprio para o ato
de deferimento da solicitaggo de prioridade, ¢ outro despachoy para o ato de indeferimento. Esses
despachos, como de praxe, correspondem a codigos. A principio a expressao “em publicagdo
especifica” ¢ dispensavel.

16. Quando se diz que a autarquia notificara na RPI, ja se entende que se trata de uma
publica¢do. Igualmente, quando se diz que a autarquia publicard na RPI, ja se entende que se
trata de uma notificagio. Parece redundante dizer “notificara, em publicagio”.

17. Em regra, o dispositivo de um ato normative compreende uma unica frase. Essa
regra decorre do disposto 1o art. 11, 11, “b” da Lei C mplementar n° 95, de 1998.! Para
observancia da refenda regra, recomenda-se que a segunda frase do caput do art. 4° da minuta
seja transferida para outro dispositivo.

18. A primeira frase do caput do art. 4° da minuta expressa idéntica idéia a ultima
frase do art. 2°. E uma disposi¢io importante, sem dividal mas no precisa repeti-la em um ato
normativo. Cabe a0 6rgdo consulente verificar onde ela meﬁhor se situa.

19. Em regra, as conjungdes coordenativas ndp sio cabiveis nos dispositivos de um
ato normativo. Por isso, recomenda-se a exclusio da conjungdo coordenaiiva aditiva “em adigao”

contida na segunda frase do capu? do art. 4° da minuta.

20. Recomenda-se a reformulagio dos paragrafos do art. 4°.

' Lei Complementar n° 95, de 1998, art. 11. As disposi¢es no ativas serio redigidas com clareza, precisido e
ordem légica, observadas, para esse propésito, as seguintes normasy [...] Ifl - para a obtengdo de ordem légica: [...]
b) restringir o conteudo de cada artigo da lei a um Unico assunto ou principio;




21. A parte final do art. 5° da minuta utiliza a conjuncéo disjuntiva “ou”. A principio,
a conjungdo ndo estd empregada corretamente, posto que 6 formulario “disponivel no depésito
eletrénico”, também se encontra no sitio eletrdnico do INPI

22, A redag@o do art. 5° merece uma reformulacgo. Invés de “[a] solicitagdo para que
o pedido seja submetido ao Programa de Patentes Verdes del era ser feita por meio do formulario
modelo [...]”, talvez seja melhor dizer “a solicitagdo de prioridade serd submetida mediante o

formulario modelo [...]”

23. Os arts. 6° a 8° da minuta trazem requisitds para participagdo do pedido no
programa de priorizagdo. O art. 9° traz quatro outros dispositivos. Por qué ndo inserir todos os
requisitos como incisos de um unico dispositivo? Adotando essa sistematica, torna-se
desnecessario repetir a frase “[plara que um pedido de patente possa ser submetido ao Programa
de Patentes Verdes [...]”, que se encontra na primeira parte| dos arts. 6° a 8°. Nesse diapasio,
poderia haver um artigo com o seguinte texto: “Sio requisitos para a priorizagdo do exame:”
Todos os requisitos sdo cabiveis como incisos. Por 6b 10, € preciso adaptar os textos
concernentes aos requisitos.

24, O art. 10 da minuta, que trata de acesso 4 amostra de componente do patriménio
genético nacional ou conhecimento tradicional associad . constifui um requisito para
participagdo no programa de priorizagdo. Requisito este aplicavel somente aqueles pedidos que
possuem amostra de componente do patrimdnio genético nacional ou conhecimento tradicional
associado. Esse dispositivo ¢ cabivel como pardgrafo tnico E‘o artigo que trata somente dos

requisitos.

25. Independente da localizagdo do conteddo do art. 10 da minuta, a redagio do
dispositivo € passivel de alteragdo. O dispositivo encontra-se dssim redigido: “Na hipétese do
objeto do pedido de patente poder ser decorrente de .':1cessol a amostra de componente do
patrimdnio genético nacional ou conhecimento tradicional asso 1ado, € necessério apresentar a
solicitagdo de Patente Verde juntamente com a peti¢do contida ho Anexo I da Resolucéio PR n°
69/2013 (informago do numero de autorizacéo de acesso ou declaragéo negativa de acesso).”

26. Sugere-se uma redagdo préxima da seguinte redaggo: “Quando o objeto do pedido
de patente envolver processo ou produto obtido a partir de amostra de componente do patriménio
genético ou conhecimento tradicional associado, o depositante informara o nimero da
autorizagdo de acesso, mediante preenchimento do formuldrio cohtido no anexo I da Resolucdo
INPI/PR n° 69/2013.”

27. Outra sugestdo de redacio do dispositivo em comento: “Quando o objeto do
pedido de patente decorre de amostra de componente do patrimdnio genético ou conhecimento
tradicional associado, o depositante apresentara o formulario preenchido correspondente a
autorizacio de acesso.”




28. Se for necessario mencionar 2 declaragio negativa de acesso, €554 mensagem
pode constar do paragrafo tnico do dispositivo aventado.

29. No momento, cabe uma reflexdio sobre o art. 11 da minuta. Ele sugere uma
exigéncia para que 0 depositante adeque as reivindicagdes em atendimento ao disposto no art. 4°.
O art. 4° da miputa nao estabelece adequagdo de reivindicacdes, mas sim estabelece 0 NUMETo
maximo de 15 reivindicagoes, das quais trés séo independentes, cOMO condigiio para participagdo
no programa piloto. Nio parece razodvel, a principio, que 2 Comissdo Técnica formule
exigéncias para que O deposite adeque o seu pedido.

30. Se o depositante pretende solicitar a prioridade e possul um niamero maior de
reivindicagbes do gue 0 admissivel no programa de patentes verdes, cabe a ele solicitar mofu
proprio a alteragdo do quadro reivindicatério. Uma vez adequado 0 quadro, isto €, diminuigio do

namero de reivindicagdes para 15, sendo trés delas independentes, cabe, posteriorruente, solicitar
a prioridade.

31. A oragdio “seja necesséria a adequagdo das leivindicacdes em atendimento a0
disposto no art. 4° desta Resolugio”, contida no art. 11 da fninuta, transmite a idéia de que ©
depositante pode solicitar a alteragdo do quadro reivindicatério depois de solicitar a prioridade de
exame. Essa nfo parece ser a intencao do érgdo consulente, 0 que demanda uma reformulac@o do
dispositivo.

32. E dispensavel dizer, no altimo dispositivo, que a publicagdo se dara na Revista
Eletronica da Propriedade Industrial.

IiL. CONCLUSAO

33. Diante do exposto, resta examinada a| minuta de resolugio, tendo esta
Procuradoria apresentado recomendacdes para O aperfeicoamento das normas.

34. Este 6rgio consultivo aguarda o retormno dos autos COM uma nova proposta de
minuta antes de expedir a manifestagio conclusiva como ato prévio a aprovagdo.da minuta pelo
Presidente.

35. As seguintes assertivas sintetizam a compteensdo da Procuradoria sobre a minuta
examinada:
I. A minuta de resolucéo coaduna-se com O anseio da sociedade de obter um
mecanismo de prioridade de pedichs de patentes. Esse anseio esta refletido
no Projeto de Lei do Senado n° 158/2012;
I. A minuta de resolugéo resulta de um trabalho que decorre desde 2012,
quando o INPI publicou a Resolucao n°® 283, que institaiu o programa piloto
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de priorizagdo de pedidos de patentes verdes. Desde entdo, a Diretoria de
Patentes aperfeicoou o mecanismo de priorizacio quando renovou o
programa no decorrer dos anos;

IIl. A motivagdio do ato administrativo encontra-se presente no relatdrio téenico
de finalizagio do programa piloto de patentes verdes (P3V). A alta qualidade
do relatério sugere uma publicagdio do trabalho na Revista Eletrdnica da
Propriedade Industrial, ou em outro meio;

IV. As recomendagdes apresentadas na presente manifestagdo tm por
finalidade promover um aperfeicoamento na redagdo das normas;

V. Recomenda-se o uso de frases curtas e con cisas, sempre que possivel:

VI. Recomenda-se restringir o contetido de uma disposicdo normativa a um
unico assunto.

. VIL. Recomenda-se parciménia no uso de locuglﬁes verbais constituidas de verbos

auxiliares mais infinitivo, tais como “poderdo ser submetidos”, “possa ser

submetido” e “devers ser feito”.

io de Janeiro, 16 de maio de 2016.

Ri
/ PZaNN

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe
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