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1. RELATORIO

1. Trata-se de proposta de ato normativo administrativo apresentada pelo Pesquisador Anténio
Carlos S. Abrantes sobre a apresentacao de subsidios no exame de pedidos de patentes. A proposta tem
pertinéncia ao que se discute sobre mecanismos para agilizar o exame de patentes a partir de exames
jé realizados em outros escritérios de patente.

2. No caso concreto, a proposta normativa busca aproveitar relatério realizado pela autoridade
de busca de exame internacional, tornando-o vinculativo. Como esta Procuradoria ja tem ciéncia, o
pedido realizado no exterior ndo corresponde /psis litteris aquele depositado no Brasil. Isso justifica a
formulacdo de uma exigéncia para que o depositante adeque o seu pedido aquele objeto de concessao
no exterior.

3. A proposta considera a hlpotese de se adotar o procedimento de forma especifica a
algumas dreas tecnolog|cas como uma espeC|e de projeto piloto. Como se trata de uma norma com
efeitos ao usuario externo, cuja aplicacdo ndo se restringe aos servidores, mas que demanda uma
atuacao por parte do depositante, a resolugcao mostra-se o instrumento mais adequado para o escopo
pretendido.

4, A principio, a Procuradoria mostra-se favoravel a adocdo de um projeto piloto que busque
agilizar a concessdo de patente a luz do que se denomina exame colaborativo. A presente andlise é feita
em carater preliminar, sem a intencao de corresponder a um exame conclusivo, particularmente porque
nao houve pronunciamento da Diretoria de Patentes.

5. E o relatério.
2. MERITO
6. O art. 12 da proposta normativa define o seu objeto, o que atende a técnica legislativa. /n

casu, faz-se necessério apenas alterar o termo "norma de execucdo" por "resolucao".

7. O art. 22 da minuta prevé os critérios para participacao do projeto, sendo que o primeiro
deles é o mesmo gue se encontra nos atos normativos sobre prioridade de patente, a saber: o pedido ja
foi objeto de pedido de exame, nos termos do art. 33 da Lei n2 9.279, de 1996, e ndo pode ter iniciado o
primeiro exame técnico. O segundo critério remete a nao-participacdo em programa de prioridade, o
que tem todo sentido, porquanto nao se concebe a concessao dupla de prioridade. Em certo sentido, a
minuta em comento constitui um programa com a finalidade de conferir prioridade ao exame de
patente.

8. O inciso Ill do art. 22 prevé a participacdo de pedidos oriundos de setores tecnoldgicos
especificos, o que se mostra em consonancia com a idéia de um projeto piloto. A préxima condicdo
refere-se a pedidos correspondentes aos depositados no exterior que se encontram sem 0posiGao ou
processo de nulidade (judicial ou administrativo). Imagina-se que tal condicdo seria preenchida em
cardter declaratério pelo depositante.



9. A Ultima condicao refere-se a nao-entrada de peticdo de subsidios por terceiros. Em regra, a
apresentacdo de subsidios por terceiros indica uma prévia controvérsia sobre o pedido antes mesmo da
concessao. Com o art. 22, IV, da minuta, prevé-se evitar a concessdo célere de patentes que sejam
controversas.

10. Atendidas as condicbes para participar do projeto, o INPI formulard uma exigéncia para que
o depositante adeque o seu pedido de patente aquele ja concedido no exterior, conforme prevé o art. 3¢
da minuta.

11. O §19 do art. 32 da minuta prevé que a resposta a exigéncia havera de respeitar os arts. 10
e 18 da Lei n2 9.279, de 1996. Parece conveniente incluir também a previsdo ao art. 32 da LPI de forma

que nao seja apresentada uma readequacao do quadro reivindicatério que extrapole a matéria
inicialmente revelada no pedido.

12. O §22 do art. 32 da minuta orienta o depositante a incluir a expressao "caracterizado por"
para que se caracterize as particularidades da invencao. Por meio do §32 do art. 32 da minuta, pretende-
se dispensar a complementacao da retribuicdo, na hipétese da adequacdo promover um aumento do
nimero de reinvidicacbes. Essa dispensa é compreensivel, em razao do escopo pretendido, isto é,
agilidade na concessao.

13. O art. 42 da minuta estabelece o prazo de 60 dias para cumprimento da exigéncia, nos
termos do art. 224 da Lei n2 9.279, de 1996. Percebe-se que a exigéncia formulada tem por finalidade
trazer aos autos uma reformulacao do pedido de patente nos termos do que ja foi concedido no exterior,
e ndo exatamente incorporar aos autos o relatério de exame realizado no exterior, porquanto o
examinador do INPI j& tem acesso a tal documento, ndo precisando solicita-lo.

14. O art. 49, §1° da minuta prevé que o exame realizado no exterior serd incorporado como
subsidios pelo examinador sem a realizacdo de buscas complementares. O dispositivo seguinte prevé a
hipétese de uma reformulacdo nao satisfatéria do pedido, o que ndo impedird o prosseguimento do
mesmo.

15. Se a reformulacdo do pedido corresponder a patente concedida no exterior, cabera imediato
deferimento do pedido, conforme prevé o art. 42, §32 da minuta. Esse dispositivo ndo menciona a
ressalva aos arts. 10 e 18 da Lei n? 9.279, de 1996, o que talvez se mostre conveniente.

16. O 8§4° do art. 4° da minuta prevé que o terceiro também pode apresentar subsidios, no
prazo de 60 dias da exigéncia formulada com fulcro no art. 32. Nesse caso, serd realizado o exame,
considerando os subsidios apresentados, em contraposicdao ao que ocorre no dispositivo anterior, no
qual o exame nacional corresponderd ao realizado no exterior. Prevé-se ainda que a realizacdo de
buscas complementares encontra-se condicionada a apresentacao de subsidios por terceiros, ou de uma
adequacado insatisfatéria do pedido, conforme se |é no §52 do art. 42 da minuta.

17. O art. 52 da minuta prevé que apés seis meses de publicacdo da norma em comento, os
depositantes que atendam os critérios previstos no art. 22 e que tiveram o primeiro exame técnico
realizado antes da publicacdo da norma, poderiam solicitar também a participacdo no projeto.

18. O art. 62 prevé a observancia da ordem cronoldgica de exame de sua respectiva area
tecnoldgica.

19. Realizada a leitura da proposta normativa, vale tecer alguns comentarios. Nao se identifica
qualquer disposicdo contraria a Lei n2 9.279, de 1996, pelo seguinte motivo: o exame realizado no
exterior seria incorporado ao exame nacional. Inclusive, poder-se-ia formular um modelo de redacao de
relatério para conferir maior seguranca ao examinador. O relatério poderia ser simples afirmando que
adota o relatério realizado pelo escritério ou autoridade de busca e exame pelos fundamentos expostos
no exame anexo. Nessa linha de raciocinio, ndo had de se falar de auséncia de exame, mas de
incorporacao do exame realizado no exterior. Esse modelo de relatério de incorporacao poderia figurar
no anexo da minuta de ato normativo.

20. Um segundo aspecto da proposta normativa é a restricdo a buscas complementares. Pois
bem, esse aspecto foi examinado pela Procuradoria, em 2017, quando reconheceu a possibilidade legal
de vedar a realizacdo de buscas complementares quando o depositante j& apresentou relatério nesse
sentido firmado por escritérios de patente de referéncia. Transcreve-se a fundamentacdo adotada pela
Procuradoria, contida no Parecer n® 0001-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0:

"39. Ndo caberd ao examinador do INPI-BR realizar buscas complementares, quando o
pedido de patente j&4 contém a pesquisa internacional elaborada por um dos escritérios
listados no art. 32 da minuta. Trata-se de uma espécie de vedacdo de procedimento,
instituida pelo §2° do art. 4° da minuta.

Art. 42, §22 Buscas complementares ndo serdo realizadas.

40. O art. 49, §29, da minuta, que suscitard polémica, como qualquer medida dedicada a
diminuicdo do estoque de pedidos pendentes de exame, é a razdo de ser do presente



procedimento. Sem tal norma, o procedimento ora em estudo perde seu sentido.

41. Por meio desta norma, confere-se seguranga para que o examinador do INPI deixe de
realizar buscas complementares, vinculando o seu relatério de busca aquele realizado por
um dos escritérios reconhecidos pelo sistema PCT e designado como de referéncia pelo art.
32 da minuta.

42, Em razdo da relevancia do art. 42, §2°, da minuta, é preciso esclarecer que o
examinador nao poderd realizar nova pesquisa de anterioridade, mas sim incorporar o que
j& estd presente no pedido de patente, nos termos da resolucdo. Com essa norma,
restringe-se a discricionariedade do examinador para realizar novas buscas. Se nao houver
essa norma, o examinador permanecerd realizando buscas complementares e o tempo de
duracdo do exame do pedido nao sofrera decréscimo.

43. A Presidéncia e a Diretoria de Patentes possuem competéncia para normatizar uma
vedacdo de buscas complementares pelo examinador de patentes do INPI-BR. Ressalte-se
gue a proposta normativa é dirigida indiscriminadamente para todos os pedidos de
patentes no ambito do PCT.

44, O que nao seria possivel seria uma ordem determinando que determinados pedidos de
patentes no ambito do PCT ndo teriam buscas complementares. Ndo é o caso. Todos os
pedidos que preenchem as condicdes dispostas na resolucdo submeter-se-d0 ao mesmo
procedimento.

45. A competéncia do exame de pedido de patente é atribuida a Diretoria de Patentes,
Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, conforme se percebe no
art. 12, |, da Estrutura Regimental do INPI, aprovada como anexo | do Decreto n? 8.854, de
22 de setembro de 2016.

46. Nao é sem razao que existe o procedimento de delegacdo de competéncia, no ambito
da Diretoria de Patentes. Procedimento este que se consubstancia mediante ato editado
pelo Diretor.

47. E absolutamente seguro ao examinador de patentes o cumprimento do art. 42, §22, da
minuta de resolucdo. Eventuais equivocos na busca internacional ndo serdo tributados ao
examinador, posto que a discricionariedade para realizar buscas complementares lhe foi
retirada por norma a ser aprovada pela autoridade competente.

48. Ainda, a norma em comento encontra-se em consonancia com o principio constitucional
da eficiéncia, que exige do gestor publico a adogdo de procedimentos para aceleragao do
processo administrativo, evitando etapas repetitivas. Ao se vedar a busca complementar
pelo examinador de patentes, alcanga-se o objetivo da aceleragdo do exame.

49. O principio administrativo da eficiéncia é correlato ao da celeridade, este também com
natureza constitucional. Transcreve-se a seguir a doutrina administrativista sobre a
matéria:

“No processo administrativo, o principio da eficiéncia hd de consistir na adogdo dos
mecanismos mais céleres e mais convincentes para que a Administracdo possa alcancar
efetivamente o fim perseguido através de todo o procedimento adotado. Exemplificamos
com o aspecto relativo & producdo de provas (arts. 29 a 47). E necessario dar cunho de
celeridade e eficiéncia nessa fase, com a utilizacdao de computadores, com a obtencdo de
documentos pelas modernas vias de informatica e, por que nao dizer, por gravacdes de
depoimentos para minorar o gasto de tempo que ocorre nessas ocasioes.

Eficiéncia é, pois, anténimo de morosidade, lentiddo, desidia. A sociedade de hd muito
deseja rapidez na solucdo das questdes e dos litigios, e para tanto cumpre administrar o
processo administrativo com eficiéncia.”

50. O principio da economicidade também é digno de nota, porquanto ele orienta o gestor a
evitar procedimentos de carater repetitivo.

51. Uma vez realizada a busca de anterioridade por um escritério de referéncia, de fato, é
possivel dispensar pesquisas adicionais com idéntico objeto. A busca complementar
constitui a repeticdo de um ato j& praticado por outro escritério. Ndo haveria ébice para
que essa busca complementar permanecesse na esfera da discricionariedade do
examinador, se nao houvesse um estoque de processos pendentes de exame tal como
existente hoje no INPI.

52. Pelo que consta, as buscas complementares ndao costumam divergir das pesquisas
realizadas pelas Autoridades Internacionais de Pesquisa. Ora, eventuais divergéncias entre
os relatérios de busca realizados por uma Autoridade Internacional de Pesquisa e as buscas
complementares efetuadas pelos examinadores do INPI-BR ndo justificam a manutengdo do
procedimento hoje existente.



53. O 6rgdo consulente ao propor a presente resolugao considera a gestdo de risco, uma
ferramenta sem a qual ndo se reduzird o estoque de processos pendentes de exame. Sobre
a gestao de risco, vale citar estudo publicado na Revista do Tribunal de Contas da Unido,
gue reconhece a gestdo de risco como instrumento a ser empregado no setor publico, /n
verbis:

“A gestdo de risco no setor publico se apresenta como poderosa ferramenta gerencial para
os administradores publicos, tanto no sentido de aumentar a seguranga e o desempenho no
emprego dos recursos publicos, quanto de incentivar a mudanca e a inovacao das
entidades e programas governamentais.”

54. Em sintese, a vedacdo de buscas complementares tal como contida na proposta
normativa mostra-se em consonancia com o ordenamento juridico."

21. Os dois aspectos principais da minuta (vedacdo de buscas complementares e incorporagao
do relatério de exame realizado no exterior) ndo afrontam o ordenamento juridico patrio. A proposta
normativa atende aos principios da Administracdo Publica, particularmente o da eficiéncia, posto que ela
tem a finalidade de agilizar a concessao de patentes.

22. Ha alguns detalhes que talvez possam ser aperfeicoados na proposta. Por exemplo, talvez
seja conveniente excluir o art. 52 da minuta, prevendo a aplicacdo da norma restritivamente aos pedidos
que nao iniciaram o exame técnico, pelo menos, na primeira fase de um projeto piloto. O art. 62 da
minuta parece dispensavel. A norma poderia ser mais clara no sentido da incorporacdo do exame
realizado no exterior, e talvez seja o caso de se estipular um prazo para o deferimento nesses termos.

23. A norma poderia incorporar o titulo de projeto piloto e estabelecer o periodo de vigéncia de
um ano. Nessa hipétese, seria razoavel realizar um planejamento de quantos pedidos estariam dentro
da medida e delimita-los de forma expressa na norma.

24. Talvez seja interesse concentrar todos os exames a luz da proposta normativa em uma
comissao de trés ou cinco examinadores comprometidos com o projeto. A adogdo da normativa implica
alterar a pactuacao de metas com os examinadores da aventada comissao, ou liberacao da pactuacao,
se for possivel, em um periodo determinado. Se for adotada a idéia de uma nova pactuacao de metas,
parece conveniente que a tramitacao do presente processo seja acompanhada de tais informagodes.

25. Um dltimo aspecto da presente proposta normativa refere-se a discriminacao da area
tecnolégica. Em uma primeira andlise da matéria, ndo se visualiza uma afronta ao principio da nao-
discriminacao por setor tecnoldgico, enunciado no TRIPS, por razdes j& explicadas em outro
procedimento com idéntico objetivo. O Parecer n? 32-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, que teve
com objeto o procedimento de deferimento simplificado de patentes, ndao reconheceu violacao ao
principio em comento. Adota-se igual exegese do art. 27.1 do TRIPS para a proposta normativa trazidas
nos autos. Esse aspecto voltard a ser estudado por ocasido do retorno dos autos para um exame
conclusivo.

3. CONCLUSAO

26. A Procuradoria nao identifica dbice juridico a adocao da proposta normativa, transferindo o
exame conclusivo para o futuro, quando ja houver manifestacdo por parte da Diretoria de Patentes. De
toda forma, antes de submeter a proposta a Diretoria de Patentes cabe o retorno dos autos ao
Pesquisador Antonio Carlos S. Abrantes com as seguintes perguntas:

1. Qual a area tecnoldgica que poderia ser escolhida para iniciar a presente normativa como
um projeto piloto, e a respectiva justificativa;

2. E possivel oferecer uma lista de trés ou cinco examinadores que poderiam integrar uma
comissdo encarregada tao-somente do exame dos pedidos a luz da presente normativa?
Parece recomendavel que eles sejam consultados sobre o interesse de participar da
atividade aqui em analise. ]

3. Qual a sua opinido a respeito da pactuacdo de metas? E possivel liberar a pactuacao de
metas para essa comissao ou ja apresentar uma proposta nesse sentido?

4. Hd interesse de reformular a proposta normativa, neste momento?

27. Ao Dr. Antonio Carlos S. Abrantes.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2018.

Loris Baena Cunha Neto



Procurador-Chefe

Atencéo, a consulta ao processo eletronico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do NUumero Unico de Protocolo (NUP) 52400180056201786 e da chave de
acesso e839c3b6

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com o0s normativos
legais aplicdveis. A conferéncia da autenticidade do documento estd disponivel com o cdédigo
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