ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

PARECER n. 00041/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.079819/2018-28
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ASSUNTOS: NA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO

1. A finalidade almejada no Projeto de Lei n? 9.408, de 2017 nao serd alcancada com a
alteracdo proposta no art. 87 da Lei 9.279, de 1996.

2. O que motivou o problema mencionado na justificagao do Projeto de Lei nao foi o prazo
de 3 meses, inscrito no caput do art. 87 da Lei n? 9.279, de 1996.

3. O problema citado na justificagao, e que motiva o Projeto de Lei, decorreu de
controvérsia envolvendo a possibilidade ou ndo de restaurar um pedido, ou uma patente,
quando configurado um inadimplemento superior a uma retribuicdo anual.

4. Posicionamento CONTRARIO ao Projeto de Lei.

Sr. Presidente,

1. RELATORIO

1. A Assessoria Parlamentar do Ministério do Desenvolvimento, IndUstria e Comércio Exterior,
mediante o Oficio n® 14/2018-SEI-ASPAR/GM, submete o Projeto de Lei n? 9.408, de 2017 a apreciagao
do INPI. A proposta legislativa tem por finalidade alterar a redacao do artigo 87 da Lei 9.279/96, que
trata do direito a restauracdo do pedido de patente ou da patente extinta por falta de pagamento da
retribuicdo anual.

2. O documento encaminhado, de lavra do Deputado Carlos Bezerra, apresenta como
justificativa para o Projeto de Lei a alegada falta de clareza da atual redacao do artigo 87 da Lei
9.279/96 quanto aos deveres do INPI de notificar o inadimplente e restaurar a patente apés o
pagamento da retribuicao anual, desde que no prazo legal. Levando-se em conta que o mandamento
legal ndo é claro quanto ao dever do INPI de restaurar a patente, sugere a substituicdo do verbo “poder”
por “dever” na redacgao do dispositivo legal em comento.

3. Além disso, por entender que o prazo conferido em lei para restauracdo se demonstra
insuficiente, prop06s a substituicdo do prazo de 3 (trés) meses para 6 (seis) meses para requerimento de
restauracao, apds a notificacdo do arquivamento do pedido ou da extincdo da patente.

4, O documento de justificagao informa que a inspiragao para a nova redacgao do artigo 87 foi
a decisao proferida pelo ST) no bojo do Resp 1.669.131, onde a egrégia Terceira Turma do Tribunal
julgou ilegal o art. 13 da Resolucao INPI n? 113 de 2013, determinando a nulidade da norma.

5. Em nota técnica apresentada nos autos a fls. 12/17, a DIRPA se posiciona de forma contraria
a aprovacao do Projeto de Lei. A argumentacdo apresentada pela area técnica é integralmente acolhida
por esta Procuradoria. De fato, a alteracdo do prazo de trés por seis meses, previsto no art. 87 da Lei n®
9.279, de 1996, nao contribui para resolver o problema em tela. A proposta normativa tal como
apresentada apenas agrava o problema, posto que o arquivamento definitivo dos pedidos serd
postergado por mais trés meses.

6. Em apertada sintese, a Direotria de Patentes argumenta que em face da decisao proferida
em sede de Acao Civil Plblica proposta pela Associacdo Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial
- ABAPI, o TRF da 22 Regido manteve a sentenca proferida pela 252 Vara Federal do Rio de Janeiro que
julgou procedentes os pedidos determinado a invalidagao do art. 13 da Resolugao 113/2013. Sendo
assim, a invalidagcdo do artigo 13 da Resolugdo INPI/PR n® 113, de 2013, a motivacdao para a
alteracao legislativa nao possui respaldo em dispositivo normativo vigente.

7. Quanto a alteracao do verbo “poder” por “dever”, a Diretoria de Patentes esclarece que o
verbo inserido no dispositivo atual ndo representa uma decisao discricionaria do INPI e sim que o ato de
concessao da restauracao depende do cumprimento de requisitos legais pelo interessado. Alterar para
“dever” podera transmitir a ideia equivocada de concessao imediata sem anadlise dos pressupostos
legais.



8. Em relacdo a proposta de aumento do prazo, a DIRPA apresenta seus argumentos
contrarios, aos quais esta Procuradoria estd de acordo. Conforme descrito, o prazo definido em lei se
demonstra pertinente a complexidade do ato. Além disso, alargar o prazo para requerimento da
restauragcao impacta na execucao da atividade de monitoramento e controle do backlog de patente, e
prejudica a sociedade.

0. E o relatério.

2. MERITO

2.1 Das alteracoes pretendidas pelo projeto de lei

10. A fundamentacao apresentada para a proposta de alteracao no dispositivo legal foi a

alegada inseguranca dos interessados quanto ao seu direito de restauracao, em vista da redacao atual
do art. 87 da Lei 9.279/96.

Art. 87. O pedido de patente e a patente poderao ser restaurados, se o depositante ou o
titular assim o requerer, dentro de 3 (trés) meses, contados da notificacdo do
arquivamento do pedido ou da extincao da patente, mediante pagamento de retribuicéo
especifica (grifos nossos).

11. Sendo assim, o Projeto de Lei propde a alteracao para a seguinte redacao:

Art. 87. O pedido de patente e a patente deverao ser restaurados, se o depositante ou o
titular assim o requerer, dentro de seis meses, contados da notificacdo do arquivamento do
pedido ou da extincdo da patente, mediante pagamento de retribuicdo especifica.

12. Verifica-se que a primeira alteracao proposta refere-se a mudanca do verbo “poderao” para
“deverao”.
13. O autor do projeto de lei defende a tese de que o verbo “poder” demanda uma

possibilidade do INPI exercer um juizo de discricionariedade quanto a concessdo ou ndo da restauragao
requerida, o que enseja inseguranca dos requerentes. Nao existe tal inseguranca. Uma vez preenchidos
0s requisitos, a restauracao é realizada. O que causa controvérsia é se a restauracao pode ser realizada
quando o inadimplemento se restringe a uma Unica retribuicdo ou varias retribuicao.

14. Conforme j& esclarecido pela Diretoria de Patentes, a motivacdo apresentada ndo se
demonstra aderente a interpretacao mais acertada do objetivo legal. Em verdade, o dispositivo
apresenta uma faculdade processual do depositante de patente ou titular, conforme o caso, apresentar
requerimento de restauracao em face do arquivamento do pedido por falta de pagamento de anuidade.

15. A concessao da restauracao requerida depende do atendimento, pelo requerente, dos
pressupostos legais. Ou seja, o pedido ou a patente somente poderdo ser restaurados se o titular
requerer e cumprir os requisitos temporais de solicitacao e recolher as retribuicdes especificas. A analise
do INPI quanto ao deferimento da restauracdo estard cingida a verificacdo da instrucao processual.

16. Sendo assim, se demonstra despiciente alterar o dispositivo legal conforme proposto. Nao é
demais ressaltar que o INPlI em sua atividade de andlise de direitos de propriedade industrial ndo exerce
juizo de discricionariedade quanto a conveniéncia ou ndo do deferimento. A atividade do INPI é
vinculada, cabendo aos examinadores verificar o atendimento pelos requerentes dos pressupostos
legais cabiveis.

17. Nao hd nenhuma utilidade pratica para a alteracao pretendida, o que leva o INPI a possuir
convicccao contraria a proposicao legislativa de alteracdo do verbo "poder" por "dever".

18. A segunda alteracao proposta refere-se a extensao do prazo legal para a solicitacao de
restauracao, alterando-se de 3 meses para 6 meses. O INPI possui igual convicccdo contraria a tal
alteracao do prazo.

19. Como bem delineado pela Diretoria de Patentes, os prazos para a pratica dos atos
processuais previstos em lei devem guardar alguma relacdo de proporcionalidade com a complexidade
do ato requerido.

20. A restauracao nao demanda nenhum ato complexo pelo requerente. Em verdade, ela
representa uma segunda chance para o interessado inadimplente com o seu dever de pagamento de
anuidade salvaguardar seu direito de propriedade industrial recolhendo as retribuicbes em atraso
juntamente com a retribuicdo especifica da restauracao.

21. O interessado sabe de antemao quais os valores que deve e, ainda, em vista da tabela
oficial de retribuicdo, tem total conhecimento do valor servico cobrado pelo Instituto. Seria



desproporcional aumentar o prazo legal levando-se em conta ja ser um prazo razoavel e todas as
obrigacdes do interessado ja serem totalmente quantificadas pelo mesmo.

22. A restauracdo nao é um ato complexo. Trata-se de um mero ato de recolhimento da
retribuicdo e preenchimento de formuldrio. O problema reside no fato que usuéarios pretenderam
descaracterizar a retribuicdo como anual, permanendo inadimplentes por varios anos. Ora, a
restauracao é um instituto préprio para retirar do arquivo um pedido que assim se encontra em razao do
inadimplemento de uma Unica retribuicdo anual.

23. A explanacdo efetivada pela area técnica da Diretoria de Patentes apresenta, inclusive, um
possivel dano institucional caso o prazo seja estendido.

24. O INPI exerce controle e monitoramento do back/og de patentes como forma de gerenciar o
atraso na andlise dos pedidos, subsidiando a Administracdo para que sejam implementadas politicas de
diminuicao do estoque de patentes.

25. Todos os pedidos que ainda nao foram arquivados definitivamente sdao contabilizados no
estoque. Conforme estatisticas apresentadas pela DIRPA, dos pedidos arquivados ou extintos por falta
de pagamento de anuidade, apenas 7% requereram restauracao. Ou seja, mais de 90% foram
arquivados definitivamente.

26. Quanto maior tempo o pedido demandar a ser arquivado definitivamente maior serdo os
dados do backlog. Em face do diminuto percentual de interesse dos usudrios na manutencado dos
pedidos arquivados, os dados do backlog ficam mais tempo alterados.Além disso, enquanto o pedido
nao for arquivado definitivamente tal fato impacta de maneira negativa nos concorrentes.

27. O simples depdsito do pedido de patente ndo confere, por si sé, ao requerente o direito de
exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito, sendo que, apenas apds a concessao da
patente, advird o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado, podendo,
inclusive, pleitear indenizacao face a eventual exploracdo indevida, ex vi da exegese dos artigos 42 e 44
da Lei 9.279/96.

28. Sendo assim, o direito assegurado pela LPI de impedir que terceiros produzam ou
comercializem invento ou modelo de utilidade, bem como de receber indenizagado por tal circunstancia
surge em virtude da concessdo da patente, uma vez que o seu escopo de protecdo sé poderd ser
determinado no momento da sua concessao, consoante combinacdo dos art. 41, 42 e 44 da LPI.

29. Denis Borges Barbosa (2010, p. 1512) preleciona que, mesmo nao podendo o titular do
pedido de patente excluir terceiros do uso da tecnologia patentedvel ou obter uma imediata
indenizacao, até a sua concessdo, tem o mesmo uma vantagem concorrencial que desestimula seus
concorrentes, em face da possibilidade futura de concessao:

“(...) assim é que sé confronta o titular do pedido os contrafatores de ma fé ou os
competidores com poder econdmico desfacatez que lhes permitam afrontar a forca
econOmica do titular do pedido. Para os demais, o investimento em montar fabricas, efetuar
treinamento de pessoal, tentar obter mercado, para depois se ter todo o proveito
econOmico, e mais ainda, canalizado para o titular que - eventualmente - vier a obter o
privilégio, ndo compensa o risco. Ou seja, a patente efetivamente vale como um
instrumento de mercado antes da sua concessdo. O efeito econdmico precede a plenitude
do efeito juridico”. (2010, p. 1512)

30. Ou seja, enquanto o pedido nao for arquivado definitivamente, os concorrentes do
depositante podem retrair seus investimentos com receio de sofrerem, posteriormente,
acoes dos titulares. Sendo assim, o prazo do tramite do pedido deve guardar estrita consonancia com
a complexidade dos atos, de forma a nao onerar demasiadamente os depositantes e os concorrentes.

31. O aumento de prazo da restauracdo deve possuir justificativa irrefutavel, o que ndo é o
caso.
32. No projeto de lei, o autor se baseia na problemdtica enfrentada no Resp 1.669.131. Na

referida acao judicial em momento algum se discutiu a insuficiéncia do prazo de 3 meses para a
restauracao da patente. Em verdade o processo versou acerca da interpretacao da aplicabilidade do
artigo 87 nos pedidos que possuiam atraso de mais de 1 anuidade, discutindo-se a legalidade do art. 13
da Resolugao INPI n2 113/2013, no caso em apreco.

3. CONCLUSAO

33. Diante do exposto, a Procuradoria recomenda uma posicdo institucional CONTRARIA ao
Projeto de Lei 9.408, de 2017, sugerindo o encaminhamento da Nota Técnica DIRPA N2 021/2018,
juntamente com o presente Parecer, a Assessoria Parlamentar do MDIC.



Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atencéo, a consulta ao processo eletrénico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do NUumero Unico de Protocolo (NUP) 52400079819201828 e da chave de
acesso 7286d64c

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 cdédigo
151787938 no endereco eletrdnico http://sapiens.agu.gov.br. Informacdes adicionais: Signatario (a):
LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 23-11-2018 09:38. NUmero de Série: 13909098. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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