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Resumo

O INPI tem assistido a um atraso cronico no processamento de pedidos de patentes.
O tempo de concessao de patentes no Brasil saltou quatro anos em uma década,
atingindo 10,8 anos em 2013. O backlog (pendéncia) reduz a eficacia do sistema
de patentes ao provocar um ambiente de incerteza e inseguranca juridica, desvir-
tuando a finalidade precipua do sistema patentario, qual seja, a promocao do
desenvolvimento economico e tecnoldgico do Pais. Nesse interim, a presente
pesquisa propoe-se, como objetivo geral, a descrever e a analisar o quadro evo-
lutivo de pedidos de patente com analise pendente no INPI de 2010 a 2013. Como
objetivos especificos, a pesquisa nao so6 busca alternativas ja adotadas em outros
paises que poderao ser utilizadas pelo INPI para a diminuicao do backlog de
patentes como também propoe uma solucao juridica adequada para a defesa do
direito do depositante a razoavel duracao do processo, aplicavel ao procedimento
administrativo. O trabalho se utilizou do método empirico e dedutivo, tendo sido
pautado na doutrina, periddicos, trabalhos cientificos, relatérios de gestao do
INPI e principais INAPI do mundo (USPTO, EPO, JPO e KIPO), jurisprudéncia e
legislacao em vigor.
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Abstract

Brazilian Patent Office (INPI] has been facing a huge backlog of patent applica-
tions. The patent granting time in Brazil has increased four years in one decade,
reaching 10.8 years in 2013. The backlog (pendency] reduces the effectiveness of
the patent system causing an environment of legal uncertainty, distorting the
main purpose of the patent system that is the promotion of economic and techno-
logical development of the country. Thus, the research proposal is to describe
and analyze the evolutionary framework of patent applications pending examina-
tion at INPI from 2010 to 2013. As specific objectives, the research not only seeks
alternatives already adopted in other countries which can be used by the INPI to
reduce the backlog of patents as well as discuss the appropriate legal solution
for the defense of the right of the applicant to the reasonable duration of the
administrative procedure. The research was developed through empirical and
deductive method, recurring to doctrine, periodicals, scientific papers, manage-
ment reports of INPI and main INAPI of the world (USPTO, EPO, JPO and KIPO),
jurisprudence and legislation.
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INTRODUCAO

O sistema de propriedade intelectual de um pais ¢ criado para garantir a propriedade ou a
exclusividade resultante da atividade intelectual nos campos industrial, cientifico, artistico
e literario. Dentro deste sistema, as patentes apresentam-se como um importante mecanis-
mo de troca. Aceita-se oferecer o privilegio da protecao contra a concorréncia, no curto
prazo, em troca dos frutos da inovagao a longo prazo.

A globalizagao provocou uma demanda crescente pela protegao dos direitos da pro-
priedade industrial em um numero cada vez maior de paises. Esse aumento da atividade
patentaria em todo mundo criou uma maior carga de trabalho de exame e colocou um
peso maior ainda sobre os Institutos Nacionais de Propriedade Industrial (INAPI)," pres-
sionados a conceder a carta patente de forma agil, eficiente e com qualidade.

Em estudo intitulado Patent examination procedures and patent quality, King (2003) concluiu
que o mais importante dos insumos no procedimento de exame de patentes (horas/exa-
minador e a¢gdes/examinador) tem permanecido praticamente constante ao longo do tempo,
apesar do progressivo aumento da carga de trabalho relativo ao exame. Este fato tem con-
tribuido para o aumento da fila de exames pendentes, conhecido como backlog.

Nao ha na literatura consenso acerca da defini¢ao do conceito de backlog. Conforme
estudo conjunto do Escritorio de Propriedade Intelectual do Reino Unido (em inglés,
United Kingdom Intellectual Property Office — UKIPO) e do Escritorio de Patentes e Pro-
priedade Industrial dos Estados Unidos (em inglés, United States Patentand Trademark Office
— USPTO), o termo backlog como tal nao ¢ bem definido. Para uns, refere-se a todos os
requerimentos ndo examinados; para outros, a todos os requerimentos pendentes e, para
alguns, ao “excesso” de requerimentos alem da capacidade do INAPI (MITRA-KAHN et
al., 2013, p. 1).

Barbosa (2013, p. 2), por sua vez, da preferéncia a defini¢ao estabelecida pela London Eco-
nomics (2010, p. 46): “Para, na verdade, definir um backlog, podemos considerar o nivel de
pedidos que, devido a falta de agao do examinador (ao inves de, por exemplo, da demora do
depositante), ficaram pendentes por mais tempo do que a duragao pretendida”.

De fato, o conceito proposto por Barbosa (2013, p. 2) vai ao encontro da defini¢ao
do dicionario online da Oxford (2015) ao vocabulo: “o acimulo de trabalho que ja deveria
ter sido realizado, mas que ainda nao foi concluido” (em inglés, “a quantity of work that should

have been done already, but has not yet been done”).

1 Ao longo do texto, utilizar-se-a a sigla INAPI para se referir aos Institutos Nacionais de Propriedade
Industrial dos paises em geral. A Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual, ou, em inglés, World
Intellectual Property Organization (WIPO), utiliza o termo office (inglés) e oficina (espanhol) para se refe-
rir a generalidade destas entidades. E oportuno registrar que os institutos de propriedade industrial do
Chile e Argelia possuem INAPI como sigla de referéncia, os quais ndo devem ser confundidos com a sigla

adotada no artigo.
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Evidenciando a preocupagao mundial em torno do tema, Hoss (2012) analisa, a partir
de uma perspectiva do Acordo Sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados
ao Comeércio, ou, em inglés, Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS), o atraso
cronico que muitos INAPI enfrentam. Conclui que varios fatores contribuem para esses
exames prolongados, dentre os quais podem ser citados o aumento do numero de pedidos
de patentes, a complexidade das tecnologias envolvidas, a falta de recursos suficientes e ate
mesmo os atrasos causados de forma deliberada pelo proprio depositante ou por tercei-
ros, por exemplo, nos procedimentos de oposi¢ao ao pedido de patente.

O aumento da fila de pedidos com exames pendentes e, consequentemente, o maior
tempo de processamento destes pedidos tém sido preocupante para os usuarios, pois o
backlog potencializa a inseguranga juridica e desestimula os investimentos. Estes fatores
criam obstaculos a inovagao tecnologica e ao desenvolvimento econémico.

Nao podemos olvidar que, no Brasil, o direito de protegao aos inventos e criagoes indus-
triais foi erigido a categoria constitucional, estando arrolado entre os “Direitos e Garantias
Fundamentais”, com previsao no inciso XXIX do artigo 5° da Constitui¢ao Federal. O refe-
rido dispositivo preceitua que a protecao garantida ao inventor esta condicionada ao interes-
se social e ao desenvolvimento tecnologico e economico do Pais (BRASIL, 1988).

Hoss (2012) aponta que estes atrasos podem causar danos graves para os concorren-
tes, para outros inovadores e ao mercado como um todo, uma vez que desencorajam a ino-
vagao futura e criam inseguranga juridica. Causam danos também aos requerentes de paten-
tes, principalmente porque o periodo efetivo de protecao ¢ reduzido, pois ¢ contado a
partir da data do deposito e nao da data de concessao.

Um estudo da London Economics, denominado Patent backlogs and mutual recognition,
feito sob pedido do INAPI britanico UKIPO e divulgado em margo de 2010, estima que
cada ano de protegao provisoria (pendency) no Escritorio Trilateral de Patentes? tem impac-
to negativo na economia global de aproximadamente £ 7,6 bilhGes, dos quais £ 6 bilhes
sao a titulo de redugdo do incentivo a inovagao, £ 359 milhoes, a titulo de requerimentos
nao patenteaveis adicionais e £ 1,2 bilhdo, resultante do poder monopolistico referente
a requerimentos nao patenteaveis (LONDON ECONOMICS, 2010).

O estudo aponta ainda que o backlog pode reduzir a eficacia de um sistema de patentes

em diversas maneiras, impondo custos a todos os atores envolvidos:

1. Custos para o requerente — a incerteza sobre a validade das reivindica¢oes
contidas no pedido de patente afastam os investidores, restringindo o acesso

ao financiamento;

2 O European Patent Office (EPO), o United States Patentand Trademark Office (USPTO) e o Japanese Patent
Office (JPO) compreendem o Escritorio Trilateral de Patentes (Trilateral Patent Office).
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2. Impacto na qualidade de patente — o atraso pressiona o INAPI a conceder a patente com
maior agilidade, que, se nao acompanhado de um aumento de efici¢éncia, provoca impacto
negativo na qualidade da patente, de modo que mais candidatos serao incentivados a
“tentar a sorte”, aumentando, de igual modo, a contrafacio® e o nimero de litigios;

3. Custos para outros inovadores — se a patente em ultima analise ndo ¢ concedida, o
periodo de espera adicional (devido a pendéncia) podera atrasar ou impedir outras
inovagdes com base nas patentes reivindicadas, nao concedidas ou pendentes;

4. Custos para concorrentes e dos consumidores — o aumento da pendéncia tera um
custo adicional por meio do poder monopolistico temporario para os pedidos de patentes
“nao merecedores” de protegao. O monopolio ou “quase-monopolio” concedido aos
depositantes de pedidos pendentes improcedentes tem o custo social associado ao
monopolio (baixa variedade de produtos e pregos mais altos. (LONDON ECONOMICS,
2010, p. xi, tradugao nossa)

O estudo britanico concluiu que o impacto negativo nos agentes economicos decor-
rente do backlog e da consequente incerteza sobre a possibilidade de explorar a tecnologia
cuja patente se almeja foi considerado por diversos INAPI como o mais nefasto dos efei-
tos desses atrasos.

Moura et al. (2014) apontam a existéncia de dois potenciais riscos caso um agente
decida explorar sua tecnologia antes de obter a patente. Uma empresa podera pagar royal-
ties ao inventor pela exploragdo comercial de um produto ou processo que, apos o perio-
do de pendéncia, pode vir a ser constatado como ja pertencente ao dominio publico, situa-
¢ao na qual a patente ¢ negada e o direito de exclusividade nao se confirma. Ha tambem
o risco de um agente concorrente nao aceitar a expectativa de direito e copiar o produto
ou processo durante a pendéncia. Neste caso, o agente podera ser processado por perdas
e danos se a patente vier a ser concedida (art. 44, da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996).
Todavia, se o tempo de exame da patente for demasiadamente longo, a inseguranga de todos
os agentes envolvidos se eleva. Esta incerteza pode forcar os inventores a reter a sua tec-
nologia, em termos de produgao e licenciamento, enquanto o resultado da patente nao
for conhecido.

Certo ¢ que o aumento do backlog, especialmente no caso brasileiro, mais cronico, como
se vera adiante, acaba por causar inseguranga juridica. Inseguranga para todos os atores
envolvidos: depositantes, potenciais concorrentes, potenciais investidores, e sociedade como
um todo. Os depositantes nao sabem se terdo suas patentes concedidas e, nesse intersti-

cio, nao sabem se tém ou nao direito de uso exclusivo das reivindicagdes postuladas nos

3 Entende-se por contrafagdo a produgdo comercial nao autorizada pelo titular da patente.
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pedidos de patentes. Os concorrentes nao sabem se podem explorar o objeto do pedido
dos depositantes, sem correr risco de terem que pagar vultosas indenizag6es pela explo-
ragao indevida do objeto patenteado. Igual angustia sofre o investidor. E a sociedade perde.
Perde porque nao sabe se quem explora o objeto da patente tem ou tera realmente direito
sobre ela, tampouco se um concorrente pode explorar o mesmo objeto. Se ha exploragao
por parte de um concorrente, pode ser que no dia subsequente surja uma ordem judicial
exigindo a imediata retirada dos produtos do mercado. A populagao perde. Todos os envol-
vidos perdem. A inseguranga ¢ consideravel (BRASIL, 2013).

Nesse cenario de inseguranga, ¢ preciso criar alternativas para combater os efeitos noci-
vos do backlog e garantir ao depositante o seu direito a razoavel duragao do procedimento
de outorga do privilegio. Um processo agil e de qualidade na concessao de patentes consti-
tui-se em ferramenta de fundamental importancia para o desenvolvimento econémico por
meio da inovagao, principalmente em setores mais sensiveis a mudangas tecnologicas, como
maquinas industriais e aparelhos eletronicos.

Nao ha davidas de que a morosidade do sistema nacional de patentes constitui grave
obice para o alcance de sua finalidade mediata, qual seja, a promogao de inovagao e desen-
volvimento econémico. A Confederagao Nacional da Industria (CNI, 2014) aponta que o
backlog do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tem desestimulado o empre-
sario nacional a buscar a protegao patentaria no Pais, fazendo com que, muitas vezes, ele
opte por pleitear a protegao em outros mercados. Deste modo, conferir maior agilidade
a esse sistema ¢ fundamental para garantir a competitividade e fomentar a capacidade de
inovagao das empresas brasileiras.

Nesse interim, a presente pesquisa propoe-se, como objetivo geral, a descrever e
analisar o quadro evolutivo de pedidos de patente com analise pendente no INPI nos
anos de 2010 a 2013. De modo especifico, serao analisadas e propostas alternativas que
poderao ser utilizadas pelo INPI para a diminuigao do backlog de patentes (objetivo espe-
cifico um), bem como sera discutida a solugao juridica adequada para a defesa do direito
do depositante a razoavel duragao do procedimento de outorga de privilegio (objetivo
especifico dois).

A pesquisa se utilizou do metodo empirico e dedutivo, e foi pautada em: doutrina,
periodicos, trabalhos cientificos, relatorios de gestao do INPI e principais INAPI do mundo
(USPTO, EPO, JPO, KIPO), jurisprudéncia e legislagao em vigor. Dessa forma, a técnica
de coleta de dados utilizada foi a documental direta e indireta, abrangendo todos aqueles
documentos citados. Os dados de desempenho utilizados na pesquisa para o monitora-
mento do backlog em cada ano foram: nimero de depositos, concessoes de patentes, exa-
minadores, pedidos pendentes, exames e decisées e ainda o tempo de espera para o
exame final. Nao foi possivel a realizagao de calculo estatistico de desvios das variaveis
estudadas devido ao formato dos dados contidos em suas fontes, as quais forneceram ape-

nas a media anual. Os dados do INPI foram obtidos diretamente por meio da Diretoria
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de Patentes (DIRPA/INPI). Ja os dados dos principais INAPI do mundo foram obtidos por
meio do IP5 Statistics Report, com publicagdes em 2012, 2013 e 2014.

O presente artigo esta estruturado em quatro se¢6es. Na primeira segao sera demons-
trada a relagao entre o aumento/diminui¢ao do backlog e a perda na qualidade do exame
do pedido de patente. Na segunda segao sera tragada a evolugao do backlog de patentes no
INPI, atendendo assim o objetivo geral da pesquisa. Ainda nesta segao, serao discutidas as
solugdes adotadas por outros INAPI que poderao ser utilizadas pelo INPI para a redugao
do backlog de patentes (objetivo especifico um). Na terceira se¢ao sera analisado o manda-
mento constitucional da eficiéncia e o principio da razoavel duragao dos processos para
fundamentar a possibilidade de utilizagao do mandado de seguranga como uma alternativa
juridica da qual o depositante podera se valer para buscar o processamento mais rapido de
seu pedido (objetivo especifico dois). A ultima segao sera dedicada as considerag6es finais

da pesquisa.

I A CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DO INAPI E A QUALIDADE DO EXAME

O INAPI deve ser capaz de atender a demanda da sociedade em termos de analise e con-
cessao de patentes, sem, contudo, descuidar-se de um exame criterioso dos requisitos de
patenteabilidade. A redugao do backlog sem o correspondente aumento na eficiéncia pode-
ra agravar o problema, pois eventualmente o examinador nao tera tempo habil para a neces-
saria analise criteriosa de cada pedido, de modo que se tornara inviavel atender a produ-
tividade exigida pela sociedade com a manutengao de qualidade do exame e aumentara,
assim, o numero de concessoes de patentes de merito duvidoso (KING, 2003).

Por outro lado, o aumento do backlog pode pressionar o INAPI a realizar o exame com
maior rapidez, o que, se nao for acompanhado de um aumento de eficiéncia, podera pro-
vocar uma avaliagdo menos rigorosa, de modo que mais candidatos serao incentivados a
apostar na aprovagao do pedido em razao da queda na qualidade do exame (LONDON
ECONOMICS, 2010).

A qualidade do servigo de patentes tem sido debatida em todo o mundo, contudo nos
Estados Unidos esta preocupacao ¢ particularmente forte. Em estudo sobre o papel que
o patenteamento desempenha na inovagao, com referéncia especifica para o sistema ame-
ricano, Jaffe e Lerner (2007) afirmam que o sistema patentario americano tem se desviado
de sua fungao e possivelmente tem mais prejudicado do que estimulado a inovagao, criando
incertezas e litigios.

Os resultados desta desordem sistémica incluem uma explosao no numero de pedidos
de patentes, grandes taxas de concessao e uma proliferagao de patentes com merito duvi-
doso. Concomitantemente, tem havido um aumento acentuado no nimero de litigios envol-
vendo patentes, o que acarreta custo direto substancial para as partes envolvidas, bem como
custos indiretos para a inovagao das empresas (JAFFE; LERNER, 2007).
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Em Scellato et al. (2011), ¢ analisada a qualidade do sistema patentario europeu por
meio de uma avaliagdo comparativa de satisfagdo com os servigos oferecidos pelos INAPI
que integram o IP-5 (EPO, USPTO, JPO, KIPO e SIPO). As empresas pesquisadas estao
localizadas em 20 paises dos 27 membros da Unido Europeia (UE) e 38,9% dos entrevis-
tados tém mais de 100 patentes.

O estudo aponta que as empresas atribuiram ao sistema europeu de patentes a mais
alta classificagao geral (2,90), seguido do Japao (JPO), que recebeu avaliagao também posi-
tiva (2,74), enquanto as medias de Estados Unidos (USPTO), Coreia do Sul (KIPO) e China
(SIPO), nesta ordem de classificagao, obtiveram nota média abaixo de 2,5 (SCELLATO et
al., 2011).

Em relagao as melhorias no processo de exame de patentes, Scellato et al. (2011) enu-

meram uma serie de medidas que podem ser implantadas pelo INAPI europeu (EPO):

1. Desenvolvimento de projetos de disseminagao e acesso a informagao tecnologica,
como forma de disponibilizar as empresas instrumentos mais eficazes para acessar o
estado da técnica. Com isso, podera ter um impacto positivo na qualidade do exame
com o aumento da qualidade do pedido inicial;

2. Permitir uma comunicagao mais eficaz e rapida entre examinadores de patentes e
os depositantes durante o processo de busca e exame;

3. Incentivar a contribui¢ao de terceiros como um suplemento para a identificagao de
estado da técnica;

4. Implantar um codigo de conduta a fim de evitar um abuso deliberado do sistema;
5. Emitir pareceres preliminares sobre patenteabilidade com o intuito de incentivar a
retirada precoce dos pedidos nao patenteaveis e reduzir o nimero de pedidos pendentes;

6. Intensificar o intercambio de informagdes, pesquisa e exame entre INAPI para

evitar a duplicidade de trabalho. (SCELLATO etal., 2011, p. 14, tradugao nossa)

Com o objetivo de identificar as principais caracteristicas e fragilidades da gestao das
politicas publicas na area de protecdo a propriedade industrial no Brasil, Matias-Pereira
(2011) realizou em 2008, no periodo de outubro e novembro, 33 entrevistas qualitativas
com dirigentes de empresas industriais de grande, médio e pequeno porte, localizadas no
estado de S3ao Paulo. Segundo a pesquisa, os entrevistados foram unanimes em sustentar a
importancia de o Estado orientar as politicas publicas na area de propriedade industrial,
principalmente no tocante a reestruturagao e fortalecimento do INPI, visando tornar mais
eficiente a gestao do sistema de protegao da propriedade industrial no Brasil.

A CNI (2014) propoe algumas alternativas para a melhoria do sistema patentario bra-
sileiro, quais sejam: (1) redugao do backlog no INPI para no maximo quatro anos dentro
de um quadriénio de gestao; (2) otimizagao e automagao de processos internos de exames

e estabelecimento de prioridade para as areas tecnologicas estrategicas, segundo comitée
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composto pelo INPI, representantes da industria e de Institui¢des Cientificas e Tecnolo-
gicas (ICTs); (3) adequagao do quadro de examinadores com imediata contratagao e trei-
namento de profissionais, promovendo paralelamente uma revisao da carreira dos examina-
dores para possibilitar a reteng¢ao dos novos tecnicos em condigées competitivas com relagao
ao mercado; e (4) estabelecimento da colaboragao internacional em matéria de patentes
por meio de acordos com os principais INAPI do mundo, sem perda da autonomia do INPI
na decisdo final sobre a concessiao desses direitos.

King (2003) destaca a sobrecarga de trabalho dos examinadores como sendo um dos
fatores que limitam a realizagdo de um exame criterioso e de qualidade pelo INAPI, con-
cluindo que a quantidade de horas que os examinadores investem no exame ¢ considerada
um dos fatores que mais influenciam a qualidade da patente.

Em pesquisa realizada pelo sindicato europeu de examinadores de patentes com cerca de
1.300 examinadores, mais de trés quartos dos entrevistados afirmaram que as exigéncias de
produtividade por parte dos gestores do EPO nao lhes permitiam fazer cumprir as normas
de qualidade estabelecidas pela Convengao sobre a Patente Europeia (ABBOTT, 2004).

Em Batabyal e Nijkamp (2008) ¢ observado o desempenho do INAPI americano (USPTO),
e realizado um estudo com base na teoria das filas, cuja conclusao ¢ a seguinte: Se a dimi-
nuicao do backlog ¢ crucial para determinado INAPI, entao faz mais sentido para a diregao
deste INAPI investir no regime de exame menos rigoroso e com menos examinadores.
Por outro lado, se a redugao do numero de erros no exame (qualidade) for mais importante,

a diregao devera optar pelo exame de patente mais rigoroso e com mais examinadores.

2 O AUMENTO DO BACKLOG DE PATENTES NOS INAPI E AS ALTERNATIVAS
ELEGIVEIS PARA SUA DIMINUICAO

Nesta se¢ao sera descrito e analisado o quadro evolutivo de pedidos de patente com ana-
lise pendente no INPI nos anos de 2010 a 2013 e discutidas as alternativas ja adotadas em
outros paises que poderao ser utilizadas pelo INPI para a redugao do backlog de patentes.

O exame de uma patente ¢ naturalmente longo e complexo, exigindo alto grau de conhe-
cimento técnico. Como a quantidade de pedidos de patentes depositados ¢ superior a quanti-
dade de pedidos decididos, ocorre o acimulo de pedidos pendentes e, por consequéncia, um
acrescimo temporal cada vez maior para analise de cada pedido.

No ambito global, diversas agdes operacionais e estruturais tém sido tomadas pelos
INAPI para o enfrentamento do problema do backlog de patentes, tais como: a capacitagao
constante, o desenvolvimento de ferramentas eletronicas e a contratacao de novos exami-
nadores (LOURENCO et al., 2013).

Outra forma usualmente utilizada pelos INAPI para diminuir o chamado backlog de
patentes ¢ o estabelecimento de acordos de cooperagao. Um dos mecanismos de colaboragao

mais utilizado ¢ o PPH (Patent Prosecution Highway), proposto originalmente pelos japoneses,
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e que objetiva eliminar a duplicidade de trabalho dos INAPI, no que se refere a analise de
patentes depositadas em diferentes nagdes. O acordo objetiva aliviar o acaimulo do back-
log pelo compartilhamento dos dados de busca, evitando assim a redundancia de trabalho
entre esses INAPI. A decisao da concessao do direito de patente, no entanto, deve res-
peitar a legislagao vigente de cada nagao (CNI, 2014).

Até o final de 2015, o Brasil ndo possuia acordo PPH com nenhum outro INAPI, embora,
como dito, esse tipo de cooperagio seja difundida em todo o mundo, consoante se infere do
Quadro 1. Por outro lado, a autarquia nacional vem adotando outras medidas, tambem
importantes, para melhoria do sistema patentario brasileiro. No tocante a sua politica de ges-
tao de pessoas, o INPI possui um Programa de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-INPI),
baseado no modelo de gestao por competéncias nos moldes do Decreto n. 5.707, de 23 de
fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006a). O PDP-INPI, cujos criterios e procedimentos para sua
execugao sao estabelecidos pela Instrugao Normativa n. 5/2013, de 18 de margo de 2013,
contempla um conjunto de ag¢des de educagao continuada por meio da oferta regular de cur-
sos internos, externos e demais programas de capacitagao para o aprimoramento profissional,

técnico, comportamental e gerencial ao longo da vida funcional do servidor (INPI, 2013).

QUADRO 1 — COMPARACAO DE TIPOS DE COOPERACAO INTERNACIONAL PPH E
NUMERO DE ACORDOS PARA EXAME DE PATENTES ENTRE OS PAISES QUE COMPOEM
O BLOCO DOS IPg E 0 BLOCO DOS BRICS

TIPO DE ACORDO DE COLABORACAO PARA EXAME DE PATENTES

TOTAL/

, , GLOBAL  PCT PPH TOTALDE  PAIS&
PAiS & ESCRITORIO PPH PPH PPH  MOTTAINAI  ACORDOS  ESCRITORIO
BLOCO IP5 EUA/USPTO 15 21 6 19 81 27

JAPAO/JPO 15 23 9 18 65 26
EUROPA/EPO 0 4 0 4 8 4
CHINA/SIPO 0 9 8 6 23 14
COREIA DO SUL/KIPO 15 18 3 54 54 21
BLOCO DOS BRICS ~ BRASIL/INPI 0 0 0 0 0 0
RUSSIA/ROSPATENT 15 16 1 15 47 16
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INDIA/IP INDIA 0 0 0 0 0 0
CHINA/SIPO 0 9 8 6 23 14
AFRICA DO SUL/CIPC 0 0 0 0 0 0

Fonte: CNI (2014, p. 44).

Alem disso, desde 2013, esta em operagao o e-Patentes, conjunto de ferramentas ele-
tronicas que visam a modernizagao do processamento das patentes, inspirado na plataforma
adotada pelo INAPI europeu (EPO). A gama de ferramentas engloba sistemas tanto na area
de e-Administragao (melhorias internas e/ou na comunicagao com outros o6rgaos do gover-
no) quanto na de e-Servicos (melhorias na comunicagio com o puiblico externo).*

Como forma de aumentar sua capacidade de processamento, em 2014 o INPI tornou publi-
ca arealizagao de concurso publico para o provimento efetivo de 100 vagas para o cargo de Pes-
quisador em Propriedade Industrial, responsavel, entre outras atribui¢oes, pela analise de pedi-
dos de patentes, por meio do Edital n. 01-INPI, de 22 de setembro de 2014 (INPI, 2014a).

Adicionalmente, a administragao da autarquia busca junto ao poder legislativo a rees-
truturagao das carreiras do INPI. O atual plano de carreiras e cargos (PCC) foi criado pela
Lein. 11.355/2006 e impoe ao cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial a necessi-
dade do titulo de Mestre para seu ingresso. Alem disso, estipula como vencimento basico
para o cargo o valor de R$ 5.052,60 (US$ 1.876,19)° para inicio da carreira (vigéncia a
partir de 1° de janeiro de 2015), remuneragao esta que nao pode ser considerada atrativa
nem a altura da complexidade e responsabilidade do cargo (BRASIL, 2006b). Este fato expli-
ca o baixo numero de convocagdes nos concursos para a carreira de Pesquisador em Proprie-
dade Industrial e a evasao de servidores para outros 6rgaos estatais que oferecem remune-
ragoes mais adequadas.

Nos tltimos 10 anos, apenas 62% das vagas oferecidas para examinador de patentes
foram preenchidas e no periodo de 2009 a 2013 o indice de evasao de servidores respon-
saveis pelo desenvolvimento desta atividade foi de 35%. A expectativa ¢ que a proposta
de reestruturagao das carreiras do INPI seja aprovada pelo governo, com a implantagao
de base salarial equiparada ao modelo de remuneragao por subsidios da carreira do Minis-
terio do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior (INPI, 2014b).

4 Disponivel em: <http://epatentes.inpi.gov.br/>. Acesso em 17 mar. 2015.

5  Cotagao do dolar realizada para o dia 2 de janeiro de 2015, com 1 délar comercial equivalendo a R$ 2,693.

Disponivel em <http://www.portalbrasil.net/2015/economia/dolar_riscopais_janeiro.htm>. Acesso
em: 31 mar. 2015.
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Essas medidas foram (e estao sendo) implantadas como resposta a crescente demanda
social para aceleragao do processo de analise de patentes, bem como para a manutengao
e melhoria da qualidade e precisio dos exames. Entretanto, o backlog nao deve ser consi-
derado um problema particular do INPI, ja que afeta outros INAPI por motivos como: a)
a globalizagao, que por sua vez, leva ao aumento do numero de depositos; b) o progresso
tecnologico, que implica invengdes cada vez mais complexas; ¢) o aumento no nimero
de documentos que compde o estado da técnica.

A Figura 1 apresenta o numero de pedidos ndo examinados (com ou sem pedido de

exame) nos principais INAPI do mundo.

FIGURA 1 — BACKLOG DE PATENTES EM DIFERENTES PAISES (PERIODO 2010—2013)
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Fonte: Elaboragao propria a partir de dados obtidos do IP5 Statistics Report (2012; 2013; 2014).

De 2010 a 2013, houve: um salto de mais de 20 mil pedidos pendentes no INPI, repre-
sentando um aumento na ordem de 12,8%; mais de 30 mil requerimentos no INAPI euro-
peu, um aumento de 9,1%; uma expressiva diminui¢do no INAPI japoneés (65,68%) e
uma relativa redu¢ao no INAPI americano (17,51%).

Contudo, apesar do elevado niimero de pedidos pendentes nos INAPI americano,
europeu e japonés, o tempo de pendéncia para o exame final (concessao ou nao da paten-

te) tem diminuido nestes INAPI, conforme demonstra a Figura 2.
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FIGURA 2 — TEMPO DE ESPERA PARA O EXAME FINAL DA PATENTE NOS PRINCIPAIS
INAPI Do MUNDO (PERIODO 2010—2013)

45,00

40,00 —

35,00
30,00
25,00
20,00

, M cro
. M uspPTO
0,00

TEMPO (MESES)
| |

15,00
10,00
5,00

2010 2011 2012 2013

ANO

Fonte: Elaboragao propria a partir de dados obtidos do IP5 Statistics Report (2012; 2013; 2014).

Por sua vez, ao contrario dos outros paises, o tempo de concessao de patentes no Brasil
tem aumentado de forma preocupante, saltando de 6,81 anos, em 2003, para 10,8 anos,

em 2013, conforme demonstra a Figura 3.
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FIGURA 3 — TEMPO PARA CONCESSAO DE PATENTES NO BRASIL NOS ULTIMOS DEZ ANOS
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Fonte: DIRPA/INPI (2014).

No INPI, enquanto o numero de depositos vem aumentando progressivamente

(28.141 em 2010 e 34.050 em 2013), o nimero de concessdes acompanha ritmo inverso
(3.609 em 2010 e 3.325 em 2013). A Figura 4 demonstra essa tendéncia.

FIGURA 4 — NUMERO DE DEPOSITOS DE PATENTES COMPARADO AO NUMERO DE
CONCESSOES NO BRASIL (PERIODO 2010—2013)
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Fonte: DIRPA/INPI (2014).
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Em 2014, foram concedidas 3.123 patentes e depositados 33.086 pedidos no Brasil
(AECON/INPI, 2015). Essa diminui¢ao do numero de concessoes de patentes ao longo dos
ultimos anos pode ser explicada pela redugao do quadro de examinadores de patentes do
instituto, conforme pode ser visto na Figura 5.

A Figura 5 demonstra que o quadro de examinadores do INPI ¢ insuficiente para o aten-
dimento da demanda da sociedade no tocante a uma analise rapida e de qualidade do pedi-
do de patente. Em 2010, o 6rgao possuia 287 examinadores e em 2013 esse nimero, que

ja era reduzido, caiu para 192, nao tendo havido ingresso de novos examinadores de paten-
tes em 2014.

FIGURA 5 — NUMERO DE EXAMINADORES DO INPI (PERIODO 2010—2013)
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Fonte: DIRPA/INPI (2014).

Caso sejam concretizadas as 100 contratagoes pretendidas com a realizagao do con-
curso pubico objeto do Edital n. 1-INPI, de 22 de setembro de 2014, a capacidade de pro-
dugao da autarquia podera ser aumentada de maneira significativa (cerca de 52%).

Uma razao associada ao aumento da pendeéncia ¢ claramente perceptivel a partir da ana-
lise da carga de trabalho dos examinadores dos INAPI. O nimero de pedidos pendentes por
examinador da uma indicagao da carga de trabalho de um INAPI. No entanto, este indica-
dor precisa ser analisado com cuidado, pois parte substancial dos pedidos pendentes pode

estar aguardando acao do requerente. Isto pode ser, por exemplo, um pedido de exame ou
g ¢ q P > P P10, P
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uma resposta as agdes do examinador. Desta forma, o atraso no processamento dos pedi-
dos nem sempre pode ser imputado exclusivamente ao 6rgao.

Em muitos INAPI, o depositante necessita requerer o exame para que a analise de seu
pedido seja iniciada.® Se a solicitacio de exame nido for apresentada, o pedido é considerado
retirado. No INPI, conforme determinagao do art. 33 da Lein. 9.279/1996, o depositante
ou qualquer interessado devera requerer o exame do pedido de patente no prazo de 36
meses, contados da data do deposito, sob pena do arquivamento do pedido (BRASIL, 1996).

Por este mecanismo, no Brasil, o depositante podera adiar deliberadamente o inicio do
exame em até 36 meses. A opgao pelo adiamento pode ser justificada também pelo fato da
legislagao nacional permitir ajustes no pedido para proteger o aperfeicoamento ou o desen-
volvimento introduzido no objeto da invengao, desde que a materia se inclua no mesmo con-
ceito inventivo, conforme previsto no art. 76 da Lein. 9.279/1996 (BRASIL, 1996).

A London Economics (2010), em estudo sobre o impacto economico do backlog de paten-
tes, aponta que, notavelmente, uma grande proporgao de depositantes tende a adiar o exame
de seu pedido para varios anos. No JPO, por exemplo, aproximadamente 80% dos pedi-
dos de exame sao apresentados no ultimo ano dos trés permitidos.

Gans et al. (2008) afirmam que ¢ desejavel para as empresas a obtengao de uma deci-
sao rapida do INAPI sobre a concessao ou a recusa de seu pedido de patente depositado,
principalmente em se tratando do mercado de licengas de tecnologias. Contudo, diversos
estudos (LONDON ECONOMICS, 2010; PALANGKARAYA et al., 2008; HENKEL; JELL,
2010) apontam o contrario: em muitos casos, os usuarios se beneficiam de um longo perio-
do da pendéncia de patente e deliberadamente optam por atrasar o exame da patente por
muitos anos.

Palangkaraya et al. (2008), utilizando o mé¢todo de modelagem, controlaram as dife-
rengas entre os INAPI e encontraram evidéncias de que os requerentes criam incertezas
de investimento atrasando suas decisGes para solicitar exames. Estas incertezas sio rela-
tadas no estudo da London Economics (2010). A possibilidade de atrasar a decisao de exame
pode induzir o depositante a utilizar o pedido €m Curso, mesmo que nao cumpra as nor-
mas de patenteabilidade, para bloquear investimentos de outros inovadores.

Henkel e Jell (2010) sugerem que as empresas estrategicamente exploram os recur-
sos do sistema de patentes para acelerar ou atrasar o processamento de um pedido de paten-

te de acordo com suas necessidades.

6 O USPTO ¢ uma excegao a esta pratica. La a fase de exame tem inicio com o deposito do pedido. No
UKIPO e EPO, os pedidos de exame nao tardam mais do que seis meses apos a publicagao do relatorio
de pesquisa. Em outros INAPI, entretanto, o periodo ¢ de muito mais tempo. No JPO e SIPO, o prazo

¢ de trés anos a partir de deposito (ou seja, cerca de 18 meses a partir da publica¢do) e no KIPO, cinco

anos apos o deposito (LONDON ECONOMICS, 2010).
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Yamauchi e Nagaoka (2010) argumentam que um sistema de exame diferido (ou sis-
tema de solicitagdo de exame) pode desempenhar um papel importante para a redugao
do custo do sistema patentario e para a diminui¢ao da concessao de patentes desnecessa-
rias. Eles interpretam que o diferimento do exame proporciona ao requerente ganho de
tempo para resolver a incerteza sobre a qualidade de seu pedido de patente. Isso aconte-
ce mais nas areas tecnologicas onde a incerteza ¢ maior.

E importante levar em conta estes resultados para a analise do tempo de pendéncia
de um INAPI e de sua capacidade de processamento, pois um grande numero de pedidos
pendentes pode estar a espera de um requerimento de exame, que, ao final, pode nem
ser apresentado, resultando no arquivamento do pleito sem repercussao na carga de tra-
balho do INAPI. Por este motivo, nao ¢ adequada a inclusao de tais numeros para calculo
do atraso do o6rgao em sua decisao final.”

O Quadro 2 apresenta a situagao de pendéncia por examinador nos principais INAPI
do mundo no ano de 2013. Evidencia a necessidade de contratagao no INPI, o qual possui

uma relagao de pendéncia por examinador 10,4 vezes maior do que o EPO e 12,7 vezes
maior do que o USPTO.

QUADRO 2 — BACKLOG DE PATENTE POR EXAMINADOR E PRAZO MEDIO DE
CONCESSAO NO CONTEXTO INTERNACIONAL (2071 3)

EXAMINADORES PEDIDOS PENDENCIA/ PRAZO MEDIO DE
INAPI (EX) PENDENTES (PP) EXAMINADOR (PP/EX) CONCESSAO (ANOS)
USPTO 7.928 595.361 75,09 2,40
JPO 1.701 196.732 115,65 1,95
EPO 4.107 377.994 92,03 3,00
INPI 192 184.224 959,50 10,80

Fonte: Elaboragao propria a partir de dados obtidos do IP5 Statistics Report (2013) e DIRPA/INPI (2014).

7 Corroborando com este entendimento, a auditoria interna do INPI, em relatorio de inspecao lavrado
em 19 de dezembro de 2012, referente a avaliagao de desempenho da Diretoria de Patentes (DIRPA)
naquele ano para redugdo do backlog, concluiu que “a utilizagao do ato arquivamento como decisao ¢
inadequada”, pois representa um procedimento administrativo que “nao reflete diretamente decisao
associada a produtividade dos examinadores de patentes”. Neste caso, para mensuragao do backlog, as

decisdes deveriam englobar apenas os deferimentos e indeferimentos proferidos (INPI, 2012).
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Os dados do Quadro 2 apontam que o INPI, embora apresente um baixo numero de
pedidos de patente com analise pendente em comparagao a outros INAPI como o americano
e europeu, nao consegue acompanhar o ritmo de concessao dos principais centros paten-
tarios porque apresenta um quadro de escassez de pessoal. O USPTO, por exemplo, pos-
sui 41,29 vezes mais funcionarios do que o INPIL.

A Figura 6 demonstra que, nos anos de 2010 a 2013, o nimero de pedidos pendentes
por examinador no INPI tem aumentado consideravelmente enquanto que no JPO e USPTO
tem diminuido, permanecendo constante no EPO. Isso explica o porqué da diminui¢ao do

tempo de pendéncia naqueles paises e 0 aumento da delonga no Brasil.

FIGURA 6 — BACKLOG POR EXAMINADOR NO CONTEXTO INTERNACIONAL (PERIODO
2010—2013)
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Fonte: Elaboragao propria a partir de dados obtidos do IP5 Statistics Report (2012; 2013; 2014).

A carga de trabalho dos examinadores de patentes pode ser representada, ainda, pelo
numero de exames realizados por examinador a cada ano ou pelo numero medio de pedidos
processados por examinador, contudo, nem sempre estes dados estao disponiveis. Em janei-
ro de 2015, o INAPI coreano (KIPO) anunciou ter realizado, em 2014, um total de 172.000
exames de pedidos de patentes de invengao e modelo de utilidade. Naquele mesmo ano, a

media de exames por examinador foi de 207 e o tempo de pendéncia caiu para 11 meses

(KIPO, 2015).
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O Relatorio Anual, edi¢ao 2014, do INAPI japoneés (JPO) apresenta um comparativo
do numero medio de pedidos processados por examinador no Escritorio Trilateral de
Patentes (JPO, USPTO e EPO) no periodo de 2004 a 2012. Em 2004, no Japao, haviam sido
processados em media 203 pedidos por examinador, enquanto nos Estados Unidos, 83 e
na Europa, 49. Em 2012, a media de pedidos por examinador do INAPI japonés foi de 239
pedidos, enquanto que no americano foi de 77 e no europeu, 51 (JPO, 2014).

Em 28 de janeiro de 2015, o INPI divulgou o relatorio de status para sua agenda priori-
taria referente ao periodo 2014. Em 2013, o relatorio indica que houve uma média mensal
de 2,4 decisdes de exame por examinador, enquanto que a produtividade mensal no ano de
2014 foi de 2,8 decisdes de exame por examinador (INPI, 2015). O Relatorio Estatistico do
IP5 aponta que em 2013 o INAPI europeu realizou 126.900 exames e possuia 4.107 exami-
nadores de patentes (um numero recorde). Isso da uma media anual de um pouco menos de
31 exames por examinador, ndo muito longe da media brasileira (IP5, 2013).

Silva (2013), em estudo centrado na capacitagao de examinadores de patentes, compa-
rou o numero anual de exames por examinador no JPO, USPTO, EPO e INPI no periodo
de 2008 a 2010, observando semelhangas nos nimeros do Brasil e INAPI europeu, con-

forme confere-se na Figura 7.

FIGURA 7 — NﬁMERO ANUAL DE EXAMES POR EXAMINADOR EM DIFERENTES PAiSES
(PERIODO 2008—2010)
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Fonte: Adaptado de Silva (2013, p. 92).
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Aportando-se nos relatorios estatisticos do IP5 relativos aos anos de 2011 a 2013 bem
como em dados fornecidos pelo INPI, foi realizada uma comparagao entre os INAPI inte-
grantes do IP5 e o instituto brasileiro no tocante a relagao do nimero de patentes con-
cedidas pelo nimero de examinadores. Verificou-se que o INPI se aproxima dos dados do

INAPI europeu, conforme demonstrado na Figura 8.

FIGURA 8 — RELACAO DO NUMERO DE PATENTES CONCEDIDAS PELO NUMERO DE
EXAMINADORES NOS PRINCIPAIS INAPI DO MUNDO (PERIODO 2010—2013)
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Fonte: Elaboragao propria a partir de dados obtidos do IP5 Statistics Report (2012; 2013; 2014)
e DIRPA/INPI (2014).

Da analise da Figura 8, ¢ possivel realizar algumas inferéncias. Embora o nimero de
examinadores do INPI tenha sofrido uma queda de 33,10% no periodo de 2010 a 2013 (de
287 para 192), conforme foi visto na Figura 5, a relagdo de numero de patentes concedidas
por examinador aumentou de 12,57 para 17,32 no mesmo periodo: um salto de 37,78%.
Contudo, esse aumento na produtividade técnica nao foi suficiente para diminuir o tempo
de pendéncia, que em 2010 era de 8,3 anos e em 2013 foi de 10,8 anos, conforme Brasil
(2013). O aumento no numero de depositos em 21% durante o citado periodo (de 28.141
em 2010 para 34.050 em 2013) bem como o aumento de 12,8% no numero de pedidos
pendentes (de 163.312 em 2010 para 184.224 em 2013) explicam essa diferenca.
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Ainda sobre a Figura 8, observa-se que, em 2013, para o INAPI europeu, a relagao niime-
ro de examinadores por numero de concessoes de patentes foi de 16,24, enquanto que,
para o INPI, esse numero foi de 17,32, confirmando a similitude de produtividade envol-
vendo os dois INAPI. Comparando-se com os INAPI japonés e coreano, a diferenga ¢ exor-
bitante, 162,89 (JPO) e 156,81 (KIPO). Japao e Coreia do Sul gozam de alta carga de tra-
balho em razao, principalmente, da terceirizagao do procedimento de busca de anterioridade
para o setor privado, por meio de mecanismos conhecidos como dialogue-based outsourcing
e paper-based outsourcing.

O dialogue-based outsourcing ¢ um metodo de terceirizagdo em que o examinador de paten-
tes recebe um relatorio sobre o estado da tecnica em conjunto com uma apresentagao oral
pelo pesquisador com base nos resultados da busca, a fim de aumentar a compreensao do exa-
minador sobre os detalhes do invento e os documentos da tecnica anterior. O paper-based out-
sourcing, por sua vez, consiste em um metodo de terceirizagao no qual os resultados da busca
de anterioridade sao relatados pela apresentagao de documentos escritos ou relatorio de
pesquisa em papel, sem apresentagao oral (IP5, 2014).

Como resultado, a eficiéncia de exame no JPO ja tem sido refor¢ada a um grau con-
sideravel, como pode ser visto a seguir na Figura 9, a qual demonstra que o nimero médio
de pedidos processados por examinador do JPO em 2012 foi cerca de 3,1 vezes maior do

que o do USPTO e cerca de 4,7 vezes maior do que o do EPO.

FIGURA 9 — NUMERO MEDIO DE PEDIDOS PROCESSADOS POR EXAMINADOR NOS
PRINCIPAIS INAPI DO MUNDO (PERIODO 2004—2012)
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Fonte: JPO (2014).
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A terceirizagao baseada no dialogo, que ¢ muito mais eficiente do que a baseada em papel,
foi responsavel por 94% das buscas de anterioridade terceirizadas em 2013 no Japao (220.000
pesquisas). Com a intensificagao do trabalho de terceirizagao, o JPO conseguiu, de 2004 para
2013, uma redugao de 67,53% no numero de pedidos de patentes pendentes (JPO, 2014).

Em 6 de abril de 2000, tratando da questao da terceirizagao de servigos do INPI, o
STF deferiu, por unanimidade, a medida liminar na ADI n. 2.125, suspendendo, assim, a
eficacia do art. 2° da Medida Provisoria n. 2.014-4, de 28 de margo de 2000, que auto-
rizava a contratagao temporaria pelo INPI pelo prazo de 12 meses. Consoante voto do rela-
tor Ministro Mauricio Correa, decidiu-se que o exercicio das atividades desenvolvidas
pelo INPI somente ¢ permitido a tecnicos da carreira pertencente ao quadro da institui-
cao (BRASIL, 2000).

Os INAPI podem reduzir o backlog de varias maneiras. Claramente, a forma mais usual
de reduzir a pendéncia ¢ por meio da contratagao de novos examinadores, no entanto, o
compartilhamento de trabalho entre os INAPI (cooperagao internacional) pode substituir
parcialmente isso.

Vale ressaltar, por oportuno, que a contratagao de novos examinadores nao provocara
impacto imediato na redugao do backlog, pelo contrario, podera inclusive aumenta-lo. Isso
porque os neofitos consomem o tempo de trabalho dos veteranos com a tarefa de capa-
citagao. No INPI, por exemplo, durante trés anos, no chamado “periodo de experi¢ncia”
ou “estagio probatorio”, os novos servidores adquirem as habilidades e competéncias neces-
sarias para desempenhar as fungées da autarquia. Apos o periodo de estagio, alguns dos novos
examinadores de patentes obterao uma “delegacao de competéncia” da Diretora de Paten-
tes e poderdo decidir pela concessdo ou recusa de um pedido de patente por ele exami-
nado (SILVA, 2013, p. 82).

Os IP5 Statistics Report (20115 2012; 2013) apontam que a contratagao no INAPI euro-
peu manteve um ritmo de crescimento razoavel nos tltimos anos (3.905 examinadores
em 2010 e 4.107 em 2013) e, ainda assim, a pendéncia por examinador aumentou nesse
periodo (88,71 pedidos pendentes para cada examinador em 2010 e 92,03, em 2013).
Desta forma, os INAPI, a exemplo do INPI, devem olhar com cuidado para identificar as
fontes de atraso e mudangas institucionais que possam ser capazes de resolver pendéncias

sem sacrificar qualidade do exame.

3 O DIREITO DO DEPOSITANTE A RAZOAVEL DURA(;AO DO PROCEDIMENTO DE
OUTORGA DA PATENTE E O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DA EFICIENCIA

Nesta segao sera analisado o direito a razoavel duragao do procedimento administrativo,
o qual garante ferramentas juridicas que podem ser utilizadas pelo depositante, de forma
individual, para compelir o INPI a cumprir seu papel de forma célere e eficaz, tais como o

mandado de seguranga.
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E fato notério que ha uma crise de eficiéncia no sistema patentario brasileiro, incapaz
de, com agilidade, atender a demanda da sociedade em termos de analise e concessao de
patentes. Este quadro caotico ¢ assumido como premissa maior nesta pesquisa: o problema
existe, deve ser enfrentado e combatido.

Esta ineficiéncia ¢ reconhecida pelo proprio legislador que, no art. 40 da Lein. 9.279/

1996, assim dispoe:

Art. 40. A patente de invengao vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de

utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de deposito.

Paragrafo unico. O prazo de vigéncia nao sera inferior a 10 (dez) anos para a patente de
invengao e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessao,
ressalvada a hipotese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de meérito do pedido,

por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de for¢a maior (BRASIL, 1996).

O caput do art. 40 estabelece o prazo geral de duragao das patentes. O paragrafo tnico
trata da hipotese de pendéncia administrativa, estabelecendo o prazo minimo de duragao
da patente. Basicamente o dispositivo legal reconhece e legitima a possibilidade do proce-
dimento administrativo durar mais que dez anos. Em outras palavras, a norma assim esta-
belece: se o INPI levar mais que dez anos para conceder uma patente (e isso efetivamente
esta ocorrendo, como se viu na se¢ao anterior), ela tera prazo decenal de vigéncia.

A Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004, acrescentou o inciso
LXXVIII ao art. 5° da Constituicao Federal, estabelecendo: “a todos, no ambito judicial e
administrativo, sao assegurados a razoavel dura¢ao do processo e os meios que garantam
a celeridade de sua tramitagao” (BRASIL, 2004a). O novo mandamento, erigido a cate-
goria de direito fundamental,® tem por contetdo o principio da eficiéncia e estampa ine-
gavel reagao contra a insatisfagdo da sociedade pela excessiva demora dos processos.
Note-se que o aludido dispositivo constitucional nao se restringe aos processos judiciais,
mas também aqueles que tramitam na via administrativa, muitos destes, de igual modo,
objeto de irritante lentidao (CARVALHO FILHO, 2011).

A razoavel duragao do processo, contudo, ja havia sido incorporada ao ordenamento juri-

dico patrio muito antes, com a expedi¢ao do Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992,

8  Os direitos fundamentais sao também conhecidos como direitos humanos, direitos subjetivos publicos,
direitos do homem, direitos individuais, liberdades fundamentais ou liberdades publicas e surgiram
diante da necessidade de se proteger o homem do abuso do poder estatal bem como compelir o Estado

a adotar um conjunto de medidas para melhoria das condigdes de vida e respeito a dignidade da pessoa

humana (IURCONVITE, 2007).
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que promulgou a Convengao Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de Sao Jose da Costa

Rica), de 22 de novembro de 1969. A Emenda Constitucional n. 45/2004, todavia, cuidou
de estender sua aplicagdo, de forma explicita, ao ambito administrativo.’

O principio da eficiéncia, por sua vez, em suas quatro projegoes (celeridade, efetivi-
dade, seguranga juridica e economia processual),10 esta insculpido no art. 37, caput, da

Constituicao Federal'

e impoe o dever de ser prestada com eficiéncia qualquer atividade
estatal, dentre a qual se inclui a atividade exercida pelo INPI.

Hoffman (2005) explica que um Estado Democratico nao pode abandonar seus cida-
daos a um processo injusto, moroso e viciado, pois ndo raramente as vidas e o destino das
pessoas dependem da solugao de um determinado processo. O autor prossegue afirmando
que um processo adequado e justo deve durar estritamente o tempo necessario para a sua
conclusao; qualquer duragao que supere um dia deste tempo, ja ndo podera ser conside-
rada razoavel.

Ferraz e Dallari (2007, p. 100), na mesma esteira de raciocinio, afirmam que um pro-
cesso administrativo eficiente nao admite “delongas, protelagdes, descumprimento de pra-
zos, omissao de providéncias ou o puro e simples engavetamento”.

E de bom alvitre ressaltar que a imprecisao e elasticidade da expressao “razoavel dura-
¢ao” nao podera ser considerada obice para aplicagao plena e imediata do dispositivo cons-

1.2

titucional.'® Registre-se ainda que a defini¢ao da aludida expressao nao podera ser repre-

sentada pela mera observancia dos prazos fixados em lei. Primeiro porque nao raramente

a legislagao ¢ omissa no tocante ao estabelecimento de certos prazos, e segundo porque

9 Oartigo 8%, 1 do Pacto de Sao José¢ da Costa Rica trouxe, a titulo de “Garantias judiciais”, o seguinte direi-
to: “Toda pessoa tera o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoavel, por
um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apu-
ragao de qualquer acusagao penal formulada contra ela, ou na determinagao de seus direitos e obrigagoes

de carater civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza” (BRASIL, 1992).

10 Gongalves Filho (2010) afirma que o principio da eficiéncia ¢ género que se subdivide em quatro subprin-
cipios: o principio da celeridade, o principio da efetividade, o principio da economicidade (ou economia
processual) e o principio da seguranca juridica, que estdo ligados a ideia de rapidez, presteza, utilidade,

economicidade e acertamento das situagoes.

11 A Constitui¢ao da Republica Federativa do Brasil, em seu art. 37, determina que: “A administragao publi-
ca direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios

obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia e, tambem,

ao seguinte: [...]” (BRASIL, 1988).

12 A proposito, o artigo 5%, § 1°, da Constituigao Federal estabelece que as normas definidoras dos direitos

e garantias fundamentais, a exemplo daquela que institui o principio da razoavel duragao do processo,
tém aplicagao imediata (BRASIL, 1988).
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nem sempre os prazos previstos na legislagao poderao ser rigorosamente respeitados. Isso
nao significara, necessariamente, que o processo desobedeceu a razoavel duragao porque
circunstancias endogenas e exogenas, incidentes em cada caso concreto, poderao estender
o prazo sem que isso seja considerada uma dilagdo indevida.

Nesta linha de intelec¢ao, Carvalho (2007, p. 119-120) afirma que:

O descumprimento da norma em comento, que provoca dilacées indevidas no campo
p » que p ¢ P

~ . . . X .99

processual, nao se identifica com o mero descumprimento dos prazos fixados pela lei”,

razao pela qual a defini¢ao do tempo razoavel “requer um processo intelectivo individual

de acordo com a natureza de cada caso.

Hoffman (2005) também destaca que a razoabilidade seria um conceito a ser buscado
no bom senso, conforme a realidade de caso concreto. Desta forma, prossegue o autor, o cri-
terio mais eficiente para aferigao do que venha a ser considerado razoavel, em termos de
duragao de um processo, seria o adotado pela Corte Europeia de Direitos do Homem: a)
complexidade do caso; b) comportamento das partes; ¢) atuagao dos juizes, dos auxilia-
res e da jurisdi¢ao. Assim, cada caso devera ser analisado sob o prisma de tais criterios,
a fim de se verificar se foi ou nao indevidamente extrapolado o prazo razoavel.

Ao erigir o principio da razoavel duragao do processo a categoria de direito fundamen-
tal, o legislador constituinte reconheceu que a indevida pendéncia submete o cidadao a dila-
¢Oes injustificadas. Isso cria no individuo uma situagao de inseguranga e tormento que, sem
duvida alguma, fere sua propria dignidade como pessoa humana (BORGES, 2012).

Borges (2012) assevera que duas consequéncias podem ser extraidas da atribuigao pela
Carta Magna de fundamentalidade ao direito a razoavel duragao do procedimento adminis-
trativo: o direito de invocar a prestagdo jurisdicional para compelir a administragdo a con-
cluir os processos administrativos demasiados morosos, inclusive por meio da impetragao
de remédios heroicos como o mandado de seguranga®® e o direito a obter indenizagio pecu-
niaria pelos danos decorrentes da irrazoavel duragao do processo.

A jurisprudéncia tem reconhecido o mandado de seguranga como a via processual adequa-
da para acelerar o exame de patente quando a pendéncia se revelar demasiadamente morosa
e lesiva aos direitos do depositante. Confira-se a ementa do julgado a seguir (TRF2) que refle-

te este posicionamento:

13 O mandado de seguranca, na defini¢ao legal trazida pela Lein. 12.016/2009, exprime a agao intentada
pela pessoa no sentido assegurar um direito liquido e certo (incontestavel) que, ilegalmente ou com
abuso de poder, esteja sendo ameagado ou violado por ato de autoridade (BRASIL, 2009).
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELACAO EM MANDADO DE SEGURANCA.
PRAZO PARA EXAME DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRINCIPIOS DA
IMPESSOALIDADE E DA EFICIENCIA. EXCESSO DE REGISTROS PENDENTES
DE EXAME. O FENOMENO DESIGNADO DE BACKLOG. A REGRA DA RAZOA-
VEL DURACAO DO PROCESSO. CONCESSAO DA ORDEM. 1. O principio cons-
titucional da razoavel duragao dos processos vincula tambem a Administragao Publi-
ca, devendo o INPI conciliar o imperativo da impessoalidade com o da eficiéncia, para
reduzir a estocagem de pedidos em exame, segundo a natureza e o grau de comple-
xidade dos registros em especie. 2. O fenomeno designado de backlog, para justificar
o atraso de exame dos registros e respectivos recursos, depende da explicitagao dos
motivos especificos determinantes, nao valendo a mera indica¢ao de dados estatisti-
cos ou o temor do incremento de demandas judiciais em busca de antecipar decisoes

administrativas. 3. Apelacdo e remessa necessaria improvidas (BRASIL, 2012).

Ademais, a mais alta Corte do Pais, o Supremo Tribunal Federal, assim ja decidiu: “A
inércia da autoridade coatora em apreciar recurso administrativo regularmente apresentado,
sem justificativa razoavel, configura omissao impugnavel pela via do mandado de seguranga”
(BRASIL, 2006¢).

Destarte, o siléncio ou a inércia do INPI em, de forma injustificada, dar regular proces-
samento a um pedido de exame de uma patente constitui omissao ilicita, passivel de corre-
¢ao via mandado de seguranga, conforme visto acima.

Oportuno registrar que a Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aplica-se a todo pro-
cesso administrativo no ambito da Administragao Publica Federal, dentre o qual se inclui

o procedimento de analise de patente no INPI, e, em seus arts. 48 e 49 assim dispoe:

Art. 48. A Administra¢do tem o dever de explicitamente emitir decisao nos processos

administrativos e sobre solicitagdes ou reclamagées, em materia de sua competéncia.

Art. 49. Concluida a instrugdo de processo administrativo, a Administragao tem o prazo de

até¢ trinta dias para decidir, salvo prorrogacao por igual periodo expressamente motivada

(BRASIL, 1999).

Deste modo, quando verificada a mora administrativa injustificada por parte do INPI no
cumprimento do seu mister, o Judiciario tem aplicado o art. 49 da mencionada lei para compelir
a autarquia a realizar o exame em tempo razoavel e compativel com o principio constitucional da
eficiéncia (art. 37, caput, da Constituigao Federal), exposto aindano art. 2° da Lein. 9.784/1999.

Sobre a possibilidade de o cidadao receber indenizagao em razao de eventual dano decor-
rente da irrazoavel duragao do processo, pede-se vénia para trazer a baila eloquente julgado

do Superior Tribunal de Justiga:
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E dever da Administracio Publica primar pelo atendimento agil e eficiente de modo a
nao deixar prejudicados os interesses da sociedade. Deve ser banida da cultura nacional
a ideia de que ser mal atendido faz parte dos aborrecimentos triviais do cidaddo comum,
principalmente quando tal comportamento provem das entidades administrativas. O
cidadao nao pode ser compelido a suportar as consequéncias da ma organizagao, abuso e

falta de eficiéncia daqueles que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia,
atender ao publico (BRASIL, 2004b).

Nao podemos olvidar que o usuario do sistema patentario paga ao INPI uma retribui-
¢ao pelo servigo que lhe ¢ fornecido, tendo o direito de exigir que, em contrapartida, tal
servigo lhe seja prestado com qualidade e rapidez.

O INPI, portanto, esta obrigado a promover de forma c¢lere e eficiente a condugao dos
processos administrativos submetidos ao seu crivo. Urge ressaltar que aquilo que se almeja
¢ a analise do pedido de patente de forma agil e ordenada, sem que esta rapidez venha a
comprometer o acerto da decisao final, levando, por exemplo, a concessao de patentes de
baixa qualidade.

Silva e Borschiver (2009) explicam que existem custos associados as patentes de baixa
qualidade, como, por exemplo, resolugao de litigios, oposigdes e agdes de nulidade. Alem
destes custos, a concessao de patente de merito duvidoso pode nao so acarretar no injus-
to enriquecimento por parte de seus detentores como também ocasionar o atraso ou impe—
dimento da introdugao de novos produtos e servigos no mercado. Ademais, a baixa qua-
lidade da patente pode ainda prejudicar seu detentor, que, apos aplicar o investimento
necessario para introdugao da tecnologia no mercado, pode se deparar com a contestagao
da validade de sua patente por um terceiro interessado, o que reduz o incentivo a inova-
¢ao, na medida em que ocorre o desestimulo ao investimento na colocagao destas tecno-
logias no mercado.

Vé-se, pois, que um processo ineficiente ¢ tdo calamitoso quanto aquele ineficaz. A efi-
ciéncia, portanto, nao devera ser vista como um fim em si mesmo e jamais podera sobrepor
a qualidade do exame. O que se busca ¢ uma resposta rapida e efetiva do INPI na analise que
lhe ¢ submetida, porém, e acima de tudo, sem se perder a qualidade que deve permear sem-
pre sua atividade.

E a solu¢do adequada, nao tao simples na pratica como na teoria, ¢ a busca do necessario
equilibrio entre as exigéncias da eficiéncia e qualidade, conciliando-as da melhor maneira

possivel, de modo que nenhuma prepondere exageradamente sobre a outra.

CONSIDERACOES FINAIS
O backlog nao ¢ um problema particular do INPI, ele afeta outros INAPI devido a uma

serie de fatores: a) o aumento da atividade patentaria e o crescente numero de depositos,
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com inveng¢oes cada vez mais complexas, que aumentam o nimero de documentos que com-
poem o estado da técnica e dificultam a pesquisa por parte do examinador; b) a falta de
recursos suficientes, dentre os quais 0 mais importante, o recurso humano; ¢) os atrasos
causados de forma deliberada pelo proprio depositante; entre outros motivos.

Como alternativas para o enfrentamento do problema do backlog de patentes, no ambito
internacional, diversas agdes operacionais e estruturais tém sido tomadas pelos INAPI, tais
como: a capacitagao constante, o desenvolvimento de ferramentas eletronicas, a contratagao
de novos examinadores, a terceirizagao e a cooperagao tecnica internacional (compartilha-
mento de trabalho com a realizagao de Acordos PPH).

Contudo, chama atengao o atraso cronico do INPI tendo em vista que a autarquia, inobs-
tante os esfor¢os empreendidos, nao consegue reduzir o tempo de concessao de patentes,
que em 2003 era de aproximadamente sete anos e em 2013 atingiu 11 anos, com 166.181
pedidos pendentes.

Por sua vez, em 2013, embora o INAPI americano possuisse 595.391 pedidos pendentes,
o europeu, 377.994, e o japonés, 196.732, cada um deles concedeu suas patentes no prazo
medio de 2,4 anos, 3,0 anos e 1,95 anos, respectivamente.

Os dados acima apontam que o INPI, apesar de apresentar baixo numero de pedidos de
patente com analise pendente em comparagao a outros INAPI, como o americano e euro-
peu, nao consegue acompanhar o ritmo de concessao dos principais centros patentarios. A
pesquisa demonstrou que, mesmo com produtividade semelhante a da Europa, o quadro de
examinadores do INPI ¢ insuficiente para o atendimento da demanda da sociedade no tocan-
te a uma analise rapida e de qualidade do pedido de patente. A titulo de exemplo, no USPTO,
em 2013, havia 75,09 pedidos pendentes para cada examinador, enquanto no INPI esse
numero foi de 959,50.

Alternativas para diminuir este gargalo podem ser encontradas nas experiéncias de outros
INAPI, tais como a cooperagdo internacional. Verificou-se na pesquisa que o Brasil, ate o final
de 2015, nao possuia acordo PPH com nenhum outro INAPI, muito embora esse tipo de coo-
peragao seja difundida em todo o mundo.

O INPI necessita cumprir seu objetivo institucional de criar um sistema de propriedade
industrial eficiente e de qualidade com vistas a promog¢ao do desenvolvimento econéomico.
No atual estagio, com o cronico atraso para a analise e decisao acerca dos pedidos de paten-
tes, o sistema patentario brasileiro tem criado obstaculos para a evolugao tecnologica e bar-
reiras a concorréncia de mercado, reduzindo o estimulo a inovagao e a oferta de novos pro-
dutos e servigos para a sociedade.

A efetividade na tutela dos direitos de propriedade industrial do depositante pode ser
alcangada com o aperfeigoamento do atual regime de patentes, tornando-o mais agil e efi-
ciente, seja pela incorporagao das boas praticas de outros INAPI, com redugao do backlog,
tais como a formalizagao de acordos de cooperagao internacional (PPH), seja por meio da

utilizagao de instrumentos juridicos, tais como o mandado de seguranga. A jurisprudéncia
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patria tem reconhecido a utilizagdo do mandamus como a via processual adequada para,
de forma individual, acelerar o exame de patente quando a pendéncia se revelar demasia-
damente morosa e lesiva aos direitos do depositante, violando os principios constitucio-

nais da eficiéncia e razoavel duragdo do processo.
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