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NOTA n. 00004/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002801/2020-32
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ASSUNTOS: Analise de minuta de decreto que regula os artigos 75 e 88 a 93 da LPI

1. Solicita a Presidéncia do INPI manifestacdo da Procuradoria em relacdo a minuta de Decreto
que objetiva a regulamentacdo dos artigos 75 e 88 a 93 da Lei n? 9279/96. A proposta foi encaminhada
pela Subsecretaria de Supervisao de Estratégia, da SEPEC, para apreciacao por parte da Autarquia.

2. A minuta de Decreto ja foi objeto de manifestacdo juridica por parte da Advocacia-Geral da
Unido, por ocasiao do encaminhamento a Consultoria Juridica junto ao Ministério da Defesa, ndo tendo
sido identificado dbice a sua edicdo, de acordo com as conclusdes alcancadas através do Parecer n.
00114/2020/CONJUR-MD/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00276/2020/CONJUR-MD/CGU/AGU.

3. A minuta também foi analisada pela Diretoria de Patentes Programas de Computador e
Topografias de Circuitos Integrados - DIRPA, tendo sido juntada aos autos a Nota Técnica/SEl N2
16/2020/INPI/DIRPA/PR.

4, A DIRPA, na referida manifestacao, ndao apresentou oposicao "ao estabelecimento do
Ministério da Defesa como o drgdo competente do Poder Executivo responsdvel por manifestar-se sobre
o carater sigiloso dos processos de pedido de patente originarios do Brasil”, apontando, entretanto, a
existéncia de lacunas quanto a definicdes que seriam, no seu entender, fundamentais para a disciplina
do tema.

5. Nesse sentido, destacou a necessidade de definir-se o que seria "objeto de interesse de
defesa nacional”, em atencao ao disposto no artigo 75 da Lei n 9.279/96, a fim de delimitar de forma
precisa os pedidos que devem ser analisados pelo Ministério da Defesa e reduzir o seu tempo de
processamento. Tal definicdo, como sustentado pela Diretoria, é importante tanto para o INPI,
que precisa identificar quais seriam os critérios para classificar tais os pedidos, quanto para os usuarios,
que "devem ter condicdes de avaliar o possivel enquadramento de seus pedidos como objeto de
interesse da defesa nacional antes do depdsito do pedido de patente”.

6. Nesse particular, a DIRPA manifesta especial preocupagao com a possibilidade de que os
usudrios possam, em virtude da auséncia de definicdo clara, "vir a depositar suas invengcdes no exterior,
seja diretamente nos escritdrios de patentes, seja por meio do Tratado de Cooperacdo de Patentes
(PCT), tornando publicas informacées sigilosas que poriam em risco a seguranca nacional. Isto poderia
ser bastante relevante em pedidos de patente depositados por inventores civis, que ndo estdo
habituados a lidar com assuntos de interesse da defesa nacional”.

7. A Diretoria também salientou que a minuta de Decreto ndo define quais seriam os
procedimentos a serem adotados pelo INPI e pelo Ministério da Defesa no processamento administrativo
de pedidos de patente de interesse da defesa nacional, destacando que todos os eventos decorrentes
do andamento do processo devem ser mantidos em sigilo e ndo sao publicados na RPI.

8. Quanto a esse ponto, sugeriu o estabelecimento de um canal de comunicagcao direto por
meio de Portaria Conjunta, com o objetivo de analisar e estabelecer mecanismos, procedimentos e
possiveis instrumentos formais para articulacdo entre o Ministério da Defesa e o INPI, nos moldes, por
exemplo, da Portaria Conjunta n. 2, de 20/10/2017, que estabeleceu o Grupo de Articulagao
Interinstitucional (GAI) entre o INPl e a ANVISA.

9. Por fim, em consideracdo a manifestacao da CGPATIII, a DIRPA indicou ainda os seguintes
pontos passiveis de aperfeicoamento na norma:

- necessidade de definicdo de “objeto de natureza militar” e “objeto de natureza civil”
(artigo 1o, §§10 e 20);

- substituicdo de “exame técnico” por “manifestacdo sobre o cardter sigiloso”, em atencdo
ao disposto no artigo 75 §1o da Lei n 9.279/96, evitando confusao com o exame técnico previsto nos
artigos 30 a 37 da LPI;

- considerando que a Carta Patente e o Certificado de Adicdo sdao emitidos em formato
digital, a necessaria revisdo do disposto no artigo 1o, §30, que estabelece o envio de cépia fisica ao
Ministério da Defesa;



- preocupacdo quanto a um possivel abandono por parte do depositante apds o seu pedido
de patente ser considerado de interesse da defesa nacional, pois o usudrio permanece como o
responsadvel pelo seu acompanhamento, pelo pagamento das respectivas retribuicdes, e pelo
cumprimento de exigéncias e por manifestacdes ao exame técnico.

10. A Procuradoria, através do Parecer n.2 00056/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, j& havia se
manifestado anteriormente pela necessidade de preenchimento da lacuna normativa existente em
funcao das alteracdes ocorridas na estrutura governamental. O referido Parecer foi assim ementado:

"EMENTA: I|. Decretacdo de sigilo previsto no artigo 75 da Lei 9279/96. Il. Autoridade
competente prevista no Decreto 2.553/98 foi extinta. lll. Necessidade de provocar a Presidéncia da
Republica para atualizacdo do Decreto. V. Trés drgdos passiveis de serem requestados quanto a
possivel absorcdo de competéncia: Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo; Secretaria-Geral
da Presidéncia da Republica e Ministério da Defesa. V. Enquanto um drgdo do Poder Executivo ndo se
reconheca como competente para exercer a atribuicdo prevista no art. 75, §1°, da Lei 9.279/96, cabe ao
INPI atribuir o carater sigiloso." (grifei)

11. Apontou-se, na referida manifestacao, que o Decreto n? 2.553/98 estabelece, em seu artigo
1o, a competéncia da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidéncia da Republica para qualificar
como sigiloso o pedido de patente de interesse da defesa nacional, regulamentando, na matéria, o
artigo 75, §1o da Lei n 9.279/96. Apesar da sua extingao, o referido permaneceu inalterado, deixando de
indicar a nova Autoridade com atribuicao para o tema.

12. Note-se, portanto, que a Procuradoria j& manifestou-se pela pertinéncia da assuncdo da
referida atribuicdo por parte do Ministério da Defesa, tal como constante da minuta de Decreto ora sob

apreciacao, o que vem a preencher a lacuna anteriormente apontada.

13. A respeito, pode-se destacar inclusive a seguinte passagem da referida manifestacao, onde
a Procuradoria afirma que "nesse contexto, vale lembrar que o Ministério da Defesa tem acdes voltadas
a autonomia tecnolégica e ao fortalecimento da Base Industrial de Defesa (BID). Trata-se de drgdo
com expertise para identificar quais pedidos de patente sdo de interesse da defesa nacional”.

14. Pois bem, cumpre, nesse passo, analisar as consideragdes adicionais trazidas pela DIRPA a
respeito da minuta posta a apreciacao.

15. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que os apontamentos realizados pela Diretoria tém
relagdo, exclusivamente, com a regulamentacao do artigo 75 da Lei n 9.279/96. A minuta, por outro
lado, ndo altera a disciplina conferida pelo Decreto n 2.553/98 aos artigos 88 a 93 da Lei.

16. O artigo 75 da Lei n 9.279/96 dispde que:

"Art. 75. O pedido de patente origindrio do Brasil cujo objeto interesse a defesa nacional
serd processado em cardter sigiloso e ndo estard sujeito as publicacdes previstas nesta Lei.

$§12 O INPI encaminhard o pedido, de imediato, ao érgdo competente do Poder Executivo
para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caréter sigiloso. Decorrido o prazo sem a
manifestacdo do drgdo competente, o pedido serd processado normalmente.

§22 E vedado o depdsito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido
considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgacdo do mesmo, salvo expressa
autorizacdo do orgdo competente.

$32 A exploracdo e a cessdo do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estdo
condicionadas a prévia autorizacdo do orgdo competente, assegurada indenizacdo sempre que houver
restricao dos direitos do depositante ou do titular.”

17. Nesse passo, vale ressaltar que todos os temas abordados pela DIRPA também ndo foram
objeto de disciplina por parte do Decreto n 2.553/98, podendo ser apontados como pontos de
aperfeicoamento do sistema normativo.

18. Em primeiro lugar, a Diretoria destacou a necessidade de definir-se o que seria "objeto de
interesse de defesa nacional”.

19. A Procuradoria entende pertinente a preocupacdo, sugerindo gue a Presidéncia do INPI
manifeste-se pela necessidade de que o Poder Executivo Federal defina tal conceito. Note-se que a Lei n
9.279/96 nado é clara para estabelecer qual seria o érgdo ou entidade responséavel por definir quais
pedidos de patente seriam "objeto de interesse de defesa nacional”, dispondo apenas que ‘o INP/
encaminhard o pedido, de imediato, ao drgdo competente do Poder Executivo para, no prazo de 60

(sessenta) dias, manifestar-se sobre o carater sigiloso" (artigo 75, §10).

20. Existe a necessidade de que o INPI venha a classificar, com base em algum critério claro e
objetivo, quais seriam, ao menos em tese, tais pedidos. Note-se que, na inexisténcia de critérios
definidos, a légica envolveria o0 encaminhamento de todos os pedidos de patente para a avaliagdo pelo
Ministério da Defesa, o que parece extremamente danoso a politica de reducao do backl/og existente no
setor.

21. Um eventual prejuizo decorrente de uma acdo incauta dos usudrios também é evidente,
como bem salientou a DIRPA, a vista da possibilidade de que venham a depositar seus pedidos no



exterior, tornando publicas informacgdes sigilosas que podem vir a colocar em risco a segurancga
nacional.

22. A sugestdo da DIRPA no sentido da edicdo de uma Portaria Conjunta (tal como a Portaria
Conjunta n. 2, de 20/10/2017, entre o INPI e a ANVISA ue teria por objetivo analisar e estabelecer
mecanismos, procedimentos e possiveis instrumentos formais para articulacdo entre o Ministério da
Defesa e o INPI, poderia ser, nesse sentido, Util para que a Autarquia pudesse auxiliar, em colaboracdo
com o Ministério, na construcdo do referido conceito, no sentido de definir o que seria um “pedido de
patente cujo objeto interesse & defesa nacional”, encaminhando-o para que seja emitida
manifestacdo sobre o caréater sigiloso ou ndo do seu processamento.

23. A referida iniciativa poderia ser viélida também para que venham a ser definidos os

conceitos de “objeto de natureza militar” e “objeto de natureza civil”, previstos no artigo 1o, §§10 e 20

da minuta.

24. Entende-se também importante a colocacdo feita pela DIRPA sobre a necessidade de
substituicao da expressao “exame técnico” por “manifestacdo sobre o carédter sigiloso” no artigo 1o, §lo
da minuta, muito embora o Decreto n 2.553/98 também apresente tal impropriedade. A alteracdo
evitaria uma possivel confusdo terminolégica com o exame técnico previsto nos artigos 30 a 37 da Lei n
9.279/96.

25. Na sequéncia, a Diretoria manifesta sua discordancia com o disposto no artigo 1o, §30 da
minuta, que reproduz dispositivo constante do Decreto editado em 1998, dispondo sobre o envio de
cépia fisica da carta patente e do certificado de adicao ao Ministério da Defesa. Como bem salientado,
considerando que os referidos documentos sao hoje emitidos exclusivamente em formato digital,
sugere-se que a Presidéncia do INPI manifeste-se pela exclusdo do texto do §30 do artigo 1o da minuta,
ante a impossibilidade material do seu cumprimento.

26. Por fim, a DIRPA manifesta preocupacao quanto a possibilidade de que o depositante venha
a abandonar o seu pedido apés o mesmo vir a ser considerado de interesse da defesa nacional.

27. Ocorre que, smyj, o fato de um pedido de patente ser considerado de interesse da defesa
nacional ndo importa, necessariamente, na existéncia de interesse publico envolvido para a sua
exploragao.

28. A Lei n 9.279/96 trata de forma diversa os temas, estipulando que, caso esteja presente
interesse da defesa nacional, o pedido de patente podera tramitar em sigilo, ao passo que, havendo
interesse publico, a patente (ou, ainda que de forma ndo tdo clara, o pedido de patente) pode sofrer
licenciamento compulsério, na forma do artigo 71. Note-se que inclusive existe iniciativa legislativa em
curso no Congresso Nacional para alterar o referido dispositivo e prever, de forma expressa, a
possibilidade de licenciamento compulsério de pedidos de patente, como analisado pela Procuradoria
no Parecer n. 00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, lancado nos autos do processo 52402.003248/2020-
55.

29. Em outras palavras, o que justificaria a preocupacdao manifestada pela DIRPA quanto a um
possivel abandono de um pedido de patente seria a presenca de interesse publico para o seu
reqular processamento e para a exploracao do seu objeto (e ndo necessariamente a existéncia de
interesse da defesa nacional), sendo possivel, nessa hipdtese, ainda que em tese, o licenciamento
compulsério.

Conclusoes

30. A Procuradoria, diante de todo o exposto, em atencdo a minuta de Decreto encaminhada,
manifesta-se no sentido da inexisténcia de débice quanto a assuncao pelo Ministério da Defesa da
atribuicdo prevista no artigo 75 da Lei n 9.279/96, tal como j& salientado no Parecer n.?
00056/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

31. Adicionalmente, a vista da manifestacdo exarada pela DIRPA, sugere-se a que a Presidéncia
do INPI manifeste-se pela necessidade de que o Poder Executivo Federal defina o conceito referente
a "objeto de interesse de defesa nacional”. A edicao de Portaria Conjunta destinada a analisar e
estabelecer mecanismos, procedimentos e instrumentos formais para articulacdo entre o Ministério da
Defesa e o INPI poderia servir também para que a Autarquia pudesse auxiliar na construcao do referido
conceito, bem como para definir os conceitos de “objeto de natureza militar” e “objeto de natureza
civil”, previstos no artigo 1o, §§10 e 20 da minuta.

32. A Procuradoria sugere também que, tal como salientado pela DIRPA, a Presidéncia se
manifeste sobre a necessidade de substituicdo da expressao “exame técnico” por “manifestacdo sobre
o0 cardter sigiloso” no artigo 1o, §1lo da minuta, evitando-se possivel confusdo terminolégica com o
exame técnico previsto nos artigos 30 a 37 da Lei n 9.279/96.

33. Finalmente, sugere-se que a Presidéncia do INPI manifeste-se pela exclusdo do texto do §30
do artigo 1o da minuta, ante a impossibilidade material do seu cumprimento.



34. A consideracio superior.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2020.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL
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