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1. Manifestacdao sobre Projeto de Lei que confere celeridade ao exame de pedidos de
patente relacionados a produtos, processos, equipamentos e materiais essenciais para o
combate a epidemias, acrescendo o artigo 229-D a Lei n°® 9.279/96.

2. Aparente inocuidade da alteracao legal, a vista da disciplina infralegal j& adotada no
ambito do INPI, que confere tramite prioritdrio a processos de patente em diversas
hipéteses, dentre as quais aos que envolvam tecnologias relacionadas ao tratamento do
virus Covid-19.

3. A atribuicdo de statuslegal a apenas uma das hipéteses de tramite prioritdrio pode
fragilizar a opcdo da Autarquia quanto a sua adocdo em favor de outras eventuais
situacOes nao previstas no texto da Lei.

1. Trata-se de consulta encaminhada pelo Gabinete da Presidéncia referente ao Projeto de Lei
n° 2.410/2020, do Senado Federal, que altera a Lei n? 9.279/96 para "conferir celeridade ao exame de
pedidos de patente relacionados a produtos, processos, equipamentos e materiais essenciais para o
combate a epidemias", acrescendo o artigo 229-D.

2. As justificativas para a apresentacao do Projeto, de autoria do Senador Telmério Mota, séo
as seguintes:

"Avanc¢os cientificos e tecnoldgicos constituem quase que a unica fonte de esperanca para
que a humanidade possa vir a superar os devastadores impactos da pandemia do Covid-19 na saude
publica, na economia e nas vidas de todos nds.

Por isso, além da realizacdo de um esforco coordenado e significativamente ampliado de
atividades de pesquisa e desenvolvimento, é importante promover mudancas na gestao da propriedade
industrial que possam vir a acelerar o emprego de inovacdes essenciais ao combate as epidemias.

Esse é o objetivo do presente Projeto de Lei, que estabelece um tratamento prioritario e
célere ao exame dos pedidos de patente relacionados a produtos, processos, equipamentos e materiais
essenciais para o combate a epidemias."

3. A consulta foi apresentada através da COINS - Coordenacao de Relacdes Institucionais, que
destaca ser a matéria atinente a atuacao da Autarquia, ressaltando a necessidade de que sejam
produzidos subsidios técnicos sobre o tema.

4, A DIRPA manifestou-se sobre o Projeto de Lei através da Nota Técnica/SEI N°
26/2020/INPI/DIRPA/PR, dizendo-se “favordvel a promogao de mudangas na gestao da propriedade
industrial que acelerem o desenvolvimento de inovacdes essenciais ao combate as pandemias. Neste
sentido, a DIRPA apresentou o fluxo dos pedidos de patente no INPI, de forma subsidiar a elaboracdo de
proposta que estabeleca um trémite célere dos pedidos de patente relacionados ao combate a
pandemias, considerando todas as etapas envolvidas e ndo somente a etapa de exame técnico".

5. Na referida Nota, a area técnica apresentou todo o fluxo de tramitacdao de um pedido de
patente perante a Autarquia, identificando as suas etapas e 0s seus respectivos prazos, de acordo com
0s preceitos fixados pela Lei n? 9.279/96.

E o relatoério.

6. O Projeto de Lei n° 2.410/2020 propbe a criacao do artigo 229-D no texto da Lei n?
9.279/96. A redacao apresentada é a seguinte:

‘Art. 229-D. O pedido de patente referente a produtos, processos, equipamentos e
materiais essenciais para o combate a epidemias terd tratamento prioritdrio sobre os demais pedidos e
sequira rito que assegure celeridade ao seu exame.

§12 Cabe ao Ministério da Saude indicar ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial -
INPI os pedidos de patente depositados nessa instituicdo que merecerdo o tratamento definido no caput
deste artigo.

$22 O depositante de pedido de patente pode apresentar ao Ministério da Saude solicitacdo
fundamentada para que seu pedido venha a ser enquadrado no tratamento definido no caput deste



artigo.”

7. O Projeto pretende conferir celeridade ao exame de pedidos de patente que envolvam
tecnologias destinadas ao combate de epidemias.

8. Contudo, como bem salientado pela DIRPA, o exame de um pedido de patente refere-se
apenas a uma etapa do procedimento, que envolve: a) o depésito do pedido; b) a sua publicacdo; c) o
requerimento do exame; d) a possibilidade de que sejam apresentados subsidios ao exame por parte de
terceiros; e) a elaboracao de relatério de buscas; f) a elaboracao de parecer(es) técnico(s); g) eventuais
manifestacdes do depositante para cumprimento de exigéncia(s); h) o proferimento de decisdo de
deferimento ou de indeferimento do pedido; i) o pagamento da retribuicao, em caso de deferimento; e,
finalmente, j) a expedicao da carta-patente.

9. A Diretoria também ressalta a possibilidade de que a decisdo de deferimento do pedido de
patente venha a ser objeto de Processo Administrativo de Nulidade - PAN (hipétese em que a mesma é
reavaliada pela Autarquia a pedidos de terceiros). Caso a decisao tenha sido a de indeferir o pedido,
dispde o depositante de recurso perante o INPI, a fim de que o seu pleito seja reavaliado.

10. Todas as etapas acima ilustradas tém seus respectivos prazos fixados pela Lei n? 9.279/96.
A manifestacao técnica elaborada pela DIRPA é esclarecedora ao identificar, com precisdo, todo o
tramite procedimental a que estd vinculada a Autarquia.

11. Nesse sentido, é irretocavel a manifestacdo da Diretoria no sentido de apontar a
necessidade de que sejam promovidas mudancas na gestdo da propriedade industrial de forma a
permitir um tramite mais célere para os pedidos de patente referentes ao combate a pandemias,
envolvendo iniciativas relacionadas ao procedimento como um todo, e ndo somente guanto ao exame
técnico.

12. Merece destague também a mencdo feita pela DIRPA quanto a "pandemias" e nao
"epidemias", tal como constante do Projeto de Lei. A dimensdo e o impacto geografico parecem justificar
a opcdo pelo tramite prioritario de pedidos de patente referentes a produtos, processos, equipamentos e
materiais essenciais ao combate de doencas infecciosas que se espalhem em larga escala. O Projeto
nesse passo, confunde os conceitos ao tratar de "epidemias" no caputdo artigo 229-D e fazer referéncia
a "pandemia do Covid-19" nas justificativas para a sua apresentacao.

13. Na visao da Procuradoria, a proposta legislativa parece, smj, desnecessaria, diante do atual
quadro normativo infralegal vigente no ambito interno do INPI.

14. Isso_porque encontra-se atualmente em vigor a Resolucao INPI PR n? 239/2019, que

disciplina o tramite prioritario de processos de patentes no INPl. O referido ato normativo disciplina a
fase | do procedimento de uniformizacdo do tramite prioritério.

15. Nos autos do Processo 52402.009714/2018-91, recentemente analisado pela Procuradoria,
discute-se inclusive a edicdo de novo ato normativo destinado a aperfeicoar as referidas praticas.

16. A DIRPA informou na ultima consulta encaminhada a Procuradoria que a fase | atingiu os
objetivos propostos de: (a) uniformizar a legislacao e os procedimentos de requerimento; (b)
circunscrever a avaliacdo apenas aos requisitos necessarios ao tramite do pedido de patente e para a
avaliacdo do requerimento de prioridade; (c) ampliar o conceito de “exame prioritario” (que atende
apenas parte do processo) para “tramite prioritario” (que engloba as atividades desde a apresentacdo
dos documentos até o fim da esfera administrativa no INPI); (d) eliminacdo de etapas que nao agregam
valor ao processo como redugao de pessoas envolvidas, e reordenamento das atividades (antecipando,
atrasando ou colocando em paralelo); (e) permitir manifestacdao do interessado antes de negar a
concessao do tramite prioritario por questdes formais; e (f) utilizar pareceres e/ou publicacdes assinados
digitalmente.

17. Como pontos de aperfeicoamento, o novo ato normativo em vias de edicdo passara
a regulamentar o tramite prioritario de pedidos de patente depositados por Startups e por Instituicées
Cientificas, Tecnolégicas e de Inovacdo (ICTs), além de pedidos que estejam relacionados ao
tratamento do virus Covid-19 (cujo tramite prioritario ja vinha sendo disciplinado pela Portaria PR n®
149/2020).

18. A fase Il referente ao tramite prioritdrio também contemplard a reducédo das etapas do
processo de avaliacdo de requerimentos de tramite prioritdrio ndo mais necessdrias e a alteracdo do
fluxo, em especial na distribuicdo de processos para avaliacao substantiva, reduzindo os atores
envolvidos no processo.

19. A edicdo do novo ato normativo no ambito do INPI consolida 16 (dezesseis) hipéteses em
que os respectivos processos de patente dispdem de tramite prioritario, estando contemplados nessa
lista, como ja salientado, os pedidos gue envolvam tecnologia para o tratamento do virus COVID-19.

20. Vale ressaltar que o escopo da norma é o de permitir que todos os servicos sejam
priorizados desde a apresentacao do pedido até a expedicdo da respectiva carta-patente. A



Resolucdo n? 239/2019 inclusive ja prevé em seu artigo 19:
"Art. 19. A concessdo do trdmite prioritario implicard na priorizacdo de todos os atos na
esfera administrativa do INPI.

(..)"

21. Na manifestacao técnica apresentada pela DIRPA a respeito do Projeto de Lei ora em
andlise, a Diretoria expressa justamente a sua preocupacdo quanto a necessidade de que todas as
etapas do fluxo procedimental, e ndo somente o exame do pedido, tenham tramitacdo célere.

22. Por outro lado, a par de a aprovacao da alteracdo legal ora proposta apresentar-se
aparentemente inécua, cabe ainda trazer a baila alguns outros pontos para uma reflexao que possa
auxiliar no posicionamento da Autarquia quanto ao Projeto de Lei.

23. Em primeiro lugar, o novo artigo a ser introduzido no texto da Lei n? 9.279/96 deveria ser

posicionado entre os artigos 30 a 37 da Lei, na secao que trata do processo e do exame do pedido.
Topograficamente seria recomendéavel, no intuito de preservar a harmonia da norma.

24. Em segundo lugar, também ndo passa despercebido que o Projeto confere legitimidade

exclusiva ao Ministério da Salde para o requerimento de prioridade. No tramite prioritdrio adotado no
ambito do INPI, em todas as suas hipbteses, é permitido ao préprio depositante formular o
requerimento. O Projeto foge dessa légica, impondo ao titular do pedido de patente a formulacdo de
solicitacdo a respeito junto ao Ministério, na forma do §20 do artigo 229-D.

25. Por fim, um ultimo ponto, e talvez o mais importante, merece atencao.

26. Considerando que o tramite prioritadrio de processos de patente ja é hoje uma realidade no
ambito da Autarquia, ndo somente em relacdo a tecnologias destinadas ao combate a pandemia
decorrente do virus COVID-19, mas também em relacdo a diversos outros casos, competiria a
Administracdo avaliar a conveniéncia de positivar apenas uma dessas hipdéteses, alterando
pontualmente a Lei n? 9.279/96.

27. Como sabido, atualmente a Lei n? 9.279/96 nao disciplina, em nenhuma hipétese, o tramite
prioritdrio de pedidos ou de processos de patente.

28. A insercdo da matéria no texto legal, de forma a regular apenas o tratamento prioritario do
pedido de patente “referente a produtos, processos, equipamentos e materiais essenciais para o
combate a epidemias”, pode fragilizar a opcao da Autarquia por adotar o tramite prioritédrio em favor de

outras eventuais hipdteses ndo previstas no texto da Lei. Essa parece ser uma circunstancia importante
aser avaliada.

Conclusao

29. Diante de todo o exposto, essas sao as consideracdes da Procuradoria sobre o Projeto de Lei
n° 2.410/2020, com as quais espera-se ter contribuido para o posicionamento da Autarquia sobre a
referida proposta legislativa.

30. A consideracdo superior.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2020.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL
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