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I. O art. 34 da Lei n? 9.279, de 1996, permite ao INPI incorporar o resultado das buscas
realizadas em escritérios de patentes de outros paises, de organizacdes internacionais ou
regionais, dispensando a realizagao de pesquisas de anterioridade complementares, pois do
contrario nao haveria sentido a previsdo de exigéncia dirigida ao depositante para
apresentacgao de tais documentos.

Il. Entender que as buscas de anterioridade e resultados de exame, apresentados a luz do
art. 34, |, da Lei n? 9.279, de 1996, prestam-se unicamente como material de consulta ao
examinador, e ndo como documentos aptos a serem validados e incorporados pelo INPI,
decorre de uma interpretagao por demais restritiva do dispositivo legal.

lll. A interpretacdo mais consentanea com a mens legis do art. 34 da Lei n? 9.279, de 1996,
é no sentido de conferir ao INPI a possibilidade, e ndo obrigatoriedade, de incorporar as
buscas de anterioridade realizadas por escritérios de patentes de outros paises, de
organizagdes internacionais ou regionais.

IV. A proposta normativa é clara ao estabelecer que a modificacdo do quadro
reivindicatério, promovida pelo depositante em atendimento a exigéncia formulada pelo
INPI, somente sera acolhida se ndao ampliar a matéria inicialmente reivindicada.

Sra. Diretora de Patentes,

1. RELATORIO

1. A Diretoria de Patentes submete a apreciacdo da Procuradoria minuta de resolucao
dedicada ao aproveltamento de resultado de busca elaborada por escritérios de concessdo de patente
de outros paises, bem como organismos internacionais. O aproveitamento de busca significa validar e
incorporar o resultado da pesquisa de anterioridade realizado por outros escritérios. Consequentemente,
0 aproveitamento enseja nao apenas considerar o resultado de busca de anterioridade como material de
consulta, mas valida-lo como uma pesquisa prépria, conferindo efeitos como um ato administrativo
praticado pelo INPI.

2. O procedimento disciplinado na minuta de resolucao tem por escopo acelerar o exame dos
pedldos de patente, e consequentemente, reduzir o estoque de pedidos pendentes de exame. Diversos
sao os procedimentos propostos pela autarquia para redugao do volume de pedidos pendentes, sendo
que o atual possui trés particularidades:

1. Normatizacao de um aspecto j& existente do procedimento (aproveitamento de resultado
de busca);

2. Finalidade especifica de afastar a incidéncia do paragrafo Unico do art. 40 da Lei n2 9.279,
de 1996;

3. O modelo de aproveitamento das buscas de anterioridade adotado é facultativo.

3. O aproveitamento de buscas de anterioridade, realizadas por outros érgaos, ndao constitui
um procedimento novo no INPl. Os examinadores possuem a faculdade de realizar o
denominado aproveitamento, independentemente da presente minuta de resolucao. Sob esse ponto de
vista, a presente minuta disciplina o aproveitamento de buscas de anterioridade, uma prética ja adotada
na autarquia, com respaldo no art. 34, da Lei n? 9.279, de 1996.

4. Ao mesmo tempo, a minuta institui um procedimento que inclui a formulacao de exigéncias
aos depositantes para alterar o quadro reivindicatério para adequd-lo as buscas de anterioridade e
resultados de exame.

5. O procedimento em estudo estabelece que a Diretoria de Patentes acessara as bases de
dados de outros escritdérios e incorporard os resultados de busca realizados no exterior. Realizada a
incorporacao dos resultados de busca, serd publicado um parecer de exigéncia de pré-exame, nos



termos do art. 34 da Lei n? 9.279, de 1996, solicitando ao depositante a apresentacao de um quadro
reivindicatério adequado ao relatério de busca contido nos autos.

6. Quando o pedldo de patente for distribuido ao examinador, ele j& conterd um quadro
reivindicatério, a principio, adequado ao resultado das buscas de anterioridade, cabendo ao examinador
avalid-lo a luz da Lei n? 9.279, de 1996, notadamente do art. 32, que impede a ampliacdo da matéria
inicialmente reivindicada.

7. Se o depositante nao cumprir a exigéncia, a Diretoria de Patentes promoverd o
arquivamento, sem necessidade de distribuir o pedido ao examinador. Pretende-se, portanto, entregar
um pedido ao examinador pronto para que se efetive o exame técnico.

8. A normativa proposta disciplina o procedimento de publicacdo do parecer de exigéncia de
pré-exame (cdédigo de despacho 6.20) antes da distribuicdo dos pedidos aos examinadores. A
prerrogativa dos gestores da autarquia de formular exigéncias antes da distribuicdo dos pedidos aos
examinadores sempre existiu. A formulacdao do parecer, com fulcro no art. 34, da Lei de
Propriedade Industrial, € uma faculdade do examinador, passivel de concretizacdo por ato das chefias
técnicas, como por exemplo, os chefes de Divisdo, Coordenadores ou Diretor de Patentes.

9. O aproveitamento de busca ndao é uma novidade a ser instituida pelo ato
normativo. Tampouco a formulacdo de exigéncias por iniciativa da Diretoria de Patentes, como érgao
gestor dos processos. O despacho 6.6.1 é um exemplo de exigéncia formulada pela Diretoria de
Patentes, e nao pelo examinador. Racionaliza-se a atividade quando a Diretoria de Patentes distribui
processos ja saneados e/ou em condicbes de se efetivar o exame, o que representa a um ganho de
agilidade em um processo administrativo deveras moroso. Nesse diapasao, a minuta de ato normativo
atende ao principio da eficiéncia administrativa.

10. Reconhece-se que o exame técnico nao ultrapassa, em regra, 6 meses. No entanto, o
interregno entre o requerimento de exame e o inicio do exame técnico leva anos. A diminuicdo desse
interregno perpassa por uma reformulacao do exame, o que inclui a forma de se elaborar o relatério de
busca de anterioridade.

11. A publicacdo do ato normativo confere seguranca juridica ao examinador, que,
eventualmente, possui receio de ndo realizar uma busca complementar de anterioridade.

12. A busca complementar de anterioridade nao constitui uma obrigacdao, mas uma mera
faculdade do examinador. Tanto isso é verdade que ndo se encontra na Lei n? 9.279, de 1996, um
dispositivo sequer estabelecendo a busca complementar de anterioridade como etapa prévia do exame
técnico. A busca complementar ndao é uma etapa obrigatdria do exame técnico, quando existe nos autos
um relatério elaborado por escritério de patentes de outro pais, organismo internacional ou regional.

13. Em um ambiente de acimulo de pedidos de patente pendentes de exame tal como existe
hoje, o qual o tempo médio de concessao ultrapassa dez anos, compreende-se a normativa sub examine
como uma medida premente. A resolucao diminui o tempo de exame dos pedidos porque estimula o
examinador a nao realizar a busca complementar. A nao realizacdao de busca complementar, em
decorréncia do aproveitamento do resultado da pesquisa conduzida por outro érgdo igualmente
habilitado para o exame técnico, suscita um ndmero maior de conclusdes dos processo administrativos,
e consequentemente, a reducao dos pedidos incidentes no paragrafo Unico do art. 40 da Lei n? 9.279, de
1996.

14. E o relatério.
2. MERITO
15. O art. 12 da minuta atende ao caput do art. 72 da Lei Complementar n2 95, de 1998, posto

que indica o objeto do ato normativo e o &mbito de aplicacao.

Minuta de resolucao, art. 1° Esta Resolucao disciplina a andlise de pedido de patente de
invencao pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas de
anterioridades realizadas em Escritérios de Patentes de outros paises, de Organizacdes
Internacionais ou Regionais.

16. A busca de anterioridade tem por finalidade trazer elementos aos autos para verificacao do
requisito de novidade, e em determinados casos, atividade inventiva.

"Uma busca tem como objetivo pesquisar tudo que se encontra disponivel sobre uma
determinada tecnologia em um momento especifico. Uma busca pode revelar, por exemplo,
tecnologias bastante recentes que sao protegidas por patentes em outros paises, porém
sao de dominio publico em um outro pais, podendo, assim, ser livremente exploradas nesse
pais por qualquer interessado. [...]"

DI BLASI, Gabriel. A Propriedade Industrial. 2ed. Rio de Janeiro:Forense, 2005, p. 204.



17. As anterioridades sdo as invencbes anteriormente conhecidas, ébices ao preenchimento do
requisito de novidade, conforme expde Gama Cerqueira.

"Desse modo, para verificar se a invengao satisfaz ao requisito da novidade é preciso
determinar o seu objeto e compard-lo com as invencdes andlogas anteriormente
conhecidas, as quais constituem as anterioridades que podem ser opostas a invencao. [...]
O estudo comparativo entre a invencao patenteada, ou que se pretende patentear, e aquilo
gue ja era conhecido compreende, segundo o mesmo autor, duas operacdes, que vém a
ser: a) a pesquisa das invencdes analogas (produtos, meios, processos ou aplicacdes), o
que se denomina pesquisa das anterioridades; b) a comparacao das anterioridades legais
com a invencdo, isto é, com o projeto do inventor, a fim de verificar as suas diferencas
essenciais, operagdo que constitui o estudo critico das anterioridades."

GAMA CERQUEIRA, Jodo da. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. 1. Tomo |. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010, p.78.

18. O relatério de busca é previsto no art. 35 da Lei n2 9.279, de 1996, sendo que o dispositivo
anterior ja prevé a formulacdo de exigéncia dirigida ao depositante para apresentacdo do documento
congénere. A lei permite ao depositante juntar aos autos as buscas de anterioridade realizadas em
outros paises.

Lei n2 9.279, de 1996, art. 34. Requerido o exame, deverao ser apresentados, no prazo de
60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

| - objecdes, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessao de
pedido correspondente em outros paises, quando houver reivindicacdo de prioridade;

[...]

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

[...]

19. Na ordem dos dispositivos legais, a exigéncia preconizada no art. 34 antecede a formulacdo
do relatério de busca. Isso existe porque a lei concebe o aproveitamento da busca de anterioridade de
outros paises, seja quando apresentada pelo depositante, ou quando extraida de uma base de dados,

como, por exemplo, o PATENTSCOPE da Organizacdo Mundial da Propriedade Industrial.[lL1

20. A aptidao de um relatério de busca de anterioridade contribuir ao exame técnico de outro
pais decorre da natureza do sistema de patentes. O sistema internacional de patentes, concebido na
Convencao da Uniao de Paris (CUP), contém dois pilares, entre outros, que se complementam, a saber:
(i) o principio da independéncia das patentes; (ii) cooperacdo entre os sistemas nacionais.

21. O principio da independéncia das patentes esta inscrito no art. 42, bis, da CUP, e estabelece
a autonomia do Pais no ato concessério. A concessao de uma patente em um pais nao se estende ao

outro, o que significa delimitacdo de efeitos no territério nacional [2l

22. A cooperacao entre os sistemas nacionais esta refletida em uma miriade de dispositivos da
CUP, a comecar pelo art. 32 e 49, dedicados, respectivamente, aos principios do tratamento nacional e
da prioridade. Com essa compreensao, percebe-se que os atos concessoérios sao independentes, mas os
processos administrativos sao cooperativos. Imaginar que os processos administrativos de concessao de
patentes, adotados pelos membros da CUP, ndo sao objeto de didlogo entre eles significa ignorar os

principios do tratamento nacional3!, da prioridade®l e o da reciprocidade.

23. Na perspectiva de didlogo entre os processos administrativos de concessao de patentes,
mostra-se razoavel que um pais aproveite a busca de anterioridade realizado por outro. O art. 34, |, da
Lei n2 9.279, de 1996, é uma regra comum nas legislacdes de varios paises, e tem previsdo similar no
art. 29.2.2 do TRIPS.

TRIPS, art. 29. Condigbes para os Requerentes de Patente

[...]
2. Os Membros podem exigir que o requerente de uma patente fornega informacgdes
relativas a seus pedidos correspondentes de patente e as concessdes no exterior.

24. Nem se pode dizer que a apresentacao de buscas de anterioridade pelos depositantes, em
atendimento a exigéncias, € uma inovacao trazida pela Organizacdo Mundial do Comércio. Ao contrério,
a legislacdo pretérita de propriedade industrial no Brasil j& previa norma correspondente ao art. 34, |, da
Lei n2 9.279, de 1996.

CPI de 1971, art. 20. Quando se tratar de pedido com reivindicacao de prioridade, deverao
ser apresentados, sempre que solicitados as objecdes, as buscas de anterioridades ou o
resultado dos exames para a concessao de pedido correspondente em outros paises.

"Acentua o artigo 20, que quando se tratar de pedido com reivindicagao de prioridade,
deverdao ser apresentados, sempre que solicitados, as objecdes, as buscas de



anterioridades ou o resultados dos exames para a concessdo do pedido correspondente em
outros paises. Ndo resta a menor ddvida que se trata de uma sabia orientagdo e para qual
acreditamos ter contribuido sobremaneira, pois, em nossa obra 'REGIME DAS PATENTES E
ROYALTIES' (Cf. Editora Revista dos Tribunais - pag. 45/46), tivemos oportunidade de

salientar textualmente que: - os pedidos de privilégio de invencdo de empresas
estrangeiras requeridos com a prioridade prevista pelo art. 42 da Convencao da Unido de
Paris, depois de devidamente examinados, de publicados os seus pontos caracteristicos e
se nao houver oposicao, poderdo ser concedidos. Antes de ser proferido o despacho de
DEFERIMENTO, deverao obrigatoriamente ser convidados o0s seus requerentes a
comprovarem que o pedido de de privilégio citado como prioridade foi também concedido
no pais de origem."

SOARES, José Carlos Tinoco. Codigo da Propriedade Industrial: Comentérios a Lei n. 5.772,
de 21-12-1971 e ao Decreto-lei n. 7.903, de 27-08-1945. Sdo Paulo: Resenha Tributéria,
1974, p. 60, 61.

25. Se a lei concebe a apresentacdo da busca de anterioridade de outros paises, mostra-se
razoavel que o mesmo seja considerado, seja para fins de mera consulta ou aproveitamento. Fere a
mens legis do art. 34, |, da Lei de Propriedade Industrial qualquer vedagao ao aproveitamento de busca.
No caso concreto, o INPI ndo solicitard ao depositante o resultado de busca de anterioridade, tal como
permitido pelo dispositivo legal em comento. O INPI opta por retirar os resultados de busca diretamente
das bases de dados.

26. Nao héa sentido realizar busca complementar em todas as hipéteses, com um intuito de
promover um exame supostamente perfeito. Eficiéncia administrativa ndo é sin6nimo de
perfeccionismo. Os principios da eficiéncia e da celeridade caminham juntos. A realizacdo de busca
complementar é desnecessdria quando o relatério juntado aos autos atende a finalidade de afericdo do
estado da técnica. Adotar a busca complementar como uma etapa obrigatéria do procedimento de
forma indiscriminada com um suposto intuito perfeccionista macula o principio da eficiéncia
administrativa, porquanto repercute morosidade da fila de exame.

“No processo administrativo, o principio da eficiéncia hd de consistir na adocdo 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 gravagdes de
depoimentos para minorar o gasto de tempo que ocorre nessas ocasides.

Eficiéncia é, pois, antonimo de morosidade, lentidao, desidia. A sociedade de ha muito
deseja rapidez na solucdo das questdes e dos litigios, e para tanto cumpre administrar o
processo administrativo com eficiéncia."

CARVALHO FILHO, José dos Santos. P rocesso Administrativo Federal: comentérios a Lei n®
9.784, de 29.1.1999. 5ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2013, p. 63.

27. Conclui-se preliminarmente que o aproveitamento de busca é sempre possivel,
independentemente do ato normativo disciplinador. Na minuta de resolucao, o parecer de pré-exame é
formulado, quando preenchidos os requisitos contidos no art. 29.

Art. 22 O aproveitamento do resultado das buscas disciplinado nesta Resolucao aplica-se ao
pedido de patente:

| - Ndo submetido ao primeiro exame técnico realizado pelo INPI;

Il - Ndo objeto de solicitacao de qualquer modalidade de exame prioritario no INPI;

IIl - Ndo contendo peticao de subsidios ao exame ou parecer de subsidios da ANVISA; e

IV - Possuindo pedido correspondente com buscas de anterioridade realizadas por
Escritérios de Patentes de outros paises, de Organizacdes Internacionais ou Regionais.

28. O primeiro requisito refere-se a fase do processo administrativo. Se o pedido ja sofreu o
primeiro exame técnico, nao ha necessidade de retroceder os atos praticados no processo
administrativo. Por isso, o aproveitamento ndo é realizado se o pedido j& sofreu o primeiro exame
técnico.

29. O segundo requisito também de cardter negativo remete as modalidades de exame
prioritario. Se ja houve pedido de exame prioritario, ndo se adota o procedimento em estudo, o que nao
impede a adogao do aproveitamento de busca, mediante outro mecanismo.

30. A normativa em andlise nao constitui uma modalidade de exame prioritario porque nao ha
um deslocamento de fila de exame, e tampouco a eleicdo de um objeto especifico ou qualidade do
depositante. Portanto, a minuta de resolucdo nao se confunde com exame prioritdrio. O exame
prioritario ndo promove reducao de backlog, ao contrario da proposta normativa sub examine.

31. Os pedidos contendo subsidios de exame apresentados por terceiros, inclusive, os da
ANVISA, nao serao objeto do aproveitamento do resultado de busca disciplinado nesta minuta, o que
dispensa a formulacao de exigéncia nesse sentido, consoante o art. 29, Ill, da minuta. Esse requisito

negativo é passivel de aperfeicoamento quando a presente normativa for objeto de revisdo apdés um ou
dois semestres de vigéncia, em razao da preméncia de se excluir os pedidos de patente de produtos e



processos farmacéuticos da incidéncia do paragrafo Unico do art. 40 da Lei n2 9.279, de 1996.

32. Em 2019 ou 2020, talvez seja possivel estabelecer um fluxo diferenciado aos pedidos
submetidos ao art. 229-C da Lei de Propriedade Industrial, conciliando a prévia anuéncia e a presente
normativa. Apds os resultados positivos que seguramente advirdao desta normativa, valerd a pena
perguntar ao GAIl (Grupo de Articulacao Interinstitucional INPI-ANVISA) e a sociedade especializada em
propriedade industrial a viabilidade de se formular um parecer similar ao do cédigo 6.20 antes do
encaminhamento dos processos a ANVISA. O momentum que os autos sdo encaminhados a ANVISA nao
é estabelecido em lei, mas sim de comum acordo pelas autarquias.

33. O e-patentes identifica quais pedidos possuem correspondentes no exterior. Isso ocorre
mediante um levantamento dos pedidos os quais possuem reivindicacdo de prioridade unionista ou via
PCT. Os pedidos contidos nesse levantamento preenchem o requisito contido no art. 22, IV, da minuta.

34. Pela leitura do art. 22 da minuta pode parecer equivocadamente a impossibilidade de
aproveitamento de busca dos pedidos que ndo preenchem os quatro requisitos acima listados. Nao é
exatamente isso o0 que diz a norma. Os quatro incisos sao requisitos para a formulacao do parecer de
exigéncia de pré-exame, identificado pelo cédigo de despacho 6.20. Um pedido que ja teve o primeiro
exame técnico ndo serd objeto da exigéncia 6.20, e portanto da normatizacdo contida na presente
minuta, o que ndo significa impossibilidade do aproveitamento de busca. Como se disse, o
aproveitamento de busca independe da presente normativa, posto que decorre do art. 34 da Lei n?
9.279, de 1996.

35. Preenchidos os requisitos do art. 29, publicar-se-a o parecer de exigéncia de pré-exame, que
solicita ao depositante, nos termos do art. 34 da Lei n? 9.279, de 1996, manifestar-se sobre os relatérios
de busca realizados por escritérios de patentes de outros paises e organizacdes internacionais ou
regionais, inclusive do material bibliogréfico citado na pesquisa. A presente minuta de resolucdo ndo
impede o examinador de discordar do relatério de busca, desde que ele tenha argumentos sélidos para
tanto.

Art. 32. Preenchidos os requisitos do art. 22 desta Resolucdo, a Diretoria de Patentes,
Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA) publicard a
exigéncia denominada de pré-exame com o seguinte teor:

I- Relatério de Busca contendo os documentos de anterioridade citados nas buscas e/ou no
exame técnico realizados por Escritérios de Patentes de outros paises, de Organizagdes
Internacionais ou Regionais;

Il - Solicitagdo ao depositante para adequar o pedido e/ou apresentar argumentagdes
quanto aos requisitos de patenteabilidade (art. 82 da Lei n? 9.279, de 14 de maio de 1996,
LPI), conforme os documentos citados no relatério de busca.

36. O inciso Il do art. 32 da minuta prevé a adequacdo do pedido, nos termos do relatério de
busca contido nos autos, conquanto obviamente nao implique aumento da matéria inicialmente
reivindicada. A reformulacdo do quadro reivindicatério, mencionada no art. 32, Il e paragrafo Unico, da
minuta, ndo é voluntdria, mas sim decorrente do parecer de pré-exame, identificado pelo cédigo de
despacho 6.20.

37. A atual polémica envolvendo o cumprimento de sentenca da acdo civil publica sobre a
aplicacao do art. 32 da Lei de Propriedade Industrial (ACP n2 2003.51.01.5135845), hoje em tramite na
252 Vara Federal do Rio de Janeiro, ndo tem qualquer pertinéncia ao art. 32 da presente minuta, pelo
seguinte motivo: a acao civil publica versa sobre alteracdo voluntaria do quadro reivindicatério e nao
aquela decorrente de exigéncia formulada pelo INPI.

38. Dizer que o art. 32 da Lei n? 9.279, de 1996, limita o INPI de requerer ao depositante a
apresentacdo de um novo quadro reivindicatério, significa solapar a prerrogativa legal do depositante de
alterar o pedido até o final do exame. Se o depositante pode promover a alteracdao do quadro
reivindicatério para reduzir a matéria inicialmente reivindicada, em atendimento a exigéncia formulada
pelo INPI, por qué ele ndo poderia praticar igual ato de forma espontanea?

39. Vale a pena transcrever trecho da sentenca da acao civil publica, proferida nos autos da
citada acdo civil publica, em 23 de novembro de 2004, pela Juiza Federal Flavia Heine Peixoto :

"Assim, ao contrario do sistema antigo (Lei 5.772), onde a regra era proibir alteracdes,
procurou o legislador da LPI garantir e facilitar o acesso a patenteabilidade, passando as
alteracOes a ser regra e ndo excecdo. Tanto que o art. 26 prevé a possibilidade de divisdo
do pedido ATE O FINAL DO EXAME.

[...]

Assim, ndo parece razoavel o argumento do MPF no sentido de que a alteracdo decorrente
de exigéncia possa ser feita até o final do exame, ao passo que se for facultativa sé pode
ser feita até o pedido de exame, na interpretacao literal do art. 32. Isto porque, se o INPI fez
uma exigéncia, foi porque ele entendeu que seria necessaria alguma modificacdo para que
o pedido atendesse aos requisitos legais de protecdo. Dai decorre - até por questdao de
economia processual e maior transparéncia - nao haver motivo para que, ultrapassado o
pedido de exame, nao possa o inventor sugerir, ele préprio, alteracdes em seu pedido
(observado o limite da matéria inicialmente revelada), antecipando-se as exigéncias.



Obviamente, cabe ao INPI concordar ou ndo com o requerimento, através de
pronunciamento pela autoridade competente, devidamente motivado, conforme estabelece
o Parecer objeto da lide.

Outrossim, a lei ndo estabeleceu expressamente qualquer penalidade quanto ao
requerimento de modificacdo feito em data posterior ao pedido de exame, o que nos leva a
crer que a interpretacgdo restritiva pretendida pel MPF acabaria por impor uma penalidade
(impossibilidade de apreciacao) nao prevista em lei, o que prejudicaria sobremaneira os
inventores brasileiros."

40. Recorre-se a peticado inicial firmada em 2003, da citada acao civil publica sobre o art. 32 da
Lei n29.279, de 1996, para confirmar os limites de sua pretensao.

"b) condenar o Réu a abster-se de admitir as mudancas voluntarias nos pedidos de
patente, formuladas apds o requerimento de exame, nos termos do art. 32 da Lei 9279/96,
ressalvadas apenas as hipéteses de aplicacao do art. 70.7 do Acordo TRIPS. Este permite
alteracOes voluntarias em qualguer momento que ndao incorporem matéria nova ao
pedido de patente, apenas em relagao aos pedidos ja pendentes em 12 de janeiro de
2000, e que versem sobre matéria que, antes do referido tratado, ndo era patentedvel a luz
da legislacao brasileira."

41. O pedido "b" acima transcrito, formulado pelo autor da acdo civil publica, refere-se a
inadmissibilidade de mudancas voluntarias nos pedidos de patente, apds o requerimento de exame,
para nao incorporar matéria nova ao pedido. O autor nao pretendeu impedir a apresentacao
de quadros reivindicatdérios em atendimento a exigéncias formuladas pelo INPI. Por mudancas
voluntarias, objeto da acao civil publica, entende-se aquelas que nao foram suscitadas pela autarquia
federal em sede de exame.

42. Como é cedico, a matéria voltou a ser judicializada, pois o autor alega que o INPI
desrespeitou o decisum e pede, em cumprimento de sentenca, a nulidade do ato normativo que aprovou
as diretrizes sobre a aplicagao do art. 32.

43. A resolucao impugnada nao versa somente sobre modificacdes voluntarias, mas também
sobre as promovidas em atendimento as exigéncias formuladas pela autarquia. Nao ha razdo para
tornar nula /n totum as diretrizes.

44, A peticdo referente ao descumprimento de sentenca, nos autos da acao civil pldblica do art.
32 da Lei de Propriedade Industrial, parte da premissa que a coisa julgada vedou qualquer modificagao
voluntaria do quadro reivindicatério apds o pedido de exame, ainda que restrinja a matéria inicialmente
reivindicada.

45, A modificacao do quadro reivindicatério apdés o pedido de exame para restringir a
matéria inicialmente reivindicada nao foi foi matéria consignada na coisa julgada. Lendo e relendo a
exordial de 2003 nao parece que o objeto da pretensao do autor tivesse tal escopo.

46. Denis Borges Barbosa explica que inexiste na Lei de Propriedade Industrial norma que
impossibilite a alteracdo do quadro reivindicatério apdés o pedido de exame. Sendo assim, o art. 32 nao
impede a modificacdo do quadro reivindicatério apds o requerimento de exame, desde que respeite os
limites da matéria inicialmente reivindicada.

"Com o advento da Lei 9279/96, ndo mais ha regra expressa a respeito da possibilidade ou
impossibilidade de alteracdo do quadro reivindicatério apds o pedido de exame do
privilégio. Quanto aos limites da alteracdo, o artigo 32 da nova lei refere-se como fronteira
do possivel 'a matéria inicialmente revelada no pedido."

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introducdo a Propriedade Intelectual. 2ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2003, p. 453.

47. Nos autos da acao civil publica, o INPI juntou aos autos o Parecer INPI/PROC/CJCONS/N®
012/2008, de lavra do entdo Procurador-Chefe Mauro Sodré Maia, que orientou o posicionamento da
autarquia durante o tramite do processo no Tribunal Regional Federal da 22 Regido. O parecer é claro ao
dizer que a alteracao voluntaria do quadro reivindicatério apdés o requerimento de exame é permitida,
quando o depositante pretende reduzir o conteddo da matéria inicialmente reivindicada. Essa foi a
posicao apresentada ao Poder Judicidrio, e que se encontra nas diretrizes.

50. Ressalvo que a recomendacgao acima nao se aplica quando se verificar que a alteracao
voluntdria pretendida, apesar de estar se dando apdés o pedido de exame, objetive
promover uma reducao do escopo do pedido de patente originario.

51. E que para essa hipétese ndo se avista que a alteracdo implicard em prejuizo para
terceiros interessados, uma vez que o pedido que fora publicado, e em tese é do
conhecimento de todos, abrange reivindicacées maiores do que a que se pretende ter com
o pedido de alteragéo.

52. Assim, parece-nos absolutamente razoavel que tais alteracées sejam acolhidas, mesmo
gue ja se tenha ocorrido o pedido de exame técnico, na medida em que ndo nos parece que
a alteracao com vistas a reducdo do quadro reivindicado originariamente acarrete prejuizos
a terceiros ou mesmo ao interesse publico.



53. A propésito, entendemos que uma redugdo do escopo do quadro reivindicatério atende
ao interesse publico, uma vez que a parte retirada daquilo que inicialmente foi reivindicado
se integrard ao dominio publico, a livre concorréncia, e ndao ao uso exclusivo decorrente de
um ambiente de monopdlio."

"Por exemplo, considere uma apresentacao voluntdria de novo quadro reivindicatério apés
o pedido de exame e antes do primeiro exame do INPI, que venha a apresentar referéncias
numéricas, sendo uma exigéncia da qual o examinador quando de seu exame concorde.
Ndo teria sentido o examinador rejeitar o novo quadro reivindicatério que ja& cumpre esta
exigéncia, e emitir uma exigéncia para que o depositante apresente novo quadro
exatamente igual ao que ja consta do processo. Caso tivesse de reapresentar a mesma
peticdo uma segunda vez o depositante poderia mesmo questionar o INPI pela cobrancga de
uma exigéncia descabida, uma vez j& atendida. Nesses casos, as emendas voluntdrias
seriam aceitas, mesmo apo6s o pedido de exame, caso contrario haveria um impacto
desnecessario quando tais questbes simples podem ser resolvidas no ambito
administrativo. Temos aqui a situacao tipica de economia processual a que se refere o
artigo 220 da LPL."

ABRANTES, Antonio Caros Souza de. Emendas no Quadro Reivindicatério de um Pedido de
Patente e a Aplicabilidade do Art. 32 da LPI. In: Revista da ABPI, n® 127, nov/dez 2013, p.
44-52, p. 52.

48. Inexiste um paragrafo sequer nas diretrizes ou em qualquer ato normativo do INPI que
permita a ampliacdo da matéria inicialmente reivindicada apds o requerimento de exame, em sede de
modificacdo voluntaria ou em cumprimento de exigéncia.

49. A peticdao requerendo o reconhecimento do descumprimento de sentenca foi motivada pelo
descontentamento de uma empresa que entendeu, um um processo especifico, que o INPI ndo respeitou
os limites do art. 32 da Lei n? 9.279, de 1996. Se o INPI, no caso concreto, respeitou ou nao os limites do
art. 32, é matéria que depende de instrucao probatdria, elaboracdo de pericia técnica etc. Isso nao quer
dizer em hipdétese alguma que as diretrizes de aplicacdo do art. 32 permitam a ampliacdao da matéria
inicialmente reivindicada, mediante emendas voluntarias, ou que a coisa julgada impede a modificacao
do quadro reivindicatério para reducdo do escopo protetivo.

50. As atuais diretrizes de aplicacao do art. 32 da Lei de Propriedade Industrial refletem uma
compreensdo restritiva da matéria. Restringir ainda mais a aplicacao do dispositivo é prejudicar o
depositante residente nacional, que precisa mais do que o estrangeiro, de oportunidades para
reformulacao do seu pedido. A pretensdo de nulidade das diretrizes, hoje em tramite na esfera judicial,
reflete uma intencdo de restringir o que ja é restrito.

51. Nao estd claro se o escopo da acao civil publica sobre o art. 32 da Lei n2 9.279, de 1996, no
ano de 2003, foi impedir alteragdes voluntdrias do quadro reivindicatério para restringir a matéria
inicialmente reivindicada apds o requerimento de exame. A causa de pedir e o pedido parecem se
referir as alteracdes voluntarias que ampliem a matéria inicialmente reivindicada.

52. Em sintese, a atual controvérsia judicial sobre o art. 32 ndo afeta a presente proposta
normativa, posto que esta versa sobre modificacbes do quadro reivindicatério promovidas pelo
depositante em atendimento as exigéncias da autarquia. A minuta de resolucao em exame ndo trata de
modificacdes voluntarias, objeto da acao civil publica.

53. Os arts. 35 e 36 da Lei n? 9.279, de 1996, permitem ao INPI requerer ao depositante a
formulacdo do quadro reivindicatério durante o exame técnico, ou seja, apds o requerimento previsto no
art. 32.

54, O paréagrafo Unico do art. 32 da minuta prevé o aumento do nimero de reivindicacbes, o que
ndo significa aumento do escopo protetivo. O aumento do nimero de reivindicacdes pode ocorrer para
melhor delimitar o alcance da protecao inicialmente reivindicada, e ndo necessariamente para alterar ou
acrescentar matéria reivindicada.

Art. 32 [...] Paragrafo Unico. Na hipdtese da adequacao do pedido implicar aumento do
nimero de reivindicacdes, em relacao ao quadro reivindicatério para o qual foi requerido o
exame, devera ser complementada a retribuicdo de pedido de exame.

55. As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes, instituidas pela Resolucao INPI/PR n2 124,
de 2013, reconhece o acréscimo do numero de reivindicacdes correspondentes as caracteristicas
originalmente contidas no relatério descritivo sem ampliacdo do escopo da matéria reivindicada.
E equivocada a associacdo entre aumento do numero de reivindicacbes e ampliagcdo da matéria
reivindicada. O nimero de reivindicacdes ndo define a matéria reivindicada, mas sim a redacdo. Prova
disso é que a reducao do nimero de reivindicacdes pode ampliar a matéria reivindicada, dependendo da
forma como elas sao redigidas.

"A reformulacdo do problema técnico, nos termos do pardgrafo anterior, ndo poderd ser
incorporada ao quadro reivindicatério. Entretanto, poderd resultar na introdugdo nas
reivindicacdes de caracteristicas originalmente presentes apenas no relatério descritivo,
desenhos ou resumo, por ocasido do depdsito, desde que isto nao implique em ampliacao



do escopo da matéria reivindicada"l3l,

56. A exigéncia formulada com fundamento no art. 34 da Lei n2 9.279, de 1996, possui prazo de
60 dias para arquivamento, sob pena de arquivamento, passivel de recurso. Por isso, o art. 42 da minuta
prevé o prazo de 60 dias para o depositante responder a exigéncia prevista e o §12 estabelece o
arquivamento. Haverd o prosseguimento do exame técnico, se for respondida a exigéncia, consoante
estabelece o §22 do art. 42 da minuta.

57. O cumprimento de uma exigéncia por parte do depositante nao significa acolhimento
automatico por parte do INPI. O INPI avalia o teor do cumprimento da exigéncia. O art. 42, §32 da minuta
cita as normas que restringem a alteracdo do quadro reivindicatério, promovida pelo depositante, em
cumprimento do parecer de pré-exame.

Art. 49 O depositante dispora de 60 (sessenta) dias para se manifestar quanto a exigéncia
de pré-exame a que se refere o art. 32 desta Resolucao, contados da data de publicacao na
RPI.

§ 12 Nao respondida a exigéncia de pré-exame dentro do prazo previsto no caput deste
artigo, o pedido serd arquivado de acordo com o art. 34 da LPI.

§ 22 Respondida a exigéncia de pré-exame, o INPI prosseguird o exame do pedido.

§ 32 Respondida a exigéncia de pré-exame com adequacao do pedido, a mesma devera
respeitar as disposicoes dos arts. 10, 18, 22, 24, 25 e 32 da LPI e das Instrugbes Normativas
INPI/PR n2 30 e 31, de 04 de dezembro de 2013.

58. A minuta de resolugao nao impede a realizacao de buscas complementares quando o
examinador entender pertinente, no caso concreto. A faculdade de realizacdo de buscas
complementares estd expressa no caput do art. 52 da minuta.

Art. 59, Por ocasido do exame técnico do pedido, o relatério de busca disposto no art. 32
desta Resolucdo corresponderd ao relatério de busca previsto no art. 35 da LPI, sem
prejuizo da realizacdo de buscas complementares.

59. O art. 34 da Lei n? 9.279, de 1996, prevé a apresentacao de resultados de exame para
concessao de pedido correspondente no exterior. Esses resultados possuem valor de subsidio ao exame
técnico. Isso quer dizer que o examinador pode ou nao concordar com o resultado do exame técnico,
realizado no exterior. Essa faculdade esta assentada no principio da independéncia das patentes,
inscrito no art. 42 bjs da CUP.

Art. 52[...]

§ 12 O parecer de exame realizado por Escritérios de Patentes de outros paises, de
Organizagdes Internacionais ou Regionais podera ser considerado como subsidio ao exame
técnico.

§ 22 Apresentado o quadro reivindicatério adequado as anterioridades citadas como
impeditivas a patenteabilidade e estando o pedido de acordo com a legislacdo nacional, o
mesmo sera deferido.

§ 32 Nos casos de recusa do quadro reivindicatério com base no art. 32 da LPI, o
examinador devera avaliar se o quadro recusado contém matéria patentedvel e que possa
ser usada como subsidio ao exame técnico, por economia processual, de acordo com as
Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no art. 32 da Lei 9279/96.

60. O art. 59, §12, da minuta nao constitui uma regra nova, tendo uma finalidade de informar a
prerrogativa do examinador de considerar ou ndo o parecer realizado no exterior como subsidio.

61. O §2° do art. 52 da minuta prevé o deferimento do pedido, na hipdtese do examinador
concluir que o quadro reivindicatério apresentado estd de acordo com o resultado da busca de
anterioridade e com a legislacao nacional, particularmente com os limites impostos no art. 32 da Lei de
Propriedade Industrial. Percebe-se que o dispositivo em comento nao menciona um deferimento
automatico, mas sim dependente do exame técnico, no caso, que avalia o atendimento da legislacao
nacional e do resultado da busca de anterioridade.

62. A observancia do art. 32 da Lei n? 9.279, de 1996, particularmente a impossibilidade legal
de ampliacdo da matéria inicialmente reivindicada, é comando contido no parecer publicado sob o
cédigo de despacho 6.20. Transcreve-se trecho do parecer denominado de exigéncia de pré-exame para
dirimir qualquer dlvida sobre a observancia ao art. 32 da Lei de Propriedade Industrial:

"Ressalte-se que o quadro reivindicatério a ser apresentado ndo deverd ampliar a matéria
inicialmente reivindicada, conforme a Resolucao 93/2013 que dispde sobre a aplicabilidade
do Art. 32 da LPL."

63. O art. 52, §32, da minuta de resolucdo prevé a recusa do quadro reivindicatério que
pretenda ampliar a matéria inicialmente reivindicada.

64. Em outros termos, o §32 do art. 52 da minuta prevé a recusa do quadro reivindicatério



contrario aos limites do art. 32 da Lei n? 9.279, de 1996. Imagina-se, por exemplo, um quadro
reivindicatério, apresentado em atendimento ao parecer de exigéncia de pré-exame, que contenha dez
reivindicacdes. Uma dessas reivindicacbes amplia a matéria inicialmente reivindicada. Caberd ao
examinador recusar o quadro reivindicatério em sua totalidade. Nesse caso, o examinador tomard como
base o quadro reivindicatério anterior, isto é, o contido nos autos antes da formulacdao do parecer de
exigéncia de pré-exame.

65. Na hipétese ora cogitada, o quadro apresentado trouxe nove reivindicacbes que ndo
implicam ampliacdo da matéria inicialmente reivindicada. Pode o examinador utilizd-las como subsidios
ao exame técnico tal como previsto no art. 52, §32, da minuta? Sim, de acordo com o tépico 2.5 das
diretrizes sobre a aplicagao do art. 32 da Lei de Propriedade Industrial.

2.5. Os QR que incidirem no disposto no artigo 32 da LPI serdo recusados integralmente
Quando um QR apresentado pelo Requerente (mesmo aqueles QR apresentados em
decorréncia de resposta a um exame técnico) contrariar o disposto no artigo 32 da LPI, o
mesmo serd rejeitado em sua totalidade, e ndo parcialmente. Conforme j& colocado
previamente, nao importa se o problema esteja apenas em 01 (uma) reivindicacdo. O QR
sera recusado em sua totalidade, retornando o exame ao QR anterior. Assim, o exame
deverad compreender a indicacao de que o novo QR nao foi aceito por incidir o disposto no
artigo 32. Ou seja, o examinador deverd sempre apontar quais reivindicacdes incidiram o
disposto no artigo 32 e, por conseguinte, levaram a recusa integral do QR. Nestes casos, o
exame serd baseado no QR anterior e as conclusdes serdo apresentadas quanto ao exame
de mérito do QR anterior.

Mesmo nos casos de recusa do QR pelo disposto no artigo 32 da LPI, o examinador deve
sempre avaliar se este QR recusado contém matéria apta ao deferimento que possa ser
usada como subsidio e/ou que possa direcionar o exame do QR anterior, por economia
processual.

Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de
patente, no ambito do INPI. Resolucdo INPI/PR n2 93/2013.

3. CONCLUSAO PRELIMINAR

66. Em um ambiente de acumulo de pedidos de patente pendentes de exame tal como existe
hoje, no qual o tempo médio de concessao ultrapassa dez anos, mostrou-se razoavel a intencdo da
Diretoria de Patentes, no primeiro semestre de 2017, de vedar a busca complementar de anterioridade.
A presente proposta normativa ndo veda a busca complementar, ao contrario, preserva tal faculdade ao
examinador.

67. Por meio do Parecer n? 0001-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, a Procuradoria
reconheceu a legalidade de restringir a faculdade de busca complementar de anterioridade. Parte da
fundamentagao contida no referido parecer aplica-se ao caso concreto, o que justifica a transcricao a
seguir:

"30. De fato, o tempo despendido no exame do pedido de patente é acelerado pela
proposta normativa. Pelas informagdes recebidas, a busca de anterioridade consome, em
geral, 50% do tempo de um exame. A partir do momento no qual a busca de anterioridade
passa a ser dispensada, preenchidos as condigles previstas na resolucao, o exame passa a
corresponder a um nimero menor de horas de trabalho. Dai disser-se que a resolugao
disciplina o exame célere dos pedidos no ambito do PCT.

31. E verdade que o examinador j& se encontrava dispensado de efetuar a busca de
anterioridade, uma vez identificado o documento elaborado pela Autoridade de Pesquisa
Internacional. No entanto, agora, altera-se a discricionaridade do examinador no que tange
a realizacdo de buscas complementares.

32. Conforme j& asseverado no relatério, o ambito de aplicacdao do ato normativo em
estudo é restrito aos pedidos no ambito do PCT, pois sao estes que possuem o relatério
internacional de pesquisa.

[...]

34. O art. 32 da minuta elege alguns escritérios de patente como de referéncia. A pesquisa
de anterioridade realizada por algum desses escritérios é que serd admitida no novel fluxo
de trabalho. Isso quer dizer que nem toda pesquisa, elaborada por uma Autoridade de
Pesquisa Internacional, submete-se ao procedimento tal qual inscrito na resolugdo.

35. Em outros termos, se o escritério ndo se encontra elencado no art. 32 da minuta, a
pesquisa internacional serd admitida pelo INPI-BR no fluxo de trabalho hoje j& adotado.
Para que uma pesquisa internacional afete o processo administrativo para fins de
aceleracao do exame, mostra-se imprescindivel que ela tenha sido elaborada por um dos
escritérios mencionados no art. 32 da minuta.

[...]

37. O art. 42 da minuta constitui o cerne do novo procedimento. De acordo com esse
dispositivo, o relatério de busca no ambito do processo administrativo nacional incorporara
a pesquisa realizada por um dos escritérios listados no art. 3°.

Art. 42 O relatério de busca para aqueles pedidos de patentes, quando houver reivindicacao
de prioridade, advindos de escritérios de patentes nacionais ou organizacdes internacionais
que sejam referéncia para o exame técnico do pedido de patente, serd elaborado através



da incorporagdo das buscas realizadas pelos escritérios de patentes nacionais ou
organizacdes internacionais cuja prioridade é reivindicada.

[...]

39. N3o caberd ao examinador do INPI-BR realizar buscas complementares, quando o
pedido de patente ja 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. 42 da minuta.

Art. 49, §29 Buscas complementares nao serao realizadas.

40. O art. 49, §2°, 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. 4°, §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 permanecera 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
vedacgdo de buscas complementares pelo examinador de patentes do INPI-BR. Ressalte-se
gque 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-do0 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, I, da Estrutura Regimental do INPI, aprovada como anexo | do Decreto n? 8.854, de
22 de setembro de 2016.

[Art. 12. A Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos
Integrados compete: | - examinar e decidir os pedidos de patentes de invengao e de
modelo de utilidade, na forma da Lei n? 9.279, de 14 de maio de 1996, tendo em vista as
diretrizes de politica industrial e tecnolégica aprovadas pelo Governo Federal;]

46. Nao é sem razao que existe o procedimento de delegacdao 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 resolugdo. 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, alcanca-se o objetivo da aceleracdao do exame.

[...]

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 repeticao de um ato ja praticado por outro escritério. Nao haveria
Obice 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 nao 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 manutencao do
procedimento hoje existente.

53. O 6rgdo consulente ao propor a presente resolucao considera a gestdao 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 seguranca e o desempenho no
emprego dos recursos publicos, quanto de incentivar a mudanca e a inovagcao das
entidades e programas governamentais.'

[FREITAS, Carlos Alberto Sampaio de. Gestao de Risco: possibilidades de utilizacdo pelo
setor publico e por entidades de fiscalizacdo superior. In: Revista do TCU, Brasilia, v. 33, n.
93, jul/set 2002.]



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

68. A Resolucao INPI/PR n2 193, de 7 de junho de 2017, que vedava a busca complementar, ndo
chegou a operar efeitos, posto que foi revogada dias depois, por razdes de conveniéncia e oportunidade.
Vale menciona-la porque a presente normativa é um aperfeicoamento do referido ato normativo,
quando, entdo se constatou a relevancia de se alterar o modo se realizar a busca de
anterioridades. Com a revogacao da resolucao, o INPI deixou de promover uma reducao do estoque de
pedidos de patentes em uma proporgao muito superior a alcancada em 2017.

69. Ainda assim, a produtividade dos examinadores de patentes, no ano de 2017, alcangou um
patamar superior ao obtido no ano de 2016, em decorréncia de uma série de medidas adotadas, sendo
equivocado atribuir o resultado a uma Unica causa. O numero de conclusdes dos processos
administrativos, em setembro de 2018, j& superou o resultado de 2017.

Concessdes |Indeferimentos Periodo

3.123 2.586 Ano 2014

3.895 2.864 Ano 2015

4.771 3.167 Ano 2016

6.250 4.324 Ano 2017

8.116 4.213 02.01.2018 a 30.09.2018

Fonte: Boletim Mensal de Propriedade Industrial, out. 2018. Disponivel em:
<http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas>

70. Embora esses numeros demonstrem o esforco coletivo dos servidores da autarquia, a
produtividade crescente do INPI permanece insuficiente para uma reducao do backlog, nos moldes
almejados pela sociedade, o que exige a adocao de um conjunto de medidas.

71. Nao ha uma solucao Unica para a eliminacdo do back/og de patentes. Sequer a difamada e
mal-compreendida proposta de deferimento simplificado de patente, desprovido de exame técnico,
eliminaria o backlog. O INPI jamais disse que a proposta de deferimento simplificado resolveria por
completo o backlogde patentes. Nesse sentido, vide os pareceres deste 6rgao consultivo que
insistentemente localizaram a proposta de deferimento simplificado como uma medida para redugdo, e
nao eliminacao, do estoque de pedidos pendentes de exame.

72. O acumulo de pedidos de patente pendentes de exame é um fendmeno complexo, com
diversas causas e implicacdes, que variam de acordo com a area tecnoldgica. O backlog de patentes
ndo é um fendmeno uniforme. Por exemplo, em 2018, os pedidos de patente de modelo de utilidade
tém sido examinados com um tempo médio de 7,3 anos, contados do depdsito. Outro exemplo, pedidos
de patente envolvendo cosméticos foram examinados pelo INPI com tempo médio de 8,1 anos. Em
contraposicao, os pedidos de patentes de invencao na drea de telecomunicagdes alcancaram um tempo
médio de exame de 13,1 anos, de acordo com dados apurados no periodo de 02.01.2018 a 30.09.2018.

Tempo médio para a concessao de patente - ano de 2017

patentes de invencao na|patente de modelo de g?ét;ntes de invencao 32

area de cosméticos utilidade L
telecomunicacdes

8,1 anos 7,8 anos 13,37 anos

Tempo médio para a concessao de patente - ano de 2016

patentes de invengao na
area de cosméticos

patente de modelo de
utilidade

Patentes de invencao na
area de
telecomunicacoes

8,8 anos

8,6 anos

14,2 anos

73.

Dentre as medidas para eliminacao do backlog, identifica-se a alteracao do plano de

carreiras e cargos do INPI. O plano de carreiras e cargos do INPI, instituido pela Lei n? 11.355, de 2006,
constitui um dos ébices a reducao significativa do estoque de pedidos de patente, notadamente porque
dificulta o preenchimento de vagas em determinadas areas do conhecimento, por exemplo, engenharia
mecanica.

74. Hoje o INPI dispde de 332 examinadores de patentes dedicados ao exame técnico e 59
técnicos trabalhando no exame formal. O estoque de pedidos pendentes de exame alcanca o montante
de 215.047. Esses niUmeros ndo sdo estaticos no sentido que um numero consideravel de servidores ja
preencheu os requisitos de aposentadoria e pode, a qualquer momento, retirar-se da autarquia. O total
de pedidos pendentes de exame também sofre alteracao diaria, posto que ha ingresso de novos pedidos
de patente todos os dias.

75. Com o numero atual de servidores, é impossivel uma reducao significativa do nimero de



pedidos pendentes de exame. Ndo basta contratar novos servidores sob a égide do defasado plano de
carreiras e cargos, pois se assim o fizer o déficit de engenheiros mecanicos, por exemplo, permanecera
0 mesmo. A relevancia da alteracdo do plano de carreiras e cargos do INPI para a eliminacdo do
backlog é explicitada no Parecer n? 00027/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que expde dados dos trés
Ultimos concursos publicos que evidenciam a urgéncia da alteracdo da Lei n? 11.355, de 2006.

76. Dentre as medidas para eliminacéo do backl/og, duas sdo as mais importantes, sem prejuizo
das demais: (i) ingresso de novos examinadores em um ndmero superior aquele necesséario para
promover a reposicao de servidores aposentados ou exonerados; (ii) alteracao do plano de cargos e
carreiras da autarquia.

77. Diante do exposto, conclui-se que a proposta normativa em estudo constitui uma medida
para retirar milhares de pedidos da incidéncia do pardgrafo Unico do art. 40 da Lei n? 9.279, de 1996.
Ndo se trata de uma norma para solucionar o backlog, pois, inclusive, ndo existe uma norma Unica
capaz de tal efeito.

78. Uma analogia talvez seja Util para melhor esclarecer quando se mostra pertinente realizar
uma busca complementar ou ndo. Um advogado publico pode incorporar uma pesquisa jurisprudencial e
doutrindria contida em um modelo de peca judicial quando precisa contestar uma acao judicial no qual o
ente publico é réu. Cabe a ele verificar se a matéria de defesa enquadra-se ou ndo no modelo de peca
disponivel, bem como avaliar o volume de processos que |he foi distribuido.

79. O advogado publico possui a faculdade de realizar uma pesquisa complementar de
jurisprudéncia e doutrina. No entanto, ele exerce essa faculdade de acordo com o volume de processos
e matéria de defesa. O fato de ele possuir a faculdade de pesquisa complementar ndo significa que a
exercerd em todas as pecas de defesa do ente publico, pois se assim o fizer, ele perderd prazo judicial,
em razao da sobrecarga de trabalho.

80. Faculdade similar existe para o examinador de patentes. Ele possui a faculdade de realizar
a busca complementar, mas se o fizer em todos os processos, sem considerar o volume que |he foi
distribuido e a matéria, ndo conseguird atingir o nimero de exames que a autarquia define como
necessario para atender o interesse publico.

81. Uma caracteristica de relevo da minuta foi o seu processo de elaboracao, que decorre da
sugestdo de um conjunto de servidores do INPl. Da leitura da Nota Técnica DIRPA n® 26/2018,
depreende-se que a proposta decorre de um consenso dos servidores, que ndao se confunde com
unanimidade, impossivel de atingimento. Se a Administracdo Publica depender de unanimidade dos
servidores para aperfeicoar um procedimento administrativo, isso jamais ocorrerd. Sempre havera
servidores, ainda que em um numero reduzido, resistentes ao aperfeicoamento de procedimentos. Isso
é natural.

82. Como costuma acontecer, a medida serd objeto de questionamento pelos 6rgaos de
controle externo, pois o aumento de produtividade do INPI e consequente reducdo do estoque de
pedidos de patente nao sao objetivos comuns da sociedade. Qualquer observador do sistema de
propriedade industrial percebe a existéncia de grupos de pressdo interessados na manutencao de um
backlog de patentes tal como existe hoje, contrario ao interesse publico.

83. Esta manifestacdo serve de subsidios a defesa do ato normativo, inclusive, na esfera
judicial. Na defesa da resolucao, cabe apresentar cépia do relatério "Pré-Exame nos Pedidos de Patentes
- Avaliacdo dos Resultados", publicado em junho de 2018, no sitio eletrénico da autarquia. Os ganhos de
produtividade, revelados no relatério do projeto piloto, sdo as razdes faticas compreendidas na
motivacao do ato normativo.

84. Desde ja, consigna-se como prioritdria a defesa da autarquia nas acdes judiciais voltadas a
nulidade da futura resolucao. Na defesa da medida, mister expor dados detalhados do backlog para
compreensao do motivo do presente ato administrativo. O motivo do ato administrativo normativo
reside nos efeitos proporcionados pelo acimulo de 215.047 pedidos de patentes, o que exige a adocdo
de medidas para seu decréscimo.

85. Eventual suspensdo dos efeitos da pretendida resolucdo implicard necessariamente a
adocdo de medidas mais radicais pela Administracdo, nos préximos anos, tais como a ja estudada
supressdo tempordria de buscas complementares, a qual esta Procuradoria mostra-se favoravel. Nao
existe solucao confortavel para diminuicdo do estoque de pedidos pendentes de exame.

86. O acUimulo de processos administrativos pendentes de concluséo néo é um fendmeno
restrito ao INPI. E conhecida a situacdo de outros entes publicos que deixam involuntariamente
prescrever milhares de multas decorrentes do exercicio do poder de policia, em razao de caréncia de
servidores para analisar as impugnacdes. O usuario do INPI, notadamente, a sociedade empresdria,
sente-se prejudicada, com razao, pelo back/og de patentes. Em contraposicao, a sociedade ndo reclama
das prescrigdes de multas ocorridas nos outros entes publicos.

87. Reconhece-se que parte da sociedade tem dificuldade de visualizar os ganhos de uma
cooperacao efetiva entre os escritérios de concessao de patente. Isso ocorre porque o Pais usa pouco e
mal as vantagens oferecidas pela propriedade industrial. O Pais usufrui pouco do sistema de patentes



para o seu desenvolvimento tecnoldgico ndo em razao da natureza do direito, mas porque nao sabe ou
ndo quer potencializd-lo em seu favor.

88. A falta de compreensao do funcionamento do sistema de patentes empurra o INPI a adocdo
de praticas restritivas que somente beneficiam quem utiliza pouco e mal os instrumentos oferecidos
pela propriedade industrial. O direito administrativo do medo explica, em parte, os entendimentos
restritivos adotados pela autarquia.

89. A presente normativa vai na contramao do direito administrativo do medo, o que aumenta a
probabilidade de impugnacdo. Na légica do direito administrativo do medo, nada garante maior
seguranca juridica do que a inércia. Quando os érgdos de controle vierem a examinar a presente
normativa, espera-se que eles a analisem a luz de alguns fatos, entre eles:

1. Um estoque de pedidos de patente no montante de 215.047 pedidos pendentes de
exame, de acordo com apuracao realizada no Gltimo dia do més anterior;

2. A proposta normativa foi precedida de amplo debate entre os servidores e as associagdes
de propriedade industrial. Ela é a sintese de uma série de sugestdes dos servidores,
coletada nos ultimos dois anos;

3. Antes da adocdo da presente normativa, houve um projeto piloto, cujo resultado estd
contido no relatério executivo "Pré-Exame nos Pedidos de Patentes - Avaliacdo dos
Resultados". H& um detalhe no relatério que ndo passa despercebido e que indica a
urgente adogcao do ato normativo, a saber, a necessidade de se aumenta o parecer de
deferimento como primeira acao. Dos 40 pedidos que tiveram o primeiro exame técnico
realizado, 25 pedidos tiveram parecer de deferimento em primeira acao. Isso representa
agilidade no exame técnico, e, por sua vez, aumento de produtividade. Os dados indicam
que a publicacdo do parecer de pré-exame promove um aumento da taxa de decisbes
técnicas em primeira acao.

90. A probabilidade de interrupcdao da medida aqui estudada pode decorrer da atitude de um
Unico individuo, que, por qualquer motivo, inclusive pessoal, promove diretamente ou indiretamente a
impugnacao do procedimento administrativo. O principio da presuncao da legitimidade dos atos
administrativos ndo tem sido aplicado em relacao ao INPI, conforme se vé na pratica. O principio confere
uma presungao furis tantum aos atos administrativos. Isso significa que o 6nus da prova cabe a quem
impugna o ato praticado pela autarquia.

91. Uma breve mencdo as acdes populares sobre o sofosbuvir mostra-se pertinente. E fato
notério que o INPI /ndeferiu o pedido de patente contendo a molécula do sofosbuvir, em maio de 2018
(PI 0809654-6). O pedido deferido pela autarquia em 18 de setembro (Pl 0410846-9) é um composto de
sintese, ndo impede a fabricagcao do medicamento contendo o sofosbuvir, conquanto se adote outra
molécula com igual efeito. A mera alegacao da pratica de um ato de concessao, que ndo existiu, ja foi
suficiente para desconsiderar o ato praticado pela autarquia, e criar um imbréglio que impede a
concessao da licenca compulséria.

92. Esse exemplo demonstra como a presuncdo de legitimidade dos atos do INPI é solapada, o
que implica a autarquia assumir o encargo de provar um fato negativo. Desconsiderar a presuncao de
legitimidade do ato praticado pela autarquia federal corresponde a dispensa do O6nus da prova aquele
que deseja impugna-lo.

93. Nao é a toa que o tempo médio de conclusdo de um processo concessério de patente no
Brasil é superior a dez anos.

94. A falta de compreensdo do funcionamento do sistema de patentes é tao flagrante, ou o
propdsito de desvirtud-lo, que, duas acdes judiciais sobre o sofosbuvir requereram a nulidade de uma
patente ndo-concedida (Pl 0410846-9) e, cumulativamente, a outorga da licenca compulséria. As
peticdes evidentemente ineptas, em razao do art. 330, §19, IV, do Cdédigo de Processo Civil, sdao
emblematicas do que se vive no Pais em termos de propriedade industrial.

95. A licenca compulsdria tem como objeto uma patente vigente. A pretendida nulidade de uma
patente é incompativel com a licenca compulséria. Logo, os pedidos sdao incompativeis entre si, o que
atrai o indeferimento da peticao inicial, em razao da inépcia.

Art. 330. A peticdo inicial serd indeferida quando:
| - for inepta;

§ 12 Considera-se inepta a peticdo inicial quando:
IV - contiver pedidos incompativeis entre si.

96. Nao passa despercebido o fato de que o Presidente da autarquia foi pessoalmente arrolado
como réu em uma das acoes populares sobre o sofosbuvir. O pedido de patente impugnado nas acdes
populares nao foi concedido, e se tivesse sido, nao teria sido ato do Presidente da autarquia, que ndo é a
autoridade competente para tanto.

97. Ao se buscar a responsabilizacao dos servidores publicos que atuam no INPI, tal como
habitualmente ocorre no sistema brasileiro de propriedade industrial, pretende-se forcad-los a adotar a



praxis da inércia. Nao é o desconhecimento técnico que motiva a responsabilizacdo pessoal de
servidores publicos, nesses casos, mas um propdsito determinado de coagi-los a nao contrariar
interesses voltados a manutencado do status quo, que corresponde a um estoque de pedidos de 215.047
pedidos pendentes de exame.

98. Os dados referentes ao estoque de pedidos de patente sao aqui mencionados, pois eles sao
necessarios para entender a motivacdo do ato administrativo normativo objeto desta manifestacdo. Em
um universo ideal, onde nao existe o backlog com tamanha proporcao, talvez a medida fosse
desnecessdria, o que nao é o caso. Ressalte-se um detalhe, o ato normativo proposto nao tem por
pretensao eliminar o backlog de patentes, mas tdo somente limitar parcialmente os seus efeitos.

99. A minuta de resolucdo insere-se em um projeto de gestdo de eliminacao de pedidos
submetidos ao paragrafo Unico do art. 40 da Lei n? 9.279, de 1996. O ato normativo é proposto, em
conjunto com dois outros atos, um programa de gestao e uma instrucao normativa, sendo que ambos
ainda nao ingressaram na Procuradoria.

100. Nao existe Obice a formulacdo do parecer de pré-exame identificado pelo cédigo de
despacho 6.20, nos termos propostos na minuta de resolucdo. A Procuradoria recomenda imediata
publicacao do ato normativo, posto que ele tem razao de existir independentemente do programa de
gestdo e da instrucao normativa.

4. CONCLUSAO

101. Diante do exposto, nao se identifica ébice juridico a aprovacdo da minuta, porquanto o
procedimento previsto coaduna-se com o titulo | da Lei n? 9.279, de 1996, notadamente com a secao
dedicada ao processo e exame do pedido (arts. 30 a 37).

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atencgao, a consulta ao processo eletrdnico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do NUmero Unico de Protocolo (NUP) 52400212997201877 e da chave de
acesso 6c2a6e40

Notas

1. = Por meio do PATENTSCOPE, qualquer individuo obtém o relatério de busca de pedidos de
patente, além do resultado de exames. Ele é acessado por meio do sitio eletrénico da OMPI, sem
necessidade de logn e senha, ou de qualquer provedor, posto que o sistema opera via web.

2. Z Art. 49 bis, CUP: As patentes requeridas nos diferentes paises da Unido por nacionais de paises
da Unido serdo independentes das patentes obtidas para a mesma invencdo nos outros paises,
membros ou nao da Uniéo.

3. 2 Art. 29, CUP: Os nacionais de cada um dos paises da Unido gozardo em todos os outros paises da
Unido, no que se refere a protecdo da propriedade industrial, das vantagens que as leis
respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuizo
dos direitos especialmente previstos na presente Convencdo. Em consequéncia, terdo a mesma
protecdo que estes e 0os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos,
desde que observem as condicbes e formalidades impostas aos nacionais.

4. Z Art. 49 CUP: Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invencdo, de
depdsito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de
fabrica ou de comércio num dos paises da Unido, ou o seu sucessor, gozard, para apresentar o
pedido nos outros paises, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

5. = Diretrizes de Exame de pedidos de patentes instituida pela Resolucdo n° 124, de 04 de
dezembro de 2013. Contetdo do pedido de patente. Capitulo Il, pardgrafo 2.11.

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
168413694 no endereco eletrdonico http://sapiens.agu.gov.br. Informagdes adicionais: Signatario (a):
LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 15-10-2018 18:16. NUmero de Série: 13909098. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.



	RELATÓRIO
	MÉRITO
	CONCLUSÃO PRELIMINAR
	CONCLUSÃO

