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PARECER n. 00005/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.040380/2018-43
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENCOES

EMENTA: Propriedade Industrial. Tratado Internacional de Cooperacdo em matéria de
patente - PCT. Pretensdo da DIRPA de eliminagao do papel nas comunicagdes inerentes ao
PCT. Simplificacdo de formas. Existéncia, entretanto, de regra no Regulamento de Execucao
do PCT que autoriza o uso do papel nas comunicacdes relativas ao PCT. Carater vinculante
do Regulamento de Execucdo. Necessidade de prévia submissao a Assembleia do PCT para
uma implementagao segura da medida pretendida pela DIRPA.

1. Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

2. Trata-se de consulta encaminhada pela DIRPA - Diretoria de Patentes a respeito da
possibilidade de deixar de utilizar o papel no ambito do PCT.

3. A DIRPA esclarece que a utilizacdo do papel para as comunicacdes necessarias no ambito do

PCT vem causando alguns inconvenientes na DIRPA, aduzindo ainda que j& existe Resolucao no INPI
quanto a preferéncia pela via eletronica.

4. Diante disso, a DIRPA questiona se existe alguma norma no PCT ou em seu Regulamento de
Execucao que impeca a pretericao do papel na comunicacdao de atos na esfera do PCT, e se o INPI
estaria de algum modo violando o referido Tratado Internacional se adotasse norma interna que
dispensasse o uso do papel de forma definitiva.

5. A DIRPA instruiu o processo com a tabela de retribuicdes dos servicos prestados pelo INPI,
conforme documento de fls. 04/07, nada mais.

6. E o relatério.

7. A consulta da DIRPA é, de fato, pertinente, pois vem num momento em que hd mesmo uma

inequivoca sinalizacao no Brasil pela simplificacdo de processos e procedimentos, contexto no qual, por
6bvio, perpassa a questao relativa a tramitacdo de documentos em papel.
8. Com efeito, cuida registrar que o Decreto n? 8539, de 08 de outubro de 2015, j& havia
prescrito o uso do meio eletrénico no ambito dos 6rgaos e das entidades da administracao publica
direta, autadrquica e fundacional. Os objetivos da edicao do referido Decreto sao bastante claros e foram
explicitados no art. 32, verbis:
Art. 32 S3o objetivos deste Decreto:
| - assegurar a eficiéncia, a eficicia e a efetividade da acao governamental e promover a
adequacao entre meios, agdes, impactos e resultados;
Il - promover a utilizacdo de meios eletronicos para a realizacdo dos processos
administrativos com seguranca, transparéncia e economicidade;
Il - ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informacao e da
comunicagao; e
IV - facilitar o acesso do cidadao as instancias administrativas.

9. Demais disso, exsurge dos arts. 42 e 52 do Decreto 8539/15 um inequivoco comando para
que os 6rgaos e entidades da Administracéo Publica Direta e Indireta utilizem o sistema eletrénico para
o tramite de processos e pratica de atos, verbis:
Art. 42 Para o atendimento ao disposto neste Decreto, os 6rgdos e as entidades da
administracdo publica federal direta, autdrquica e fundacional utilizardao sistemas
informatizados para a gestdo e o tramite de processos administrativos eletronicos.
Paragrafo Unico. Os sistemas a que se refere o caput deverdo utilizar, preferencialmente,
programas com codigo aberto e prover mecanismos para a verificacdo da autoria e da
integridade dos documentos em processos administrativos eletronicos.
Art. 52 Nos processos administrativos eletronicos, os atos processuais deverdo ser
realizados em meio eletrénico, exceto nas situacdes em que este procedimento for inviavel
ou em caso de indisponibilidade do meio eletrénico cujo prolongamento cause dano
relevante a celeridade do processo.

10. A DIRPA informa apenas que seria um contrassenso prosseguir na utilizacdo do papel porque
a eliminacdo do papel consubstancia uma acgao estratégica no ambito do INPI nos moldes a serem
estabelecidos em Resolucdo interna, mas é possivel deduzir que a iniciativa promovida pela DIRPA, a
qual ensejou a consulta ora formulada, encontra-se em sintonia com ao menos um dos objetivos
enumerados no art. 32 do Decreto 8539/2015, dai porque, a evidéncia, teria sua conformidade juridica
naturalmente avalizada sob a perspectiva da legislacao nacional.



11. Ocorre, contudo, que a consulta encaminhada pela DIRPA se situa para além do territério
nacional, uma vez que a pretensao consiste em preterir o uso do papel nas comunicacdes efetuadas no
ambito do PCT - Tratado de Cooperacdo em matéria de patente. O PCT, como cedico, é um Tratado
Internacional que tem o Brasil como um dos Estados Membros, valendo o registro de que sua
incorporacao a ordem juridica brasileira se deu através do Decreto n2 81742/78, apds o devido referendo
do Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n? 110/1977.
12. A propésito, é importante esclarecer que um Tratado Internacional devidamente
incorporado a ordem juridica brasileira assume a autoridade de uma lei ordindria, ou seja, caracteriza-se
como ato normativo primario com forca para criar direitos e obrigacdes. Vale conferir, por oportuno, a
sempre valiosa contribuicao de Jacob Dolinger a esse respeito:
"Nossa conclusdo é que, excetuadas as hipéteses de tratado-contrato, nada havia na
jurisprudéncia brasileira quanto a prevaléncia de tratados sobre lei promulgada
posteriormente, e, portanto, equivocados todos os ilustres autores acima citados que
lamentaram a alegada mudanca na posicao da Suprema Corte. A posicdo do STF através
dos tempos é de coeréncia e resume-se em dar o mesmo tratamento a lei e a tratado,
sempre prevalecendo o diploma posterior, excepcionados os tratados fiscais e de
extradicdo, que, por sua natureza contratual, exigem dendncia formal para deixarem de ser
cumpridos." ( Dolinger, Jacob, Direito Internacional Privado; parte geral, 1994, p. 102)

13. Neste sentido, forcosa a compreensdao de que, uma vez incorporado a ordem juridica
nacional, o Tratado Internacional condiciona, tanto quanto as demais leis ordindrias, a producdo
normativa em nivel secundario. Isto é, faz-se inquestionavel a submissdo de eventual norma interna do
INPI as normas que defluem do PCT, dai porque uma Resolucdo interna da Autarquia ndo poderia
contrariar uma regra constante em Tratado Internacional devidamente incorporado a ordem juridica
brasileira.
14. A resposta a consulta pela DIRPA, portanto, perpassa pela andlise do PCT e do seu
Regulamento de execucao para aferir a compatibilidade da medida pretendia - dispensa do papel para
as comunicacdes necessarias no ambito do PCT - com a disciplina estabelecida no referido Tratado
Internacional. Em sintese, para endossar a viabilidade juridica da pretensdo da DIRPA, deve ser
verificado se em alguma medida o PCT ao menos admite a dispensa do papel para as comunicacdes que
devem ser feitas para sua fiel execugao.
15. Bom, de plano, deve se assinalado que, ao aderir o Tratado Internacional, o Estado
Brasileiro também se compromete com os demais atos a ele conexos e que estabelecam a forma de sua
execucao, em especial o Regulamento de Execucao do PCT. Interessante observar que o préprio
instrumento do PCT em diversas ocasides faz mencdo a vinculagao ao Regulamento, como, por exemplo,
na previsdo contida no art. 8 (1), que cuida da reivindicacdo da prioridade.
16. Neste passo, impende pontuar, por oportuno, que esta Procuradoria se manifestou
recentemente sobre o carater vinculante do Regulamento de Execugdo a partir da adesdo ao Tratado
Internacional que lhe confere supedaneo. Nos autos do processo n® 52400.100173/2018-55, o Exmo.
Procurador-Chefe da PFE/INPI, ao examinar a necessidade de submeter o Regulamento de Execucao do
Protocolo de Madri ao rito de internalizacdao previsto para os Tratados Internacionais, asseverou com
propriedade que:
27. A adesao ao Protocolo corresponde automaticamente a vinculacdo da Parte Contratante
ao Regulamento de Execugdo. Quando as Partes Contratantes formalizam a adesdo ao
Protocolo, elas concordam, em razdo do estipulado no art. 10(2)(iii), de que o Regulamento
de Execucao sera adotado e suas respectivas modificacdes por ato da Assembleia, o que
dispensa o rito de incorporagdo do instrumento ao direito interno.
(...)
29. A conclusao aqui expressa leva em consideracao o fato de que o Regulamento de
Execucdo ndo é um instrumento autdonomo. A Parte Contratante ao depositar a sua adesdo
ao Protocolo, carece de liberdade para desvincular-se ao Regulamento. Tampouco é
facultado a Parte Contratante manifestar adesdao ao Regulamento, e ndo ao Protocolo.
(PARECER n. 00031/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU)

17. Ademais, o PCT prevé de forma expressa no art. 58 as regras que serdo entabuladas pelo
Regulamento de Execucdo, de modo a vincular de forma inequivoca os Estados Membros a sua
observancia, valendo transcrever o dispositivo para melhor assimilacao:

Artigo 58

Regulamento de Execugao

1) O Regulamento de Execucdo, anexado a este Tratado, contém Regras relativas:

i) a questdes a respeito das quais este Tratado se refere expressamente ao Regulamento

de Execucdo ou estipula expressamente que ele é ou sera prescrito;

ii) a qualquer requisito, assunto ou procedimento de ordem administrativa;

iii) a qualquer pormenor Util a execucao das disposicdes deste Tratado.

2)a) A Assembleia poderd modificar o Regulamento de Execucdo.

b) Sem prejuizo do paragrafo 3), as modificacOes exigirdo a maioria de trés quartos dos

votos expressos.

3)a) O Regulamento de Execucao especificard as regras que s6 poderao ser modificadas:

i) por decisdo unanime, ou

ii) se nenhum dos Estados contratantes cujo Organismo nacional funciona como Autoridade

responsdavel pela pesquisa internacional ou pelo exame preliminar internacional discordar,

e, no caso de uma tal Autoridade ser uma organizacdo intergovernamental, se o Estado

contratante membro dessa organizagao autorizado para esse fim pelos demais Estados

membros reunidos no érgao competente dessa organizacdo nao discordar.



b) Para que qualquer uma dessas Regras possa ser excluida no futuro da exigéncia
aplicadvel, serd necessdrio que as condicdes estabelecidas na alinea a)i)ou a)ii),
respectivamente, tenham sido preenchidas.

c) Para que qualquer Regra possa ser incluida no futuro numa ou noutra das categorias
mencionadas na alinea a), serd necessério um consentimento unanime.

4) O Regulamento de Execugdo prevé o estabelecimento, sob o controle da Assembleia, de
Instrucdes Administrativas pelo Director Geral.

5) Em caso de discrepancia entre o texto do Tratado e o do Regulamento de Execucdo,
prevalecera o primeiro.

18. Assim, indene de duvidas que o Regulamento de Execucdo do PCT vincula o Estado
Brasileiro e, em ultima analise, o INPI. Na verdade, a observancia do regulamento de execugéo de um
Tratado Internacional sequer precisaria ser afirmada expressamente no préprio instrumento do PCT. E
que o cumprimento do Regulamento de execucao de um Tratado Internacional decorre de norma
estabelecida na Convencao de Viena, Tratado Internacional que codificou o direito internacional
consuetudindrio referente aos tratados e que, por isso, é encarado como Direito dos Tratados.
19. A Convencdo de Viena foi incorporada a ordem juridica brasileira em 25/10/2009 com a
edicdo do Decreto 7030/2009, apés referendo do Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n?
496/2009. Em esséncia, a Convencdo de Viena traz normas que orientam a interpretacdo e execucao
dos Tratados Internacionais. A Secdo 3 da Convencdo de Viena traz prescricdes a respeito do que deve
nortear a interpretacao dos Tratados, valendo pingar o que dispbe o art. 31:

SECAO 3

Interpretacdo de Tratados

Artigo 31

Regra Geral de Interpretacdo

1. Um tratado deve ser interpretado de boa fé segundo o sentido comum atribuivel aos

termos do tratado em seu contexto e a luz de seu objetivo e finalidade.

2. Para os fins de interpretacdo de um tratado, o contexto compreenderd, além do texto,

seu preambulo e anexos:

a)qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em conexao com a

conclusdo do tratado;

b)qualquer instrumento estabelecido por uma ou varias partes em conexdao com a

conclusdo do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao tratado.

3. Serdo levados em consideracao, juntamente com o contexto:

a)qualquer acordo posterior entre as partes relativo a interpretagao do tratado ou a

aplicagcao de suas disposicoes;

b)qualquer pratica seguida posteriormente na aplicagdo do tratado, pela qual se estabelega

o acordo das partes relativo a sua interpretacao;

c)quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional aplicaveis as relacdes entre as

partes.

4. Um termo serd entendido em sentido especial se estiver estabelecido que essa era a

intengao das partes.

20. Convém reparar que ha expressa previsdao para o dever de cumprimento de eventuais
acordos posteriores entre as partes contratantes que visem a interpretacdo ou a aplicacdo das
disposicdes contidas em determinado Tratado Internacional, do que resulta a obrigacao dos Estados
Membros em cumprir com o estabelecido nos regulamentos que disciplinam a execucdo de um Tratado
Internacional.
21. De todo modo, no caso em espécie, o dever dos Estados Membros de cumprimento das
normas contidas no Regulamento de execugao restou expressamente afirmado no PCT, de sorte que
inexoravelmente o Regulamento de Execucdo deve ser encarado como parte indissocidvel do PCT, salvo
se demonstrada alguma incompatibilidade entre ambos, hipétese na qual prevaleceria, por ébvio, o
texto do Tratado de acordo com o que preceitua o art. 58.5 do PCT . Essa vinculacao as regras dispostas
no Regulamento de Execugao do PCT se revela assaz relevante para o deslinde da presente consulta.
22. Dito isto, cuida registrar que ndo se encontrou qualquer referéncia no PCT quanto ao uso do
papel ou da via eletronica para o processamento dos pedidos de patente feitos de acordo com este
Tratado Internacional. No entanto, ndo seria mesmo esperado que o fizesse, jd que, como visto, ha
expressa sinalizacao no PCT de que regras relativas a procedimentos de ordem administrativas seriam
veiculadas no Regulamento de Execucdo do PCT.
23. O Regulamento de Execugao do PCT, por sua vez, traz diversas previsdes que admitem o
uso do papel para o processamento dos pedidos. Ha orientacdes sobre o tipo do papel que deve ser
utilizado, conforme regra 11.3, definicdo de exigéncias minimas para as autoridades responsaveis pela
pesquisa internacional, consoante regra 36.1 (ii). Todavia, infere-se que a previsdao mais enfatica sobre o
uso do papel no ambito do PCT reside na regra 89bis. 1 (a), que assim estipula:

Regra 89bis

Depésito, processamento e comunicacao de pedidos internacionais e de outros documentos

em forma electrénica ou por meios electrénicos

89bis.1 Pedidos internacionais

a) Os pedidos internacionais podem, sem prejuizo das alineas b) a e), ser apresentados e

processados em forma electrénica ou por meios electrénicos, em conformidade com as

Instrucdes Administrativas; porém, qualquer Organismo receptor devera autorizar que o

depésito de pedidos internacionais seja feito em forma escrita sobre papel.



24. Observe-se que a previsao contida na regra 89bis, ao que parece, veio justamente para
atender ao pleito de alguns paises concernente ao uso da via eletrOnica para o processamento de
pedidos de patente no ambito do PCT, sendo certo que, muito embora tenha sido autorizado o uso da via
eletrénica, a regra manteve o dever cometido a cada organismo receptor de autorizar o depédsito de
pedidos internacionais na forma escrita sobre papel.

25. Curial a compreensdo de que, a rigor, ndo se trata de uma mera faculdade atribuida ao
organismo receptor, mas um dever, ou seja, diante da manifestacao do depositante no sentido de
realizar um pedido internacional através da forma escrita, ndo se vislumbra outra alternativa ao
organismo receptor além de conferir processamento ao pedido, sob pena de incorrer em violacdo a
disciplina estabelecida no Regulamento de Execucao do PCT.

26. Com efeito, imperioso recorrer uma vez mais a Convencao de Viena para relembrar norma
que orienta a observancia dos Tratados Internacionais, verbis:
Artigo 27

Direito Interno e Observancia de Tratados
Uma parte ndo pode invocar as disposicdoes de seu direito interno para justificar o
inadimplemento de um tratado. Esta regra nao prejudica o artigo 46.

27. Desta sorte, deduz-se que a mera superveniéncia do Decreto 8539/2015, que estabeleceu o
meio eletrénico para o tramite de informacdes na Administracao Publica Federal, seria insuficiente para
justificar o ndo cumprimento das regras contidas no PCT e em seu Regulamento de execucao.

28. Nao obstante, a interpretacdo ora exposta ndo conduz necessariamente a impossibilidade
de se viabilizar a finalidade pretendida pela DIRPA, qual seja, a eliminacdo do papel nas comunicacoes
feitas no ambito do PCT, apenas revela a necessidade de maior prudéncia em fazé-lo. O préprio PCT
prevé os meios através dos quais os Estados Membros devem levar suas reivindicacdes em relacao a
assuntos relativos a este Tratado.

29. Como visto alhures, a medida pretendida pela DIRPA encontra um ébice aparente na regra
89bis do Regulamento de Execucdo. A propédsito, o art. 58.2(a) do PCT prevé que é a Assembleia que
pode modificar o Regulamento de Execucdo, de sorte que, ao que tudo indica, a medida pretendida pela
DIRPA deve ser submetida a Assembleia do PCT de modo protocolar. Tendo em vista a natureza da
matéria subjacente a medida pretendida pelo INPI, bem como a delimitacdo de competéncias feita no
PCT, parece adequado, a principio, o encaminhamento de uma indagacao a Comissao de Cooperacao
Técnica, nos termos do art. 56.4 do PCT a fim de colher manifestacdo deste érgao a respeito da
pretensdo do INPI, ocasidao na qual serd feita avaliacdo da necessidade ou ndo de submeter a
Assembleia do PCT para efeito de deliberagao.

30. Por ocasiao da preparacao desta indagacao, que pode seguir em forma de consulta, a DIRPA
deve contextualizar as razdes inerentes a medida que pretende adotar, questionando, por fim, se é
possivel eliminar o tramite de papel na esfera do INPI sem que isso represente violacdo ao PCT ou quica
ao seu Regulamento de Execucao. Decerto que, ao assim proceder, o INPI confere maior seguranca
juridica a implementacdo da medida.

31. Seria sobremaneira indesejavel, afinal, que, ao estabelecer a eliminagdo do papel para toda
sorte de comunicagcao no ambito do PCT, o INPI fosse surpreendido com uma reclamagao de violagao ao
Tratado, o que poderia, inclusive, gerar sangdes no plano internacional. E justamente por isso que se
orienta prudéncia para implementacdo da medida.

32. Destarte, em atencao aos quesitos estipulados pela DIRPA, cumpre frisar que a regra 89bis
do Regulamento de Execucao do PCT parece consagrar um dever dirigido ao organismo receptor de
autorizar a forma escrita em papel para veicular pedido internacional de patente, assertiva com a qual
se espera ter respondido a consulta ora sob exame. Ainda que o ordenamento juridico brasileiro,
hodiernamente, confira inequivoca preferéncia ao uso do meio eletrénico para veiculacao de
informacdes, dessume-se inafastavel a deferéncia as normas previstas no PCT e no seu Regulamento de
Execucao.

33. Por todo o exposto, conclui-se que a absoluta eliminacao do papel no ambito do PCT
encontra aparente ébice na regra 89bis do Regulamento de Execucdo do PCT, razdo pela qual, de par
com o carater vinculante do Regulamento, afigura-se adequada uma prévia consulta a Comissao Técnica
do PCT, nos termos do art. 56.4 do Tratado antes de se proceder a implementacao da medida por
Resolucao interna do INPI. Pode ser que a medida seja objeto de deliberacao da Assembleia do PCT por
forca do art. 58.2 (a) do PCT.

A consideracio superior.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 2018.

DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES
PROCURADOR FEDERAL

Atencdo, a consulta ao processo eletrdnico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do NUmero Unico de Protocolo (NUP) 52400040380201843 e da chave de
acesso e8dfbd82



Documento assinado eletronicamente por DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES, de acordo com os
normativos legais aplicdveis. A conferéncia da autenticidade do documento estd disponivel com o
cédigo 140835514 no enderego eletrbnico http://sapiens.agu.gov.br. Informagdes adicionais: Signatario
(a): DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES. Data e Hora: 15-06-2018 13:01. NiUmero de Série:
10211457126822025906091438997102550912. Emissor: AC OAB G3.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI

DESPACHO DE APROVACAO n. 00112/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.040380/2018-43
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENCOES

1. Estou de acordo com o Parecer n2 0005/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de lavra do
Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Juridico de Propriedade
Industrial.

2. Do exame da consulta, cabe destacar alguns aspectos. O parecer inicia a sua exposicao
fazendo referéncia ao Decreto n2 8.539, de 2015, cujo art. 42 determina aos 6rgaos publicos federais a
utilizacdo de sistemas informatizados de gestdo e o tramite de processos administrativos eletrénicos. O
tempo verbal utilizado no dispositivo deixa claro o caradter mandatério do enunciado. Ou seja, ndo ha
margem de ddvida quanto a obrigatoriedade da tramitacdo de processos administrativos eletrénicos, o
que se entende por eliminacao do uso do papel.

Art. 42 Para o atendimento ao disposto neste Decreto, os 6rgdos e as entidades da
administracdo publica federal direta, autdrquica e fundacional utilizardao sistemas
informatizados para a gest&o e o tramite de processos administrativos eletrénicos.

3. Vé-se, portanto, que o érgdo consulente ao buscar eliminar a tramitacao de papel em seus
processos, obedece um comando normativo emitido pela autoridade maxima do Poder Executivo. A
eliminacao de papel na tramitagdo de processos nao é uma opcao do gestor, € uma obrigacao a ser
observada, sob pena de violagao do Decreto n? 8.539, de 2015.

4, O problema juridico instaura-se quando se confronta a pretensdo da Administracdao de
eliminacao de processos em papel e o Regulamento de Execugao do Tratado de Cooperagdo em Matéria
de Patentes (PCT), que prevé o uso de papel nas comunicacées entre organismo receptor (INPI, no caso)
e OMPI.

5. Assiste razao ao Parecer n? 0005/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU quando assevera o carater
vinculativo do Regulamento de Execucdo do PCT, vis-a-vis a conclusdo do Parecer n@°
031/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU sobre o Regulamento de Execugao do Protocolo de Madri. O
raciocinio desenvolvido no Parecer n? 031/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, dedicado ao Regulamento
de Execucao do Protocolo de Madri, aplica-se mutatis mutandis ao Regulamento de Execugao do PCT.

6. Reconhecer o cardter vinculativo do Regulamento de Execucdo do PCT ndo significa
qualificd-lo como um tratado internacional. Ao discordar da natureza de tratado do Regulamento de
Execucdo do PCT, afasta-se a ideia de sua incorporacdo ao ordenamento juridico nacional
como lei ordinaria. Para melhor compreensdo do que aqui se enuncia, recomenda-se a leitura
do Parecer n? 031/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

7. E verdade queo Regulamento de Execuc;ao do PCT, na sua primeira versao, teve aprovagao
legislativa, o que seria dispensdvel no raciocinio exposto no Parecer n? 031/2018/PROCGAB/PFE-
INPI/PGF/AGU. O fato do Regulamento de Execugao ter recebido um tratamento pelo Poder Legislativo
como tratado internacional nao significa que ele assim o seja. Pelo que consta, o instrumento de adesao
depositado pelo Pais junto a OMPI foi do PCT, e nao do Regulamento de Execucao.

8. As observacdes supra sobre a natureza juridica do Regulamento de Execucdo PCT guarda
pertinéncia a consulta em tela porque é nesse instrumento onde se & dispositivos sobre a tramitacdo de
processos em papel, notadamente a regra 89bis.1(a).

89bis.1 Pedidos internacionais

a) Os pedidos internacionais podem, sem prejuizo das alineas b) a e), ser apresentados e
processados em forma electrénica ou por meios electrénicos, em conformidade com as
Instrucdes Administrativas; porém, qualquer Organismo receptor devera autorizar que o
depdésito de pedidos internacionais seja feito em forma escrita sobre papel.

9. Diante do que expde a regra 89bis.1 do Regulamento de Execucao do PCT, o parecer ora
aprovado entendeu pela inviabilidade da extincdo /imediata do processo em papel no ambito da Diretoria
de Patentes. Por outro turno, o parecer, particularmente no paragrafo 28 e seguintes, reconhece que o
INPI pode levar ao conhecimento da Assembleia do PCT, ou outro érgdo, a sua pretensao de extingao de
procedimento de papel.



10. Nesse sentido, o parecerista recomendou no paragrafo 29 a apresentacdo da matéria em
tela a Comissdo de Cooperacdo Técnica do PCT, com fulcro no art. 56.4 do Tratado. De acordo com o
parecer, a eliminacdo dos pedidos em papel encontra um "aparente débice" na regra 89bis.1 do
Regulamento do PCT. A expressao "aparente obice" justifica-se porquanto a regra 89bis.1
talvez guarde uma natureza de soft /aw, e portanto, a norma teria uma carga normativa nao-
cogente (non-binding), nao obstante o verbo "to shall" no dispositivo. O carater obrigatédrio
do Regulamento de Execucao do PCT nao impede que algumas de suas normas sejam
caracterizadas como soft law.

11. A regra 89bis.1 do Regulamento do PCT hd de ser entendida dentro de um contexto, a
saber, propiciar o acesso ao depdsito de pedidos de patentes por pequenos usudrios que teriam
dificuldade de realizar o depésito eletrénico. Nesse contexto, o depédsito de pedidos em papel encontra
uma justificativa razodvel. O fato é que o contexto no qual ocorre o depdsito em papel no INPI é diverso.
Aproximadamente 3% dos pedidos internacionais no Brasil ocorrem por meio de depdsito em papel e
tais depositantes ndo sdao pequenas empresas (estrangeiras) que teriam dificuldade de efetuar o
depésito eletronico.

12. Ao que parece, as poucas empresas estrangeiras que realizam o depdsito em papel ndo o
fazem por dificuldade operacional de acessar o sistema eletrénico. Pelo que consta, os depositantes em
questdo sdo empresas de grande porte com excelente assessoria juridica e técnica, e com capacidade
operacional de efetuar o depdsito eletrénico. Ou seja, o contexto no qual a regra 89bis.1 foi formulada
no Regulamento do PCT ndo corresponde a realidade dos fatos no Brasil. Nesse contexto, é razodvel que
o INPI elimine o depdsito em papel sem que para isso seja necessario uma alteracao formal do
Regulamento de Execucdao do PCT, bastando uma interlocucao prévia com os érgdos técnicos do
Tratado.

13. Além do disposto no art. 42 do Decreto n? 8.539, de 2015, ha outras razbes que justificam a
eliminacdo dos pedidos em papel, como, por exemplo, a utilizagdo do formulario eletronico com
informacdes sobre acesso ao patrimOnio genético nacional e conhecimento tradicional associado.
Enquanto houver depésito de pedidos em papel no INPI, existe a possibilidade do depositante nao
preencher corretamente o formuldrio sobre acesso ao patrimdnio genético nacional e conhecimento
tradicional associado.

14. Tal inconveniente ndo existe em relacdo ao processo eletronico, posto que o sistema
impede o depdsito se o depositante ndo preencher o campo relativo as informacbes concernentes ao
acesso ao patrimonio genético nacional e conhecimento tradicional associado. Inclusive, essa matéria é
objeto de um inquérito civil no ambito do Ministério Publico Federal. Uma das razdes que levam o INPI a
adotar o despacho 6.6.1 é o depdsito de pedido em papel. Enquanto houver o depésito em papel, os
procedimentos adotados pelo INPI seréo objeto de questionamento junto aos érgaos de controle.

15. As razbes que levam a Administracao a eliminar o pedido em papel sobrelevam-se em
relacdo a regra 89b/s.1 do Regulamento do PCT. Visto isso, sugere-se ao 6rgdo consulente preparar uma
minuta de ato normativo, ou outro instrumento congénere, sobre a eliminacao do pedido em papel e
apresentar a Comissao de Cooperacdo Técnica do PCT, ou outro érgdo congénere, com um oficio que
explique as razdes da autarquia adotar unicamente a via eletronica, explicando o contexto normativo e
fatico de tal pretensdo. Mostra-se conveniente a previsdo de uma vacatio legis de trés meses na minuta
de ato normativo. O oficio pode conter a indagacdo sobre se tal procedimento precisa ser levado a
Assembleia do PCT.

16. A DIRPA.

Rio de Janeiro, 9 de julho de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe
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