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or um longo periodo, o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) ndo recebeu o
olhar atento e as condigbes estruturantes
adequadas para cumprir com sua fungao.
Isso resultou na incapacidade de a autarquia
decidir na mesma proporgdo da demanda corrente
dos pedidos de patentes, e gerou ano apos ano
um acumulo, ao qual chamamos de backlog. Pre-
sente tanto no 4mbito dos pedidos de registro de
marca e desenho industrial como de patente, esse
actimulo tem perspectivas de solucdes diferentes.

A série histérica de pedidos de patentes com backlog
nos ultimos dez anos mostra que o nimero aumentou
a cada ano, com excecao de 2017, quando houve um
decréscimo significativo.

SERIE HISTORICA DE BACKLOG DE PEDIDOS
DE PATENTES NOS ULTIMOS 10 ANOS
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A capacidade atual do INPI ndo se mostra suficiente para
promover o enfrentamento e a eliminacdo do backlog,
apesar de o total de decisoes ter atingido nivel recorde
em 2017. Sua evolucéo ao longo dos Ultimos cinco anos
da destaque para o salto ocorrido no ano passado.

BACKLOG DE PATENTES
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DECISOES SOBRE PEDIDOS DE PATENTES
(INVENCAO + MODELO DE UTILIDADE)

44.7m

Atualmente, o INPI mantém 326 servidores dedicados
ao exame de pedidos de patentes. Trata-se do maior
quantitativo de pessoal que a autarquia j& dispés com
essa atribuicdo. As medidas de melhorias de processos
e o0 engajamento dos servidores levaram a um salto na
produtividade, que passou de 35 para 55 decisdes por
ano no ultimo triénio. No entanto, o aumento do qua-
dro de examinadores e da produtividade nao é suficiente
para dar solucdo ao passivo de patentes existente.

PRODUTIVIDADE EM EXAME TECNICO DE PATENTES
Decisdoes em exame técnico por examinador/ano
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A busca pela estratégia de solugao para o backlog ado-

tando medidas orientadas pelas regras atuais ensejou

diversas projecoes de cendrios futuros. Em nenhuma

delas, porém, foi possivel obter um resultado que le-
vasse a extincdo desse passivo.

O quadro a seguir retrata alguns desses cenérios, sem
ingresso de novos servidores, a saber: 1) linha azul: pro-
dutividade de 55 decisdes/ano; 2) linha vermelha: 83
decisées/ano.



EVOLUGAO DO BACKLOG EM DIFERENTES
CENARIOS DE PRODUTIVIDADE

450000 1 a14.140
40000 1
35m00 4
0PI = Backiog
3 oo g ol
00000 5
————
250000 1 235018 compeod
194559 P
4 ”
200000 = >
o /“"
150000 i S | 1+, |
10m00 1
L e T

Outros cenérios:

e Produtividade atual sem entrada de novos examinado-
res de patentes;

e Produtividade atual (55 decisdes técnicas/examina-
dor/ano) com entrada de 150 novos examinadores de
patentes em janeiro de 2019.

EVOLUCAO DO BACKLOG COM ENTRADA
DE 150 EXAMINADORES EM 2019
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Portanto, em nenhum dos cenérios projetados, seja

com o quadro atual de examinadores, seja com o in-

gresso de 150 novos servidores, a capacidade de pro-

ducédo de exames mostra-se suficiente para promover

a reducao e eliminacao do backlog. Nem mesmo pro-

jecoes que consideram a duplicagao da produtividade

atual resultaram em producédo suficiente para acabar
com o passivo de pedidos de patentes.

A pergunta que resta é: qual conjunto de solucoes re-
sultaria na eliminacao do backlog em tempo razoavel?

Num cenario em que se mantenha a produtividade atu-
al de 55 decisées/ano, e prevendo uma solucdo para o
backlog ao fim de trés anos, somente com o ingresso de
970 novos examinadores seria possivel atingir tal objetivo.

Mas essa solugao implicaria uma capacidade de deci-
sdo dos examinadores muito superior a demanda cor-
rente ja no ano seguinte a extincdo do backlog. Isso

acarretaria, consequentemente, a ociosidade dos ser-
vidores entrantes a um custo biliondrio na manutengao
desse quadro por toda a vida funcional.

Diante disso, podemos concluir que o problema do
backlog de patentes nao reside apenas no seu quanti-
tativo, e sim na escala de exame, uma vez que a capa-
cidade de processamento anual ndo supera a demanda
no mesmo periodo. O backlog faz esvair todo o esforgo
empregado pelos examinadores do INPI, que veem a
cada ano a seta da linha crescer continuamente, po-
dendo alcancgar os 350 mil pedidos em 2029.

Esses cenérios revelam que a eliminacdo do backlog
em curto prazo somente sera alcancada mediante a
adocéo de medida de impacto proporcional a gravidade
do enorme passivo de pedidos de patentes pendentes
de exame.

Acumulado ao longo de décadas, de tdo numeroso, o
passivo ndo pode ser tido como um quadro regular. E
um cenario excepcional, singular, onde o combate deve
se dar por meios igualmente extraordinarios.

Nao precisamos de muitas elaboracoes analiticas para
chegarmos a conclusao de que o backlog gera um cus-
to altissimo ao sistema de propriedade industrial, ao
processo de inovagao, bem como a sociedade.

Hoje, mais de 65% das patentes concedidas sao en-
quadradas na regra do paréagrafo Unico do artigo 40 da
Lei n®9.279, de 1996. O tempo médio de espera para
o requerente de uma patente obter um ato decisério
do INPI esta em 10,23 anos. Para alguns segmentos
tecnoldgicos, como o das telecomunicagoes, a espera
dura atualmente cerca de 13,69 anos. Para farmacos,
sdo0 mais de 13 anos.

Para entendermos o que isso representa, basta pesqui-
sar quais modelos de aparelhos celulares eram comer-
cializados em 2004. Por certo, o espanto sera grande.
Essa é a tecnologia que estd sendo examinada pelo
INPI na area de telecomunicacoes.

Um paréntese deve ser aberto para destacar o grande
paradoxo contido nesse contexto: apesar do volume
de pedidos de patentes em atraso, a produtividade dos
examinadores de patentes do INPI é uma das mais al-
tas no mundo.

As sentencas judiciais que vém concedendo seguranca
para determinar o imediato exame e decisdo de pedidos
que se encontram no backlog, fundamentadas no des-
cumprimento do principio da eficiéncia pelo INPI, privi-
legiam e criam uma fila para aqueles que podem se so-
correr do Poder Judiciario. Além disso, soam como uma
grande injustica aos diligentes servidores que, a cada
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ano, superam seus niveis de produtividade, ja acima dos
grandes escritérios de propriedade industrial no mundo.

Dito isso, temos que concluir que ndo hd como manter-
mos esse quadro de atraso e descompasso existente.

O enfrentamento do backlog exige de todos os segmen-
tos envolvidos, em especial do INPI, uma visdo amplia-
da do problema, além de equilibrio na formulacéo e pre-
paro de um remédio proporcional a gravidade do quadro.

Nesse contexto € que o INPI e o Ministério da IndUstria,
Comércio Exterior e Servigos (Mdic) construiram conjun-
tamente um plano de acdo, com vistas a conferir a autar-
quia as condigdes operacionais adequadas que permitam
o cumprimento eficiente das suas competéncias legais.

Entre as medidas estruturantes, estéd a formulacdo de
proposta de uma medida legal que estabeleca uma re-
gra excepcional com o objetivo de reduzir o backlog de
patentes inserindo temporariamente um processo de tra-
mitagao dos pedidos, o chamado “procedimento simplifi-
cado de deferimento de pedidos de patentes”.

Essa proposta extraordinéaria € parte do Plano de Acéao
Estruturado elaborado pelo Mdic que pretende retirar
um numero significativo de pedidos de patentes da fila
do backlog.

Para isso, o INPI, com apoio do Mdic, elaborou uma pro-
posta de medida legal que pretende instituir, tempora-
riamente, procedimento extraordindrio de deferimento
dos pedidos de patentes ainda sem exame e deposita-
dos até 30/12/2016.

O nlcleo da inteligéncia da norma pretendida recai na
pretericao do prévio exame técnico, sem prejuizo da pre-
visdo das salvaguardas necessarias para evitar abusos
no sistema de propriedade industrial. E o que podemos
chamar de transferéncia temporaria do 6nus primario da
verificacdo da adequacdo de um pedido de patente.

O procedimento estabeleceria a inversao do 6nus da
prova, que passaria a ser exercido pelos interessados
de mercado, responsaveis por indicar quais pedidos de
patentes mereceriam o exame substantivo pleno.

Espera-se, com isso, que os interessados, a vista do
ambiente concorrencial, se manifestem sobre os pedi-
dos de patentes que guardam relevancia e que mere-
cam ser retirados da fila do procedimento simplificado,
bastando para tanto apresentar subsidios técnicos na
forma do artigo 31 da Lei n®9.279, de 1996, motivando
o INPI a promover o exame regular e substantivo.

O nao exercicio dessa salvaguarda seria entendido como
um indicio de que o pedido de patente ndo repercutira

no ambiente concorrencial. Ainda que tal percepgao dos
interessados ocorra ap6s o deferimento e concessao da
patente, remanescera a possibilidade de revisdo do ato
concessorio no ambito administrativo ou pela via judi-
cial, em menor escala.

N&o podemos olvidar que a proposta decorre do quadro
danoso que o estoque de pedidos de patentes sem exa-
me e deciséo do INPI vem acarretando ao sistema brasi-
leiro de propriedade industrial, ao processo de inovacdo
e ao interesse social. Portanto, trata-se, sim, de medida
de excecéao, a vista da incapacidade de solucdo do INPI
pelas vias ordinérias e convencionais em curto prazo.

O juizo de ponderacao feito pelo INPI e Mdic considerou
que, entre as vantagens e desvantagens na adocéo da
pretendida medida legal, o custo gerado pela demora nas
decisoes dos pedidos de patentes é superior a qualquer
outro guestionamento que possa surgir a partir da sua
adocao, inclusive no que se refere a seguranca juridica.

Vale destacar que a proposta de normativa legal nao
contempla a aplicagdo do procedimento simplificado
aos pedidos de patentes que envolvam produto ou pro-
cesso farmacéutico. Pretende-se, com tal decisao, reti-
rar segmento sensivel, cuja concessao esta condiciona-
da a prévia anuéncia da Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitéria (Anvisa), por forca do artigo 229-C da Lei n®
9.279, de 1996.

O INPI e o Mdic jamais cogitaram incluir esses produ-
tos e processos devido a peculiaridades do ambiente
concorrencial nesse segmento de mercado, entre ou-
tras razoes. A versao do texto da medida legal hoje em
discusséo na Casa Civil permanece com a exclusao ex-
pressa dos pedidos de patente envolvendo o setor.

A proposta nao foi elaborada ou sugerida por qualquer
segmento industrial. Ela € nascida dentro da Administra-
cao Publica a partir da constatagéo de que o backlog tera
uma curva ascendente nos proximos anos, ndo obstan-
te o recorde de produtividade alcangado em 2017.

A pretendida norma foi posta em Consulta Publica, que
constatou a preocupagao com relacao a seguranga ju-
ridica, entre outras. Mas, sob o olhar do INPI e Mdic,
existe uma conviccdo plena de que os termos postos
na proposta estao devidamente compativeis com os
principios e preceitos que regem a matéria.

A decisdo de nao aplicar o procedimento simplifica-
do ao segmento farmacéutico tem ensejado algumas
anotacoes criticas de violagdo ao principio da nao dis-
criminacdo do setor tecnolégico fixado no artigo 27.1
do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs, na sigla
em inglés).



A nao insercdo do segmento farmacéutico na norma
traduz-se em opgao estratégica do INPI de retirar
segmento sensivel e respeita a vinculagao da autarquia
a regra estabelecida no referido artigo 229-C da Lei n®
9.279, de 1996.

O art. 27.1 de TRIPs nao veda a criacdo de procedimen-
tos de deferimento diferentes de acordo com o setor
tecnolégico, mas sim a discriminagdo em termos de ma-
téria patentedvel. Ele ndo permite criar um novo requi-
sito patentario para os pedidos de patente de um setor
tecnoldgico, o que nao é o caso da presente medida.

Um olhar sobre as disposicoes transitorias e finais da Lei
n®9.279, de 1996, mostra que ja existiram diferengas de
procedimento no tocante ao deferimento de pedidos de
patente envolvendo produtos e processos farmacéuti-
cos. Essas alteracoes jamais foram vistas como violagao
do art. 27.1 de TRIPs.

Esse paragrafo ndo se refere somente as patentes
pipeline. Ha outras diferencas procedimentais entre os
pedidos de patente envolvendo produtos e processos
farmacéuticos e outros setores tecnoldégicos nas dispo-
sigcoes transitérias e finais da Lei n®9.279, de 1996. Uma
dessas diferencas, por exemplo, beneficia as empresas
associadas a ABIFINA, como, por exemplo, o célculo de
vigéncia diferenciado para as patentes mailbox.

Os que entendem a proposta ora em discussao como
violagao do art. 27.1 de TRIPs, terdo que admitir, por con-
gruéncia de argumentos, que os arts. 229, paragrafo uni-
co, e 229-C, ambos da Lei n® 9.279, de 1996, incorrem
em igual inobservancia. Criticar a proposta de medida
legal invocando esse artigo do acordo abre uma caixa
de pandora com potenciais impactos negativos aos inte-
resses da industria nacional, mormente a farmacéutica.

O atual quadro de 225.115 pedidos de patentes aguar-
dando exame ao final de 2017 é absurdo e nao pode
permanecer.

Os segmentos envolvidos que ainda ndo o fizeram pre-
cisam elaborar seus juizos de sopesamentos de forma
isenta, sem viés ideolégico ou de particular interesse
econbmico.

Precisamos entender que a medida de excecéo é neces-
sdria para a criacdo de um ambiente saudavel e favoravel
aos negoécios e a inovagao num curto prazo de tempo e
com as necessarias salvaguardas e seguranca juridica.

E animador o fato de os maiores usuarios do sistema
brasileiro de propriedade industrial terem sinalizado a
disposicdo de arcar com 0s custos de monitoramento
dos pedidos de patentes que o instrumento legal pro-
posto vai impor.

Consultados presencialmente pelo Mdic, esses atores
convergiram em sua totalidade no apoio a alteracdo ex-
cepcional no procedimento de deferimento dos pedi-
dos de patentes em backlog, desde que condicionado a
implementacédo de condigbes estruturantes que permi-
tam ao INPI atuar eficientemente e a nao reincidéncia
do acumulo de processos.

De fato, a medida legislativa que se propde ndo é uma
“solucdo méagica”. Tampouco é Unica, porquanto in-
tegra um pacote de solugbes estruturantes que vao
permitir ao INPI enfrentar diretamente o backlog e se
preparar para dar resposta eficiente e em nimero ade-
quado a demanda corrente. Entre as medidas, inclui-se
a contratacdo de novos servidores, a melhoria nos pro-
cessos finalisticos e na infraestrutura da area de tecno-
logia da informagao, bem como uma revisdo do Plano
de Cargos em futuro préximo.

A edicdo dessa medida mostra-se capaz de promover
a reducédo do backlog de patentes com menor custo e
prazo. Outras solugdes existem. Elas sédo igualmente
polémicas e tém custo e prazo superiores aos da pre-
sente proposta.

A proposta de medida legal esta fundada em importan-
tes pressupostos, a saber:

1) Incapacidade estrutural do INPI de enfrentar e elimi-
nar o backlog em curto prazo e com custos adequados;

2) Disposicao do setor privado de aceitar a inversao do
o6nus do monitoramento dos pedidos relevantes de seu
interesse e de suportar os custos de interposi¢cdo dos
subsidios técnicos de que trata o artigo 31 da Lei n®
9.279, de 1996;

3) Boa estrutura e funcionamento da segunda instancia
administrativa do INPI;

4) Possibilidade de o depositante solicitar o exame ple-
no dos seus pedidos ou de terceiros, caso verifique a
necessidade de analise de mérito;

5) Nao aplicacdo da regra excepcional aos pedidos de
produtos ou processos farmacéuticos;

6) Os certificados de patentes serdo expedidos com
ressalvas das proibicdes dos artigos 10 e 18 da Lei n®
9.279, de 1996; artigo 6°da Lein®11.105, de 2005 (que
trata dos organismos geneticamente modificados), e
artigo 47 da Lei n® 13.123, de 2015 (que estabelece as
regras para concessao de patentes de produtos obtidos
a partir de acesso ao patriménio genético ou conheci-
mento tradicional).
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