ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI

PARECER n. 00036/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.109628/2018-06
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI E OUTROS
ASSUNTOS: INQUERITO / PROCESSO / RECURSO ADMINISTRATIVO

I. A consequéncia prevista na parte final do caput do art. 34 da Lei n® 9.279, de 1996,
aplica-se necessariamente as exigéncias enumeradas nos trés incisos do dispositivo, os
quais ndao compreendem informagdes sobre comprovacao de cadastro junto ao SisGen.
Il.0s documentos necessarios a regularizacdo do processo e exame do pedido,
mencionados no inciso Il do art. 34 da Lei n? 9.279, de 1996, sao aqueles Uteis ao exame do
pedido, como, por exemplo, a cessao de prioridade. O nimero de cadastro junto ao SisGen
€ um requisito de concessao, que ndo se confunde com os documentos mencionados no
art. 34, Il, da Lei n? 9.279, de 1996.

IIl. Entender que a comprovacdo de cadastro junto aoSisGen é um dos documentos
mencionados no art. 34, Il, da Lei n? 9.279, de 1996, depende de uma interpretagao
extensiva do dispositivo. Essa leitura extensiva é vidvel, mas nao é a Unica leitura
juridicamente possivel. Nesse contexto, a Procuradoria entende que os despachos 6.6 e
6.6.1 mostram-se em conformidade com o ordenamento juridico.

1. RELATORIO

1. O Ministério Publico Federal, mediante o Oficio n2 MPF/PR/RJ/GAB/DASP N2 8088/2018,
solicita informacdes sobre a representacao apresentada pela Assouagao dos Funciondrios do INPI, por
meio do oficio n® 049/18. A representacao é acompanhada de cépia dos autos n2 52400.002142/2018-
30, o qual compreende o Parecer n® 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, de autoria do signatario.

2. A representacao parte da premissa de ilegalidade na opinido juridica expressa no Parecer n?
01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU. Nesse contexto, a representacdo requer ao Ministério Publico
Federal a revisdo do parecer desta Procuradoria, quando utiliza a expressdo "vimos solicitar a analise da
legalidade e pertinéncia das acdes do INPI em relacdo ao despacho 6.6.1 [...]". A representacdo nao traz
informacdes sofre as consequéncias da pratica do despacho 6.6.1, mas questiona a legalidade da
conclusao juridica deste érgao consultivo.

3. Por isso, as informacdes ora prestadas restringem-se a contextualizacdo do Parecer n2
01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que é o objeto da representagao.

4, Salvo engano, existe consenso sobre a conveniéncia de se praticar um ato saneador,
também denominado de exigéncia, de forma que o depositante possa esclarecer eventual acesso ao
patrimonio genético nacional e conhecimento tradicional associado.

5. A controvérsia gira em torno da consequéncia da auséncia de resposta do depositante,
e nao da formulacdo do ato saneador. A representacdo acredita que o melhor procedlmento a ser
seguido é promover o arquivamento do pedido de patente, na hipétese do depositante ndo responder o
ato saneador. Tal solucdo nao é despropositada e guarda coeréncia com o procedimento administrativo
tradicionalmente adotado pela autarquia, conforme ja opinou a Procuradoria, por meio do Parecer n? 50-
2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 (doc. 01), especificamente no paragrafo 18.

6. Assiste razao a representacdo quando afirma que o procedimento até entdo adotado pela
Administracao era a publicacdao do despacho 6.6, que ensejava o arquwamento do pedido quando o
depositante nao respondia a exigéncia. Ndo se questiona a correcdo desse procedimento, cuja
permanéncia pretende a representacdo e a Administracdo. Como explica o Parecer n@
01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, é possivel adotar um procedimento diferente, que serd explicado
no mérito desta manifestacdo. Nesse particular, a Procuradoria observou o Enunciado n® 19 de Boas
Praticas Consultivas da AGU, abaixo transcrito:

BPC n? 19: Se a consulta possibilitar mais de uma solucao juridica igualmente plausivel e
sustentdvel, convém que a manifestacao consultiva leve ao conhecimento do consulente
também o entendimento juridico alternativo e sua respectiva fundamentacao.

7. O quarto paragrafo da representacao informa que causa preocupacao a formulagao de
exigéncia para todas as areas tecnoldgicas, e ndo apenas aquelas que costumam guardar pertinéncia ao



patrimonio genético nacional e conhecimento tradicional associado, /in verbis: "Muito nos preocupa o
fato do referido Comunicado informar que a exigéncia formal serd feita de forma generalizada,
independentemente das areas tecnoldgicas as quais o pedido contemple [...]".

8. Sao poucos os pedidos de um universo de milhares, no ambito das Coordenacbes-Gerais de
Patentes (CGPATs) Il e IV, que foram objeto de acesso ao patrimobnio genético nacional e conhecimento
tradicional associado. De todo modo, promover um ato saneador para todos os pedidos de patente,
independentemente da &rea tecnolégica, é um procedimento que se mostra em conformidade com o
fato de que, desde 26 de novembro de 2015, o formuldrio de depédsito para fins de peticionamento
eletronico j& possui o campo obrigatdrio para preenchimento sobre o acesso ao patrimbénio genético
nacional ou conhecimento tradicional associado (doc. 04).

9. Os pedidos de todas as dreas tecnoldgicas, e nao apenas os pertencentes as CGPATs | e I,
jé informam o acesso ao patrimoénio genético nacional e conhecimento tradicional associado. Se nao
houver o preenchimento desse campo no formulario de depésito (doc. 04), o sistema trava e impede o
protocolo eletrénico.

10. Poder-se-ia indagar por que o INPI precisa formular um ato saneador aos pedidos se essa
informacado j& é obrigatéria no ato do depédsito? Entre os anos de 2000 e 2015, ndo havia o formulério
obrigatdério em questdo. Por isso, o INPI tem interesse em perguntar se o depositante acessou ao
patrimo6nio genético nacional e conhecimento tradicional associado, por meio do recém-criado despacho
6.6.1. Um outro motivo é o fato de que 3% dos pedidos de patente, hoje, sdo depositados em papel.
Esses pedidos em papel podem em tese nao conter a declaragao positiva ou negativa de acesso ao
patrimonio genético nacional e conhecimento tradicional associado.

11. O ideal seria impossibilitar o depdsito do pedido de patente em papel, permitindo apenas a
apresentacao digital da documentacao. Essa pretensao tem respaldo no art. 42 do Decreto n? 8.539, de
2015. Assim sendo, nao haveria mais pedido de patente em papel e todos os depositados a partir de
entdo conteriam obrigatoriamente as informacdes relativas ao acesso ao patrimdnio genético nacional e
conhecimento tradicional associado.

12. O O&bice a eliminacao imediata dos pedidos em papel é objeto do Parecer n°
0005/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes,
aprovado pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho n® 112/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU
(processo n? 52400.040380/2018-43). A Administracdo ja reiterou a pretensao de excluir o depédsito de
pedido em papel, mas existe um débice nesse sentido localizado no Regulamento de Execucdo do PCT
(Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes), notadamente na regra 89 bis.1(a).

13. Poder-se-ia promover um ato saneador apenas aos pedidos em tramitacao nas CGPATs | e
Il, tal como sugere a representacao. Entretanto, é possivel existir pedidos que foram objeto de acesso
ao patrimoénio genético nacional nas areas tecnoldgicas correspondentes as CGPATs Il e IV. Por isso, o
ato saneador, que recebe a identificacdo de despacho 6.6.1, é dirigido a todas as areas
tecnoldgicas. Segue abaixo um exemplo de pedido de patente no ambito da CGPAT lll, o qual houve
acesso declarado ao patrimonio genético nacional.

pedido BR102016015366-2: A presente invencdo prové ndo apenas um processo eficiente
para extracao de acido chiquimico, mas também uma nova fonte natural deste composto.
A otimizacdo do processo de extracdo de acido chiquimico a partir de diferentes érgaos de
plantas de Calophyllum brasiliense foi estabelecida. O processo é simples, rapido e de baixo
custo, quando comparado com outros utilizados para extracdo de acido chiquimico em
tecidos vegetais. As principais vantagens do presente processo residem na utilizagao de
agua como extrator e no fato da extracdo ser realizada a temperatura ambiente. O curto
tempo de extragao contribui para tornar o processo menos oneroso. O processo foi capaz
de extrair uma quantidade de acido chiquimico que corresponde a até 3,76% da matéria
seca da folha.

14. O exemplo acima pOe por terra a sugestao de restringir os pedidos de patente destinatarios
do ato saneador. A |6gica de se promover o ato saneador a todos os pedidos, inclusive, os contidos
nas CGPATs Ill e IV, é realizar um pente fino. Se o INPI formulasse o ato saneador apenas aos pedidos
oriundos das CGPATs | e Il, igual critica adviria ao procedimento.

15. E o relatério.
2. MERITO
16. O Parecer n? 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, particularmente nos paragrafos 22 a 36,

explica que o arquivamento do pedido ndo é a Unica solucdo juridicamente plausivel quando o
depositante ndo responde o ato saneador em tela. Por ato saneador, entende-se a pergunta ao
depositante se houve acesso ao patriménio genético nacional ou conhecimento tradicional associado. O
despacho 6.6.1 encontra-se redigido nos seguintes termos na Revista da Propriedade Industrial:

Cddigo 6.6.1 - Exigéncia Formal - art. 38 (I) da Lei 13.123/2015



Informe se houve acesso ao patrimoénio genético nacional, conforme o art. 38 (I) da Lei
13.123/2015. Para Declaragdo Positiva de Acesso, gerar uma Guia de Recolhimento da
Unido (GRU) de cddigo 264. Caso a exigéncia ndo seja cumprida em até 60 (sessenta) dias,
sera considerado pelo INPI que ndo houve acesso ao patriménio genético nacional.

17. O ato saneador sobre patriménio genético nacional e conhecimento tradicional
associado diverge ligeiramente do que os arts. 34, 35 e 36 da Lei n? 9.279, de 1996, denominam de
exigéncia. Por isso, a auséncia de resposta ao ato saneador ndo implica necessariamente o
arquivamento do pedido.

18. As exigéncias propriamente ditas sdo aquelas estabelecidas nos arts. 34, 35 e 36 da Lei n®
9.279, de 1996, e sdo aqui consideradas como questoes prejudiciais ao exame do pedido. Elas
detém natureza técnica ou formal. Por questdes prejudiciais ao exame, adota-se o seguinte conceito:
aspectos que influenciam ou determinam o exame do pedido de patente.

19. Nessa linha de raciocinio, a auséncia de resposta a uma exigéncia formulada com fulcro no
art. 34, 35 ou 36 da Lei n? 9.279, de 1996, prejudica o exame técnico do pedido, o que explica a
previsdo legal de arquivamento. Do mesmo modo, a resposta a uma exigéncia repercute no mérito da
causa, isto é, na andlise do pedido.

20. Compreendida a nocao de exigéncia no curso de um pedido de patente, e a mens /egis do
arguivamento previsto na parte final do caput do art. 34 da Lei n? 9.279, de 1996, passa-se a analise do
que vem a ser o ato saneador sobre patrimbénio genético nacional e conhecimento tradicional associado,
impugnado na representacao.

21. O ato saneador sobre patrimoénio genético nacional e conhecimento tradicional associado
(despacho 6.6.1) ndo tem pertinéncia com o exame técnico do pedido. Em outras palavras, a informacao
de acesso ao patrimonio genético nacional e conhecimento tradicional associado nao interfere no exame
técnico. O examinador ndo examina tecnicamente o pedido de um modo diferente, na hipdétese do
mesmo ter sido ou ndo precedido de acesso ao patrimonio genético nacional e conhecimento tradicional
associado. Por isso, o nimero de cadastro junto ao SisGen ou a autorizacdo de acesso ndo se qualificam
como questdes prejudiciais ao exame.

22. A informacdo de acesso ao patrimdnio genético nacional e conhecimento tradicional
associado é uma questao prejudicial do ato de concessao, que é uma etapa distinta e posterior ao
exame técnico. Nesse sentido, vale trazer o art. 47 da Lei n? 13.123, de 2015, que se refere ao ato de
concessao da patente, que ndo se confunde com a etapa de exame técnico.

Lei n® 13.123, de 2015, art. 47. A concessao de direito de propriedade intelectual pelo
6rgdo competente sobre produto acabado ou sobre material reprodutivo obtido a partir de
acesso a patrimonio genético ou a conhecimento tradicional associado fica condicionada ao
cadastramento ou autorizagao, nos termos desta Lei.

23. Nao se cogita confundir o ato de concessdao e a fase de exame técnico no curso de um
pedido de patente. A concessao de um pedido de patente é um ato que se processa apés o deferimento,
e depende de comprovagao do pagamento de retribuicao correspondente, de acordo com o art. 38 da
Lei n2 9.279, de 1996.

24. Em sintese, o ato saneador sobre patriménio genético nacional e conhecimento tradicional
associado (despacho 6.6.1) ndo se qualifica como uma exigéncia propriamente dita, nos termos dos
arts. 34, 35 e 36 da Lei n? 9.279, de 1996. Ndo ha dbice a denominacdo do ato saneador como
exigéncia. O que importa nao é o nomen iuris, € sim a natureza do ato administrativo. Uma vez
entendido que o ato saneador (despacho 6.6.1) nao corresponde obrigatoriamente ao conceito de
exigéncia inscrito nos arts. 34, 35 e 36 da Lei n? 9.279, de 1996, mister reconhecer que a auséncia de
resposta nao enseja obrigatoriamente o arquivamento do pedido.

25. A comprovacao de cadastro junto ao SisGen é uma obrigacdo prevista no art. 104, §49, do
Decreto n2 8.772, de 2016, e nao na Lei n? 9.279, de 1996. Esse é um dos motivos pelos quais o
INPI pode exigir a comprovacdo de cadastro junto ao SisGen, por meio do despacho 6.6.1, sem
promover necessariamente a consequéncia prevista na parte final do caput do art. 34 da Lei n2 9.279,
de 1996 (arquivamento).

26. A comprovacdo de cadastro junto ao SisGen ndo se confunde com a apresentacdo de
listagem de sequéncia, que também é objeto do despacho 6.6. A auséncia da listagem de sequéncia no
pedido, quando necesséria, afeta o0 modo como se realiza o exame técnico. Por isso, a Administracao
promove o arquivamento do pedido, com fulcro no art. 34 da Lei n? 9.279, de 1996, quando o
depositante ndo apresenta a listagem de sequéncia, solicitada por meio do despacho 6.6.

27. Transcreve-se trecho do Parecer n? 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que fundamenta a
possibilidade da Administracao praticar o despacho 6.6.1:

22. As exigéncias previstas nos arts. 34 e 35 da LPI tém por finalidade receber informacdes,
reformulacdes do pedido ou novos documentos que serao Uteis ao exame do pedido. Por



exemplo, no curso do exame técnico, o examinador percebe que o depositante ndo juntou
aos autos a listagem de sequéncia. Nesse caso, examinador formula uma exigéncia 6.6,
com fundamento no art. 34, Il, pois a informacdo contida na listagem de sequéncia é
relevante para o exame técnico. Nesse caso, € compreensivel o arquivamento como
decorréncia da nao manifestagdo do depositante.

23. Os arts. 34 e 35 da LPI preveem exigéncias relacionadas ao exame do pedido, ipsis
litteris:

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

| - objecbes, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessdao de pedido
correspondente em outros paises, quando houver reivindicagao de prioridade;

Il - documentos necessarios a regularizacao do processo e exame do pedido; e

Il - traducdo simples do documento habil referido no § 22 do art. 16, caso esta tenha sido
substituida pela declaracao prevista no § 52 do mesmo artigo.

Art. 35. Por ocasido do exame técnico, serd elaborado o relatério de busca e parecer relativo
a:

| - patenteabilidade do pedido;

Il - adaptacao do pedido a natureza reivindicada;

Il - reformulacao do pedido ou divisdo; ou

IV - exigéncias técnicas.

Art. 36. Quando o parecer for pela ndo patenteabilidade ou pelo ndo enquadramento do
pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigéncia, o depositante sera
intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 12 Nao respondida a exigéncia, o pedido sera definitivamente arquivado.

§ 22 Respondida a exigéncia, ainda que ndo cumprida, ou contestada sua formulagao, e
havendo ou ndo manifestacdo sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-a
prosseguimento ao exame.

24. O arquivamento previsto no art. 34 da LPI ndo ocorre de igual modo aquele decorrente
da aplicagao do art. 36. O §12 do art. 36 da LPI qualifica o arquivamento como definitivo, e é
aplicavel quando ndo ha resposta as exigéncias formuladas com fundamento no art. 35.

25. A designacao "definitivo" no art. 36, §19, da LPI significa que se trata de um
arquivamento ndo sujeito a recurso. Diferentemente, o arquivamento fundado no art. 34 da
LPI é passivel de recurso, posto que o dispositivo legal ndo o designa como definitivo. Essa
diferenca é detalhada nas Diretrizes de Exame de Patente, instituidas pela Resolugao
INPI/PR n2 64, de 2013, como se percebe na transcricao abaixo:

"1.13 Arquivamento

O arquivamento do pedido poderd ocorrer se o depositante ndo responder, dentro do prazo
legal de 90 dias, uma exigéncia que tenha sido formulada pelo examinador com base no
Art. 36 da LPI. Neste caso o arquivamento é definitivo.

Do arquivamento do pedido com base no Art. 34 da LPI cabe interposicdo de recurso no
prazo de 60 dias contados da publicacao deste arquivamento na RPL."

26. Existe uma légica procedimental na consequéncia prevista na parte final do caput do
art. 34 da LPI ("sob pena de arquivamento"). O arquivamento se faz necessario, pois
comumente a continuagdo do exame técnico resta prejudicada quando o depositante nao
apresenta uma resposta a uma exigéncia formulada.

27. Da leitura dos arts. 34, 35 e 36, é possivel entender que o descumprimento de uma
exigéncia acarreta o arquivamento do pedido quando ela é prevista na Lei n2 9.279, de
1996. Quando a exigéncia formulada tem por finalidade sanear o processo por qualquer
motivo e fundamento, diverso daquele exposto na LPI, o siléncio do usuario ndo precisa
necessariamente acarretar o arquivamento do pedido. Nesse Ultimo caso, a Administracdo
teria a discricionariedade de determinar a consequéncia, conquanto o faca de modo prévio
a formulacdo da exigéncia e com a publicidade necessaria.

28. In casu, a exigéncia de regularizacao do pedido de patente refere-se ao acesso ao
patriménio genético e/ou conhecimento tradicional associado. Tal exigéncia ndo
corresponde necessariamente aquela prevista no art. 34, Il da LPI, que diz respeito a
documentos préprios do processo de exame de patente, como, por exemplo, a cessdo de
prioridade de patente. Reproduz-se a explicacao sobre o art. 34, Il, da LPI:

"Trata este inciso de quaisquer documentos necessarios para regularizar a situacdo do
pedido, por exemplo, quando de alteracao, cessao ou transferéncia do pedido, nos casos
em que, iniciado o exame do pedido, ainda se encontrem pendentes de fornecimento de
documento que comprove o ato."

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & MOREIRA, 2000, p. 89.



29. Por outro lado, é possivel entender que qualquer exigéncia para regularizar o pedido de
patente enquadra-se no inciso Il do art. 34 da LPI. Essa foi o raciocinio adotado no Parecer
n2 0050-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, que reconheceu a possibilidade de publicar
o despacho 6.6, nos termos do art. 34 da LPl. Repita-se, embora esse raciocinio seja
inconteste, é possivel adotar outro, afastando o art. 34 da LPI como fundamento da
exigéncia aqui pretendida.

30. Nesse diapasao, a Diretoria de Patentes propde a criacdao de um novo cédigo (6.6.1),
especifico para a medida "pente fino" sub examine. O cédigo de despacho 6.6 ja prevé o
arquivamento do pedido em decorréncia da ndo manifestacdao do usudrio. Por sua vez, o
novel cédigo 6.6.1 nao traz consigo o comando do arquivamento, na hipétese de ndo
manifestacdo do usuario.

31. Nao se identifica dbice juridico a proposta tal como apresentada na consulta, porquanto
a exigéncia pretendida ndo se qualifica como til para se analisar a privilegiabilidade do
pedido, ou o teor técnico do mesmo. As informacdes pertinentes ao acesso ao patriménio
genético nacional e/ou conhecimento tradicional associado ndo sdo Uteis ao exame do
pedido, mas sim ao controle exercido pelo Estado sobre o uso da biodiversidade do Pais.

32. Nesse viés, é possivel formular uma exigéncia obrigando o depositante a informar o
acesso ao patrimdénio genético nacional e/ou conhecimento tradicional associado sem
promover automaticamente o arquivamento, na hipétese de auséncia de resposta."

28. Pelos motivos acima, a Procuradoria opinou pela possibilidade da Administracao nao
promover o arquivamento do pedido de patente quando o depositante ndo responder o ato saneador
denominado de despacho 6.6.1. O Parecer n? 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU reconheceu que 0s
dois despachos (6.6 e 6.6.1) sdao igualmente plausiveis. O parecer ndo sugeriu a inaplicabilidade do
despacho 6.6, apenas entendeu que o despacho 6.6.1 constitui-se como mais uma ferramenta
procedimental disponivel a Administracdo para perscrutar informacdes referentes ao patriménio
genético nacional e conhecimento tradicional associado.

29. A principio, o despacho 6.6.1 seria adotado apenas no ano de 2018, e ndo seria um
procedimento de aplicacao reiterada nos préximos anos. Trata-se de uma situacao excepcional, posto
que se vive um periodo de adaptacdo ao SisGen, que se encontra em funcionamento desde novembro
de 2017. Uma vez publicado o despacho 6.6.1 aos pedidos depositados entre 2000 e 2015, ele ndo tem
mais razao de ser utilizado, posto que os pedidos depositados a partir de 2015, j& possuem o formulario
digital obrigatério com o campo para informar o acesso ao patrimdnio genético nacional e conhecimento
tradicional associado.

30. A Procuradoria entende que hd um espaco de discricionariedade administrativa nesse
aspecto, podendo ser adotado o despacho 6.6 ou 6.6.1, conquanto haja publicidade na Revista da
Propriedade Industrial. O que ndo se admite é promover um arquivamento de pedido de patente, nesse
contexto, sem uma prévia comunicacdo ao usudrio, o que jamais foi cogitado pela Administracao.

31. Nao existe uma resisténcia na Administracao a promocdo do arquivamento dos pedidos de
patente tal como busca a representacdo. O fato é que tal medida promoveria uma enxurrada de
recursos administrativos e de acgdes judiciais impugnando individualmente o ato de arquivamento.
Provavelmente, os maiores prejudicados dessa medida seriam os depositantes nacionais, que possuem
maior dificuldade no acompanhamento dos pedidos de patente, e deixariam de responder o ato
saneador por mero equivoco.

32. Quando a Procuradoria opinou pela legalidade do despacho 6.6.1, que ndo existia até entao,
cogitou-se um numero elevado de acdes judiciais pleiteando a nulidade do ato de arquivamento
decorrente da publicacdo do despacho 6.6. Centenas de pedidos de patente, quicd milhares, seriam
arquivados se houvesse a publicagao do despacho 6.6 a aproximadamente milhares de pedidos
depositados entre 2000 e 2015 que ndo sofreram exame.

33. O despacho 6.6 nao costuma ser objeto de judicializacdo quando publicado em pequenos
lotes de processos. Todavia, ao se praticar o despacho 6.6 em atacado, isto é, a aproximadamente
milhares de processos, de forma automatica, com certeza, haveria um numero elevado de
arguivamentos, que por sua vez, seriam objeto de judicializacdo. E fragil o argumento de defesa do INPI
para defender o arquivamento de centenas ou milhares de pedidos de patente, em decorréncia da
aplicacao automatica e geral do despacho 6.6.

34. Simplesmente invocar a parte final do caputdo art. 34 da Lei n? 9.279, de 1996, como
argumento de defesa judicial para sustentar o arquivamento dos pedidos ora em estudo é possivel, mas
temerario. Esta Procuradoria, que tem o papel de formular as teses de defesa judicial da autarquia,
reconhece que dificilmente os arquivamentos dos pedidos de patente seriam mantidos na esfera
judicial, porquanto a pergunta dirigida ao depositante sobre o acesso ao patrimdénio genético nacional e
conhecimento tradicional associado nao se qualifica como uma exigéncia propriamente dita, o que
justifica a nao-aplicacdo da parte final do caputdo art. 34 da Lei n? 9.279, de 1996. A criacao do
despacho 6.6.1 levou em consideracao a possivel judicializacao dos pedidos arquivados, o que, por sua
vez, atrasaria a conclusao do ato de saneamento que se pretende concluir antes de novembro de 2018.



35. Poder-se-ia argumentar que nao caberia ao INPI promover a aplicacdao de um despacho de
forma automatica e geral a todos os pedidos com requerimento de exame. Sendo assim, o INPI deveria
publicar o despacho 6.6 no decorrer dos préximos anos, de forma paulatina, sem a pretensao de concluir
0 saneamento no ano de 2018. Forcoso reconhecer que o saneamento do feito nesses termos levaria
anos, sendo impossivel de conclusdo antes de novembro de 2018, quando o SisGen completard um ano
de funcionamento.

36. O despacho 6.6 possui alguns problemas, entre eles, nao se trata de um ato especifico para
informacdes relativas ao patrimoénio genético nacional e conhecimento tradicional associado, pois ele
também se refere a apresentacdo de listagem de sequéncia, entre outros documentos. Para a
Administracdo Publica, € melhor um despacho especifico, que permite o rastreamento preciso de
informagoes, do que um despacho que compreenda mais de uma situagao envolvida.

37. Se hoje a Procuradoria pedir o levantamento de quantos despachos 6.6 foram publicados no
ano de 2017, esse dado nao informard com precisdao o nimero de pedidos envolvendo o patrimoénio
genético nacional ou conhecimento tradicional associado. A informacao precisa somente é obtida
mediante uma pesquisa manual dos pedidos, porque o despacho 6.6 tem como objetivo obter
informacdes/documentos de varios tipos, e ndao apenas referentes ao patriménio genético nacional e
conhecimento tradicional associado. A criacdo de um despacho especifico para assunto de tamanha
importancia, tal como o pretendido 6.6.1, permitird uma apuracao de dados com maior precisao.

38. Vérias divisOes técnicas ja publicaram o despacho 6.6.1. Isso quer dizer que se prevalecer o
entendimento que o despacho 6.6.1 esta eivado de ilegalidade, ainda que apenas no aspecto referente
a sua consequéncia, serd necessario promover a nulidade de todos os despachos 6.6.1 j& praticados, e
posterior publicacdes dos despachos 6.6.

39. Essa é uma operacdo que nao se conclui em um Unico més, pelo seguinte motivo: a Revista
da Propriedade Industrial (RPI) tem um limite de dados. Como a RPI é publicada uma vez por semana,
serdo necessdrias varias edicdes para adotar a pretendida nulidade do despacho 6.6.1, e posterior
publicacao do 6.6.

40. Salvo engano, a Administracdo ndo se opde a nulidade dos despachos 6.6.1, tal como
pretende a representacao, mas reconhece que as consequéncias serao prejudiciais aos depositantes,
sem nenhuma repercussdo positiva na tutela do patrimoénio genético nacional e conhecimento
tradicional associado. O controle exercido pelo Estado sobre o uso da biodiversidade do Pais ndo sera
melhor alcancado com a adocdo Unica do despacho 6.6 como mecanismo para solicitar informacdes
sobre acesso ao patrimdnio genético nacional e conhecimento tradicional associado.

41. A pretendida nulidade do despacho 6.6.1 nao promove uma melhor tutela do Estado sobre a
biodiversidade nacional, apenas atenderia a uma concepcdo a qual toda e qualquer exigéncia no curso
de um pedido de patente precisa obrigatoriamente ensejar o arquivamento, na hip6tese do depositante
permanecer silente. Tal concepcao ignora a mens legis da exigéncia no curso do pedido de patente, e
representa a aplicagao de um procedimento desvinculado de uma finalidade.

42. Por fim, a representacdao menciona a proposta de Medida Proviséria para deferimento
simplificado de patentes. Pois bem, promover o ato saneador em tela é medida urgente,
independentemente da proposta de Medida Proviséria de deferimento simplificado de patentes, que se
encontra na fase de avaliacdo no ambito da Administracdo Direta, sem sinalizacdo alguma de concluséo.
O processo administrativo sobre essa matéria j& teve encerrada a sua tramitacao no INPI, no ano de
2017.

43. Aqui estd a chave para se compreender a presente representacdo. A Diretoria de Patentes
ao formular a consulta escreveu que a regularizacdo de acesso ao patriménio genético nacional e
conhecimento tradicional associado é uma medida inserida no contexto do projeto de simplificacdo do
exame de patentes em discussdo no ambito governamental (fls. 02 do processo administrativo contido
na representacdo). Basta mencionar a proposta de Medida Proviséria para que qualquer ato de gestdo
seja imputado como ilegal e seja invocada paralisacao do trabalho.

44, Ha vérias medidas sendo adotadas para saneamento dos processos administrativos, que se
encontram inseridas no projeto de reducao do backlog de patentes, por exemplo, digitalizacao dos
pedidos. Ndo importa qual solucdo serd encontrada para reducdo do backlog, seja a apresentada pelo
INPI, a criticada proposta de Medida Provisdria, ou outra qualquer, a digitalizacdo dos pedidos é uma
medida necesséria para a Administracdo. O mesmo pode ser dito em relacao ao tema em tela referente
ao saneamento dos processos mediante a publicacao do despacho 6.6.1.

45. E necesséario promover o ato saneador referente ao acesso ao patriménio genético nacional
e conhecimento tradicional associado, independentemente da tramitacao do processo administrativo
sobre a proposta de Medida Proviséria de deferimento simplificado de patente, ou andamento de
qualquer outra proposta de reducao ao backlog. Ainda que nao se pretenda reduzir o estoque de
pedidos pendentes de exame, o que implicaria estender o tempo médio de conclusdo do processo
administrativo de concessao de uma patente, o saneamento em tela é necessario.

46. O Parecer n? 0050-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, datado de 17 de novembro de



2017, expde que o saneamento dos processos é medida que decorre do art. 104 do Decreto n?® 8.772, de
11 de maio de 2016, que estabeleceu um prazo de regularizacdao a contar da disponibilizacao
do SisGen aos usuarios que acessaram o patrimonio genético nacional.

Decreto n? 8.772, de 2016, art. 104. Devera regularizar-se nos termos da Lei n? 13.123, de
2015, e deste Decreto, no prazo de um ano, contado da data de disponibilizagao do
cadastro pelo CGen, o usuario que, entre 30 de junho de 2000 e a data de entrada em vigor
da Lei n? 13.123, de 2015, realizou as seguintes atividades em desacordo com a legislacao
em vigor a época:

| - acesso a patrimoénio genético ou a conhecimento tradicional associado;

47. Nesse diapasao, cumpre observar o que diz 0 §4° do art. 104 do Decreto n? 8.772, de 2016.
O pedido de patente que nao possui autorizacao de acesso precisa necessariamente efetuar o cadastro
junto ao SisGen.

Decreto n® 8.772, de 2016, art. 104, § 42 Para fins de regularizacao no INPI dos
pedidos de patentes depositados durante a vigéncia da Medida Proviséria n® 2.186-16,
de 2001, o requerente deverd apresentar o comprovante de cadastro ou de autorizacdo de
que trata este artigo.

48. Ao se ler o Decreto n? 8.772, de 2016, nao se identificara uma norma sequer
determinando ao INPI promover qualquer tipo de exigéncia referente ao patrimoénio genético
nacional e conhecimento tradicional associado. Tampouco a Lei n® 13.123, de 2015, prevé tal
obrigacdo ao INPI. A regularizacao no INPI dos pedidos depositados, mencionada no 8§42 do art.
104 do Decreto n2 8.772, de 2016, poderia ocorrer de forma voluntaria, ou mediante um
procedimento diverso dos despachos 6.6 e 6.6.1.

49, A partir do momento no qual nao se identifica um dispositivo legal estabelecendo como o
INPI solicitard o nUmero de cadastro junto ao SisGen, ndo se pode dizer que a publicacdo do despacho
6.6.1 estd eivada de ilegalidade. Os usudrios que nao acessaram ao patrimbénio genético nacional e
conhecimento tradicional associado correspondem a 99,9% dos depositantes de pedidos de patentes.
Inexiste obrigacao legal imposta a esses usudrios para que venham ao INPI informar quenao
realizaram acesso ao patriménio genético nacional e conhecimento tradicional associado.

50. O INPI poderia, inclusive, adotar um procedimento totalmente diferente ao previsto nos
despachos 6.6 e 6.6.1. Em tese, o INPI poderia deixar de formular qualquer despacho sobre patriménio
genético nacional e conhecimento tradicional associado, e sobrestar todos os pedidos depositados antes
de 2015, apds o deferimento. Nessa linha de raciocinio, o INPI efetuaria a concessdo apenas apds a
apresentacdo voluntdria dos formuldrios referentes ao acesso ao patrimbénio genético nacional e
conhecimento tradicional associado [FQs 011 e 012 (doc. 02)].

51. Alguns profissionais, que sustentam o posicionamento similar ao contido na representacao,
defendem que a melhor solucdo para diminuir o estoque de pedidos de patente pendentes de exame é
promover um alto nimero de arquivamentos. Eles alegam a possibilidade de se aproveitar o despacho
6.6 para atingir o arquivamento de milhares de processos e assim diminuir o nimero de processos
pendentes de exame. Utilizar o ato saneador em comento para tal objetivo fere o principio da finalidade.

"O principio da finalidade implica o dever da Administracdo direcionar sua atuacéo na clara
e efetiva persecucdo dos fins de indole publica que justifica a atividade, depreendidos a
partir da regra legal habilitante em seu contexto normativo. Em termos genéricos,
incorpora o dever de atender ao interesse publico, mola propulsora da agdo do
administrador. Mas para nao se confundir totalmente com o principio do interesse publico,
urge salientar que, em sua formulacdo mais abalizada, propugna o principio da finalidade a
identificacdo e vinculacdo do agente a especifica e imediata finalidade publica que informa
pontualmente a norma aplicada, passivel de ser descoberta na atividade de atuacdo do
direito, a partir do labor interpretativo dentro da sistematica que permeia a ordem juridica.

[...]

Constitui ofensa ao principio da finalidade na expedicdo do ato administrativo [...] (ii)
producdo de ato que atende referencial teleolégico diverso daquele estipulado pela lei
aplicada, mesmo que se trate de outro fim publico. Em ambas as situacles, havera traicao
objetiva do ato quanto ao seu escopo legal. O suficiente para invalida-lo. [...]"

OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. O regime juridico-administrativo e os principios da
finalidade e da razoabilidade. Revista da Procuradoria-Geral do Municipio de Belo Horizonte
- RPGMBH, Belo Horizonte, ano 3, n. 6, jul/dez. 2010. Disponivel em:
<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=70741>. Acesso em: 10 jul. 2018.

52. A Administracdo até pode promover um alto nimero de arquivamentos, no caso em tela,
mas nao com o escopo de reducao do backl/og. O arquivamento previsto no art. 34 da Lei n? 9.279, de
1996, ocorre em razdo do que ja foi explicado no inicio do mérito da presente manifestacao, isto &, o
siléncio do depositante que ndo responde a exigéncia prejudica a conclusdo do processo administrativo.
Assim sendo, o principio da finalidade restaria violado ao emprestar um fim diverso do previsto ao
arquivamento inscrito no art. 34 da Lei de Propriedade Industrial.

53. Nao se cogita promover o pretendido arquivamento de pedido de patente, com fundamento



no art. 40 da Lei n? 9.784, de 1999, posto que esta assume o carater de lei geral de processo
administrativo, sendo aplicada subsidiariamente, quando pertinente, ao pedido de patente.

Lei n? 9.784, de 1999, art. 40. Quando dados, atuacdes ou documentos solicitados ao
interessado forem necessarios a apreciacao de pedido formulado, o ndo atendimento no
prazo fixado pela Administracao para a respectiva apresentacdo implicara arquivamento do
processo.

54. No ambito do pedido de patente, a aplicacdo da Lei n® 9.784, de 1999, é subsidiaria, e
jamais automatica, porque ela ndo é o regramento principal dos processos relativos a propriedade
industrial. Essa compreensao é pacifica, e jamais foi questionada, inclusive porque tem respaldo no art.
69 da Lei n? 9.784, de 1999. Nesse diapasdo, reproduz-se a explanacao de Celso Anténio Bandeira de
Mello sobre o art. 69 da Lei n? 9.784, de 1999:

"E importante anotar que a lei em causa aplica-se apenas subsidiariamente aos processos
administrativos especificos, regidos por leis préprias, que a elas continuardo sujeitos. Como
é légico, aplica-se integralmente a quaisquer outros processos administrativos."

MELO, Celso Anténio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26 ed. Sdo Paulo:
Malheiros, 2009, p. 505.

Lei n2 9.784, de 1999, art. 69. Os processos administrativos especificos continuardo a
reger-se por lei prépria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.

55. A Lei n29.279, de 1996, é considerada lei especial frente a lei geral (Lei n? 9.784, de 1999).
No confronto entre as duas leis, aplica-se a regra hermenéutica conhecida
como /ex specialis derrogat lex generalis.

56. Como se nao bastasse o argumento supra, o art. 40 da Lei n? 9.784, de 1999, aplica-se
diante de situacdes em que se presume desinteresse da parte, como explica Carvalho Filho.

"Pode ocorrer, no entanto, que a intimacao seja dirigida ao interessado para fornecer dados
ou documentos ou para exercer alguma atividade no seu préprio interesse. Nesse caso,
dispde o art. 40 da lei que o ndo atendimento da intimacdo desafia o arquivamento do
processo. O dispositivo, em que pese nao tenha feito a ressalva, deve ser interpretado
considerando-se o eventual desinteresse da parte. Se esta se mostra
desinteressada, o processo deve mesmo ser arquivado, nenhuma razdo havendo para
gue a Administragao supra de oficio a omissdo da parte desinteressada."

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal: comentarios a Lei n?
9.784, de 29.1.1999. 5ed. Sdo Paulo: Atlas, 2013, p. 207. (sem grifo no original)

57. O depositante que deixa de vir ao INPI para dizer que ndo teve acesso ao patrimonio
genético nacional estd longe de exprimir desinteresse no pedido. O depositante quando ndo tem
interesse no prosseguimento do pedido de patente, deixa de recolher as retribuicdes anuais. Ndo se
confunde o art. 40 da Lei n? 9.784, de 1999, com os arts. 34 e 37 da Lei n® 9.279, de 1996, embora os
trés dispositivos mencionem arquivamento dos processos. A situacdo que enseja o arquivamento, com
fulcro no art. 40 da Lei n? 9.784, de 1999, nao tem nenhuma relacao com a do art. 34 da Lei n? 9.279, de
1996. Tampouco se misturam os arquivamentos dos arts. 34 e 37 da Lei n2 9.279, de 1996.

58. A publicacao do despacho 6.6.1 ou 6.6 possui implicacdes diferentes em termos de
funcionamento da maquina administrativa do INPI. Para a tutela do patriménio genético nacional e
conhecimento tradicional associado, é irrelevante se o INPI publicard o despacho 6.6.1 ou 6.6. O
importante é o seguinte para a tutela do patriménio genético: o depositante que teve acesso ao
patrimoénio genético nacional ou conhecimento tradicional associado precisa apresentar ao INPI o
nlimero de cadastro junto ao SisGen, ou a autorizacao de acesso, antes do ato de concessdo. Isso pode
ser alcancado mediante os despachos 6.6.1, 6.6 ou mesmo, mediante a criacao de outro procedimento.

59. O despacho 6.6 pode coexistir com o 6.6.1. Imagina-se o seguinte exemplo: o pedido de
patente X encontra-se na fase de sigilo legal no ano de 2018, logo ele nao foi objeto das publicagbes
do despacho 6.6.1 ocorridas no ano. Ele deveria, sem duvida, conter o formuldrio com tal
informagao, mas, por uma eventualidade, ele nao foi preenchido corretamente. Isso pode acontecer com
0s poucos pedidos que sao ainda hoje depositados em papel. Os processos eletrénicos ndo tém esse
inconveniente, pois o sistema j& aponta a presenca dos formularios.

60. Continuando o exemplo, em janeiro de 2019, ocorre o término da fase do sigilo legal e o
depositante requer imediatamente o requerimento de exame. Logo em seguida, ele ingressa em um
programa de exame prioritdrio, o que possibilitaria que em junho de 2019, j&§ estaria em carga ao
examinador para que se efetive o exame técnico. Quando o examinador se depara com o processo, ele
perceberd que o pedido carece do formuldrio com as informacdes sobre acesso ao patrimbnio genético
nacional, ou da apresentacdo espontanea do niumero de cadastro junto ao SisGen, ou da autorizagdo de
acesso. A Administracdo podera publicar o despacho 6.6? Obvio, se a Administracao assim entender
pertinente.

61. A presuncao de acesso negativo, contida no despacho 6.6.1, ndo é, e nem poderia ser, Jjuris



et juris. Estd longe de ser gratuita a conclusdo contida nos pardgrafos 46 a 52 do Parecer n2
01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU sobre a manutencdo do despacho 6.6, ainda depois de instituido o
6.6.1. Embora a finalidade desses dois despachos seja idéntica, as situagdes faticas que motivam as
publicacbes sao diversas.

62. N3o é objeto da representacdo o carater declaratério do acesso ao patriménio genético
nacional e conhecimento tradicional associado. Por isso, a presente manifestagcao nao se dedica a esse
assunto. Inclusive, a Procuradoria jad se dedicou ao tema por meio do Parecer 06-2012-
AGU/PGF/INPI/COOPI-LBC-1.0, de autoria do signatario.

63. Salvo engano, a representacao nao questiona a legalidade da declaracao firmada sob as
penas da lei, ou mesmo a presuncao /uris tantum contida no despacho 6.6.1. Esse tipo de declaracao,
bem como a presuncdo de auséncia de acesso a quem nao responder o despacho 6.6.1, transfere ao
cidaddo o papel de agir nos termos da lei. Identificado o descumprimento da lei, por exemplo, 0 acesso
ndo declarado ao patrimonio genético nacional, a eventual concessdo da patente estara eivada de vicio,
cabendo a nulidade, e outras penalidades ao depositante existentes na legislacdo sobre a matéria.

64. A incapacidade do Estado de promover fiscalizacbes leva a criacdo de processos
administrativos com presuncdes relativas de cumprimento de deveres legais por parte dos cidadaos.
Ainda sobre esse tema, vale lembrar que o /INPI ndo detém poder de policia, nao lhe cabendo fiscalizar
atos praticados pelos usuarios.

65. Algo que chama a atencdo no tema sub examine é o baixo nimero de pedidos de patente
envolvendo acesso ao patrimdénio genético nacional e conhecimento tradicional associado. H& quem
pense que hd milhares de pedidos com acesso ao patrimbnio genético nacional e conhecimento
tradicional associado. O Ultimo levantamento ao qual esta Procuradoria tomou conhecimento, no ano de
2017, e que foi dificil de ser feito, pois dependeu de um mapeamento manual, na ocasido, os pedidos de
patente que tiveram acesso ao patrimdénio genético nacional e conhecimento tradicional associado nao
chegaram ao montante de cem na CGPAT Il, que reline a maior pertinéncia tematica nessa area. Esse é
um numero reduzido no universo de 193.803 pedidos de patente que j& apresentaram requerimento de
exame.

66. O numero de 193.803 pedidos de patentes mencionado neste parecer compreende o total
de pedidos que ja tiveram a publicacdo de requerimento de exame, considerando o més de marco de
2018. A complexidade da maquina administrativa do INPI, em um contexto de um numero tao elevado
de processos convivendo com um ndmero tao reduzido de servidores, precisa ser considerada. Se nao
houver a publicagcdo do despacho 6.6.1, no ano de 2018, e se a Administracao dispor unicamente do
despacho 6.6 para tratar da matéria, tal como pretende a representacao, o INPI levara anos para
concluir o saneamento do feito.

3. CONCLUSAO PRELIMINAR

67. O Parecer n? 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, trazido na representacado, oferece os
elementos necessarios para se avaliar a aventada ilegalidade. De todo modo, cumpre trazer como
anexo os seguintes documentos:

1. Parecer n2 0050-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 (doc. 01);

2. Os formuldrios FQ 011 e FQ 012 sobre acesso ao patrimbnio genético nacional e
conhecimento tradicional associado (doc. 02);

3. Parecer n? 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU (embora essa manifestacao ja esteja
inserida na representacdo, cumpre trazer uma cépia com melhor nitidez) (doc. 03);

4. Formuldrio de depdsito do pedido de patente, no qual consta o campo referente ao acesso
ao patrimonio genético nacional e conhecimento tradicional associado (doc. 04);

5. Publicagao do despacho 6.6.1 na Revista da Propriedade Industrial n? 2478, de
03.07.2018. A apresentacao desse documento tem por finalidade exemplificar o modo
como o INPI publica seus despachos (doc. 05).

68. A cépia integral do processo administrativo que contém o Parecer n@
01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU foi publicada em trés edicdes da Revista da Propriedade Industrial
(RPI n2 2465, de 03.04.2018; RPI n2 2466, de 10.04.2018; RPI n2 2467, de 14.04.2018). Essa cépia é a
que foi apresentada na representacao. Tal procedimento garantiu ampla publicidade junto aos usuérios
dos servicos prestados pela autarquia. Além disso, o comunicado informando o teor do despacho 6.6.1
tem sido publicado em todas as edicdes nas quais ela ocorre, conforme se vé no doc. 05.

69. A matéria assume urgéncia para o INPI, posto que a Procuradoria estuda, no presente
momento, a possibilidade de se conferir efeitos normativos ao Parecer n? 01/2018/PROCGAB/PFE-
INPI/PGF/AGU, por meio de uma proposicao ao Presidente da autarquia, com fulcro no art. 158, V, do
Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC/GM n2 11, de 27 de janeiro de 2017.

Art. 158. Ao Procurador-Chefe incumbe:
V - propor ao Presidente do INPI, quando for o caso, atribuir cardter normativo a pareceres
juridicos;



70. Em razao do volume de trabalho, a Procuradoria talvez consiga concluir a avaliacao sobre a
proposta ao Presidente do INPI, com fundamento no art. 158, V, do Regimento Interno, até o final do més
de julho. Na hipdtese do Presidente acolher a proposicao, o parecer passara a ter efeitos cogentes como
se norma fosse no ambito da autarquia. /n casu, o parecer com o respectivo despacho do Presidente
serd publicado na Revista da Propriedade Industrial. A urgéncia da matéria torna-se evidente, pois do
contrario o saneamento dos processos nao serd concluido em novembro em 2018.

71. Como o despacho 6.6.1 nao tangencia qualquer ilegalidade, nao se justifica o
descumprimento da obrigacdo do servidor de prosseguir o exame quando recebe um processo no qual
houve a publicagao do ato administrativo. O descumprimento de prosseguir com o exame de um pedido
de patente, talvez se justificasse se o procedimento em tela fosse manifestamente ilegal, o que ndo é o
caso. O art. 116, IV, da Lei n? 8.112, de 1990, utiliza o advérbio "manifestamente" justamente para que
a mera invocacao de uma ilegalidade ndo seja utilizada como argumento no descumprimento de uma
obrigacao.

"Por ordem manifestamente ilegal deve-se entender aquela em que a violacdo as normas
juridicas seja patente, sem necessidade de exame mais profundo."

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 13 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2003, p. 309.

72. O despacho 6.6.1 possui presuncao de legitimidade, nao se justificando a paralisacdo do
exame técnico sob mera alegacdo de ilegalidade do ato administrativo.

"Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presuncao de legitimidade, ou
seja, a presuncdao de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais [...]
Essa caracteristica ndo depende de lei expressa, mas deflui da prépria natureza do ato
administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado.

Vérios sao os fundamentos dados a essa caracteristica. O fundamento precipuo, no
entanto, reside na circunstancia de que se cuida de atos emanados de agentes detentores
de parcela do Poder Publico, imbuidos, como é natural, do objetivo de alcancar o interesse
publico que lhes compete proteger. Desse modo, inconcebivel seria admitir que nao
tivessem a aura de legitimidade, permitindo-se que a todo momento sofressem algum
entrave oposto por pessoas de interesses contrarios. Por esse motivo é que se ha de supor
gue presumivelmente estdo em conformidade com a lei.

[...]

Efeito da presungao de legitimidade é a auto-executoriedade, que [...] admite seja o ato
imediatamente executado."

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 19 ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2008, p. 111, 112.

73. Antes da primeira publicagcao do despacho 6.6.1, esta Procuradoria emitiu dois pareceres
sobre a matéria (Parecer n® 0050-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e Parecer n¢
01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU). O assunto foi amplamente discutido entre a Procuradoria e a
Diretoria de Patentes, entre os meses de outubro e janeiro. Ndo se trata um ato administrativo praticado
de forma intempestiva ou na calada da noite como se houvesse um interesse esplrio por parte do
gestor. Nem se cogita a hipétese que tal procedimento precise ser submetido a avaliacdo prévia de
servidores, uma vez que a Administracdo Publica detém, por enquanto, os poderes hierarquico e
normativo.

74. Ainda que se discorde do teor do despacho 6.6.1 e se entenda que o melhor seria
operacionalizar o saneamento do feito apenas com as publicagdes paulatinas do 6.6, no decorrer de
muitos anos, forcoso reconhecer que nao ha ilegalidade no ato administrativo aqui defendido.

75. Nesse particular, vale lembrar que o tempo médio da concessdo de uma patente alcanca a
marca aproximada de 10 anos e 5 meses. A eventual interrupcdao do trabalho do servidor, em
decorréncia da discordancia do teor do despacho 6.6.1, promove uma imediata extensao do tempo de
conclusao dos processos, 0 que nao se coaduna com o interesse social, que clama por um processo
célere de concessdo.

76. No ano de 2016, o INPI emitiu 25.481 decisOes sobre pedidos de patentes, sendo que em
2017, alcancou-se o patamar de 44.781 decisdes, na primeira instancia administrativa. Trata-se de um
resultado que contribuiu a Administracao Direta reconhecer a importancia de prosseguir com o processo
referente a reformulacdo do plano de carreiras e cargos da autarquia. O plano de carreiras e cargos da
autarquia é um assunto vinculado a reducdo do denominado back/og de patentes, posto que esta nao é
atingivel sem corrigir distor¢ées existentes na Lei n? 11.355, de 2006.

77. Esta Procuradoria tem defendido em diversas manifestacdes que uma das medidas mais
importantes para a reducdo do back/og de patentes é a reformulacdo do plano de cargos e carreiras da
autarquia, porque a Lei n? 11.355, de 2006, entre outros fatores, restringe a concorréncia nos concursos
publicos. Isso, por sua vez, promove o ndo preenchimento de vagas de Pesquisadores em Propriedade
Industrial em todas as areas tecnoldgicas.



78. Nao ha como promover uma reducdo significativa do backlog de patentes sem a
reformulacdo do plano de cargos e carreiras, e concurso publico. Ainda assim, a autarquia tem
empreendido uma série de acdes para reducao do estoque de processos pendentes de exame. Dos
resultados obtidos, vale dizer que houve um acréscimo de 87,7% no numero de concessdes de patentes,
e um aumento de 44,6% dos atos de indeferimento, no primeiro semestre de 2018, quando comparado
ao mesmo periodo de 2017. Esses resultados sdao obtidos por meio de um conjunto coordenado de
acoes administrativas.

79. A referida proposta de reformulacao do plano de cargos e saldrios da autarquia manteve-se
sem movimentacgao significativa por anos, e somente se encontra em nova fase de avaliagcao, porque a
autarquia conseguiu elevar o nimero de decisdes administrativas, ndo apenas no ambito de patentes,
mas também nas areas de marcas, desenhos industriais e registros de programas de computador.

80. Subjacente a invocacdo de ilegalidade do despacho 6.6.1 na representacao, hd uma
discordancia com a proposta de Medida Proviséria para deferimento simplificado de pedidos de patente.
Sao assuntos diferentes, inseridos em um contexto de acdes administrativas voltadas a reducao
d o backlog, tais como a digitalizacdao dos processos, contratacdes de metas de desempenho com
aumento de produtividade e o prosseguimento da proposta de projeto de lei que altera o plano de
cargos e carreiras do INPI.

81. Ao estender a discordancia com a proposta de Medida Proviséria as acdes administrativas
de reducdo do backlog, inclusive a publicacao do despacho 6.6.1, promove-se um travamento da
mdquina administrativa, o qual pode impedir que a produtividade relativa ao ano de 2018 ultrapasse
significativamente a do ano anterior, ndo obstante o resultado obtido no primeiro semestre. O
decréscimo de produtividade, por sua vez, podera repercutir na proposta de projeto de lei de alteracdo
da Lei n? 11.355, de 2006, o que talvez ndo atenda a maior parte dos servidores em atividade
na autarquia.

82. Quando se fala da tramitacdao de um pedido de patentes, talvez haja quem pense
unicamente na atuacao dos examinadores (Pesquisadores em Propriedade Industrial). Todavia, é um
equivoco de compreensdo do sistema ndo reconhecer que a tramitacdo de um pedido de patente
envolve a inteligéncia e dedicacao dos Técnicos em Propriedade Industrial e Pesquisadores em
Propriedade Industrial, entre outros, que realizam um trabalho de extrema relevancia, notadamente na
Coordenacgdo-Geral do Tratado de Cooperacdao em Matéria de Patentes (CGPCT) e na Coordenacao
Administrativa de Patentes (CADPAT), sem as quais o pedido de patente nao alcancaria a fase de exame
técnico.

83. Enquanto houver resisténcia a adogcao de procedimentos novos, nao havera resolucao do
problema do backlog de patentes. Sob determinado ponto de vista, a resisténcia aos procedimentos
novos prejudica, inclusive, a reformulagdo do plano de cargos e saldrios da autarquia.

84. No ano de 2017, o INPI publicou a Resolucao INPI/PR n? 193, de 7 de junho de 2017, que
permitiria um ganho de produtividade muito superior ao resultado obtido no ano. Salvo engano, a
resisténcia ao cumprimento do ato normativo contribuiu a revogacao do mesmo, por meio da Resolucao
INPI/PR n2 197, de 22 de junho de 2017. Toda inovacao procedimental significativa no processo de
concessao de patentes é obstada.

85. Alega-se o interesse publico para proteger o processo administrativo de patentes tal como
ele existe hoje sem considerar o fato que ele ndo atende /n totum a sociedade, notadamente pelo
elevado tempo médio de concessdo. O gestor do INPI que tenta aperfeicoar o procedimento, ainda com
a mera publicacdo do despacho 6.6.1, tem o seu poder de decidir obstado. Trata-se de um fenémeno
estudado como "direito administrativo do medo", no qual o administrador publico é instado a ndo tomar
decisdes, porque se o fizer, atraira riscos a sua pessoa.

"O administrador publico vem, aos poucos, desistindo de decidir. Ele ndo quer mais correr
riscos. Desde a edicdo da Constituicao de 88, que inspirou um modelo de controle
fortemente inibidor da liberdade e da autonomia do gestor publico, assistimos a uma
crescente ampliacao e sofisticacdo do controle sobre as suas acdes. Decidir sobre o dia a
dia da Administracao passou a atrair riscos juridicos de toda a ordem, que podem chegar ao
ponto da criminalizagdo da conduta. Sob as garras de todo esse controle, o administrador
desistiu de decidir. Viu seus riscos ampliados e, por um instinto de autoprotecao, demarcou
suas acdes a sua “zona de conforto”. Com isso, instalou-se o que se poderia denominar
de crise da ineficiéncia pelo controle: acuados, os gestores ndo mais atuam apenas na
busca da melhor solugdo ao interesse administrativo, mas também para se proteger. Tomar
decisdes heterodoxas ou praticar acdes controvertidas nas instancias de controle é se expor
a riscos indigestos. E é compreensivel a inibicao do administrador frente a esse cenario de
ampliacdo dos riscos juridicos sobre suas acdes. Afinal, tomar decisdes sensiveis pode
significar ao administrador o risco de ser processado criminalmente. Como consequéncia
inevitadvel da retracdo do administrador instala-se a ineficiéncia administrativa, com
prejuizos evidentes ao funcionamento da atividade publica.

E claro que o controle sobre a atividade administrativa é algo imprescindivel e inevitavel,
inclusive aquele de natureza burocrdtica, uma vez que necessitamos de instrumentos
eficazes para inibir condutas arbitrarias, improbas e ilegais, assim como para fiscalizar as
acbes do gestor do interesse coletivo. E é certo também que o controle, por si, gera
ineficiéncias. E da sua esséncia interferir no funcionamento da atividade administrativa,



criando travas e friccoes burocraticas (por assim dizer). O ponto que parece merecer maior
reflexdo é precisamente a cultura do excessode controle, que vem gerando efeitos
colaterais indesejaveis, favorecendo a proliferacdo de ineficiéncias. E necessario perceber,
enfim, as “externalidades negativas” do controle, que devem ser consideradas para o fim
da calibragem desse sistema."

GUIMARAES, Fernando Vernalha. O Direito Administrativo do Medo: a crise da ineficiéncia
pelo controle. Disponivel em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-
vernalha-guimaraes/o-direito-administrativo-do-medo-a-crise-da ineficiencia-pelo-
controle>. Acesso em 09.07.2018.

86. Transcreve-se trecho de um artigo publicado pelo Ministro Bruno Dantas, que analisa o risco
da 'infantilizacdo" da gestdo publica, quando o gestor deixa de decidir sobre matéria de sua
competéncia, em decorréncia do receio de questionamento pelos érgaos de controle.

"A hipertrofia do controle gera a infantilizacdo da gestdo publica. Agéncias reguladoras e
gestores publicos em geral tém evitado tomar decisées inovadoras por receio de terem
atos questionados. Ou pior: deixam de decidir questdes simples a espera de aval prévio do
TCU. Para remediar isso, € preciso introduzir uma dose de consequencialismo.

Em correspondéncia recente, fui relembrado pelo Prof. Adilson Dallari (PUC-SP) daquilo que
o jurista argentino Roberto Dromi apelidou de cédigo do fracasso na administracao publica:
'Art. 19: ndo pode; Art. 22: em caso de duvida, abstenha-se; Art. 32: se é urgente, espere;
Art. 49: sempre é mais prudente nao fazer nada.' O Brasil precisa revogar esse cédigo
urgentemente."

DANTAS, Bruno. O risco de ‘'infantilizar' a gestao publica. O Globo, Rio de Janeiro, 06 jan.
2018. Primeiro Caderno, p. 13.

87. Em contraposicdo, outras autarquias federais implementaram processos administrativos
novos com respectiva reducao do tempo de exame dos pedidos. Basta lembrar a alteracdo do processo
administrativo trazida pela Lei n? 12.529, de 2011. Antes da nova lei, a andlise do CADE de um ato de
concentracao (fusao e aquisicao de empresas) possuia um tempo médio de meses. Apds a referida lei, o
tempo médio passou a dias. Foi adotado um modelo célere de analise de atos de concentracao.

88. Eventual reconhecimento da ilegalidade do despacho 6.6.1 terd efeito ex tunc, tornando-se
necessario tornar nulo as milhares de publicacdes nesse sentido, e promover a publicacdo do despacho
6.6 a todos os pedidos. Até o momento, houve a publicacdo aproximada de 34.000 despachos 6.6.1.

89. As consideragbes acima sobre o backlog de patentes decorre do fato de que nao se
compreende qualquer procedimento no INPI, ou a mera publicagao de um despacho, dissociado do
contexto fatico de mais de duzentos mil pedidos de patente que compde o atual backlog. Se o estoque
de pedidos pendentes de exame ndo atingisse um montante tdo elevado, ndo seria necessario publicar
o despacho 6.6.1. Observa-se que o niumero de 193.803 ndo corresponde ao que se costuma entender
por backlog, posto que este ultrapassa o montante de 200.000 pedidos, porque compreende aqueles
que nao tiveram o requerimento de exame.

90. As seguintes assertivas sintetizam a compreensao da Procuradoria sobre o tema:

1. A comprovacdo de cadastro junto ao SisGen é uma obrigacao prevista no art. 104, §4¢, do
Decreto n? 8.772, de 2016, e ndo na Lei n?2 9.279, de 1996. Esse é um dos motivos pelos
quais o INPI pode exigir a comprovacao de cadastro junto ao SisGen, por meio do
despacho 6.6.1, sem promover necessariamente a consequéncia prevista na parte final
do caputdo art. 34 da Lei n© 9.279, de 1996 (arquivamento);

2. A consequéncia prevista na parte final do caputdo art. 34 da Lei n? 9.279, de 1996,
aplica-se necessariamente as exigéncias enumeradas nos trés incisos do dispositivo, os
quais nao compreendem informacdes sobre comprovagao de cadastro junto ao SisGen;

3. O documento de cessao de prioridade, por exemplo, ndao se confunde com a comprovacgao
de cadastro junto ao SisGen. Nesse sentido, vale perceber que a auséncia do documento
da cessdo da prioridade pode fulminar o requisito de novidade de um pedido de patente,
afetando diretamente o exame técnico. A comprovacao de cadastro junto ao SisGen é um
requisito da concessdo da patente, e ndo repercute no exame técnico;

4. Entender que a comprovacdo de cadastro junto ao SisGen é um dos documentos
mencionados no art. 34, I, da Lei n? 9.279, de 1996, depende de uma interpretacao
extensiva do dispositivo. Essa leitura extensiva é viavel, mas ndo é a Unica leitura
juridicamente possivel. Nesse contexto, a Procuradoria entende que os despachos 6.6 e
6.6.1 mostram-se em conformidade com o ordenamento juridico.

4. CONCLUSAO

91. Diante do exposto, este érgao consultivo reafirma a legalidade do despacho 6.6.1, ndo
verificando qualquer vicio no procedimento. A matéria foi objeto de exame juridico por meio de duas
manifestacdes que se completam (Parecer n? 0050-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e Parecer n2
01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU).

92. O despacho 6.6.1 corresponde a um procedimento novo, que seguiu os tramites de ampla



publicidade e exame juridico prévio, entre outros. O quadro fatico ndo é simples, posto que ele envolve
milhares de pedidos de patente, com distintas datas de depdsito, o que por sua vez, demanda uma
conformacao com as diferentes leis e decretos sobre patrimbnio genético nacional/conhecimento
tradicional associado, e seus periodos de adaptacdo e regularizacao.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atencéo, a consulta ao processo eletronico esta disponivel em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do NUumero Unico de Protocolo (NUP) 52400109628201806 e da chave de acesso
abceee50

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos
legais aplicaveis. A conferéncia da autenticidade do documento estd disponivel com o cédigo
148223048 no endereco eletrénico http://sapiens.agu.gov.br. Informacdes adicionais: Signatario (a):
LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 10-07-2018 15:56. NUmero de Série: 13909098. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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