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CAMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.° 3.406-A, DE 2015

(Do Senado Federal)

PLS n° 316/2013
OFICIO N° 1560/2015 (SF)

Altera a Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, para definir prazo maximo
para o exame de pedidos de registro de marcas e de patentes; tendo
parecer da Comissdao de Desenvolvimento Econdmico, Industria,
Comércio e Servicos, pela aprovacdao, com substitutivo (relator: DEP.
LAERCIO OLIVEIRA).

DESPACHO:
AS COMISSOES DE:

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVICOS E

CONSTITUICAO E JUSTICA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)

APRECIACAO:
Proposicao Sujeita a Apreciacdo Conclusiva pelas Comissoes - Art. 24 |l
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 33 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar
acrescido do seguinte 8§ 2°, numerando-se o atual paragrafo unico como § 1°
CATE 33, ittt s et et neeneeaan

§ 2° O exame do pedido de patente serd concluido no prazo méximo
de 180 (cento e oitenta) dias.” (NR)
Art. 2° O art. 34 da Lei n®9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescido
dos seguintes 88 1° e 2°:
CATE. 34, oot nes
§ 1° A solicitacdo de que trata o caput somente serd possivel até 90
(noventa) dias apds o requerimento de exame do pedido de patente pelo
depositante ou por qualquer interessado.
8§ 2° No caso previsto neste artigo, o exame do pedido de patente sera
concluido no prazo méximo de 180 (cento e oitenta) dias apds a
apresentacdo dos itens solicitados.” (NR)
Art. 3° O art. 160 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar
acrescido do seguinte paragrafo Unico:
CATE 100, woviiinieiieieieieteteetee ettt b e e e nas
Paragrafo unico. O exame do pedido de registro de marca sera
concluido no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias.” (NR)
Art. 4° Esta Lei entra em vigor apds decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua
publicacdo oficial.

Senado Federal, em 26 de outubro de 2015.

Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal

LEGISLAC}AO CITADA ANEXADA PELA
Coordenacédo de Organizacao da Informacao Legislativa - CELEG
Servigo de Tratamento da Informacao Legislativa - SETIL
Secdao de Legislacao Citada - SELEC

LEI N°9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigacbes relativos a
propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
................................................................... R
DAS PATENTES
............................................................... e
DO PEDIDO DE PATENTE
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Secéo 111
Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 33. O exame do pedido de patente devera ser requerido pelo depositante ou
por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do deposito,
sob pena do arquivamento do pedido.

Paragrafo Unico. O pedido de patente podera ser desarquivado, se o depositante
assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento
de uma retribuigdo especifica, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 34. Requerido o exame, deverdo ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta)
dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

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

Il - documentos necessarios a regularizacdo do processo e exame do pedido; e

Il - tradugdo simples do documento habil referido no § 2° do art. 16, caso esta
tenha sido substituida pela declaracdo prevista no § 5° do mesmo artigo.

Art. 35. Por ocasido do exame técnico, serd elaborado o relatério de busca e
parecer relativo a:
| - patenteabilidade do pedido;
Il - adaptagdo do pedido & natureza reivindicada;
I11 - reformulacdo do pedido ou divisdo; ou
IV - exigéncias técnicas.
TITULO I
DAS MARCAS
CAPITULO IX
DO EXAME

Art. 160. Concluido o exame, seré proferida decisdo, deferindo ou indeferindo o
pedido de registro.

_ CAPITULO X
DA EXPEDICAO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 161. O certificado de registro serd concedido depois de deferido o pedido e
comprovado o pagamento das retribuicdes correspondentes.

COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA E COMERCIO

| — RELATORIO

Vem a este drgdo colegiado o Projeto de Lei de n2 3.406, de 2015, de autoria
do Sr. Paulo Paim, que “Altera a Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996”, visando definir prazo
maximo para o exame de pedidos de registro de marcas e patentes.

Apds despacho do Presidente da Camara dos Deputados, a proposta vem a
Comissdo de Desenvolvimento Economico, Industria e Comércio para analise do seu mérito.
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Apds designacao de relatoria, foi promovida a abertura de prazo para emendas, sendo que
transcorreu em branco.

E o relatério.
I1-VvOTO

Na forma do disposto no Regimento Interno da Camara dos Deputados,
conforme art. 32, inc. VI, cabe a esta Comissdao Permanente a analise de matéria. Sendo
assim, passamos ao parecer tratando dos juizos de conveniéncia e oportunidade da
proposicao.

Em que pese a analise do presente projeto, a propositura traz em seu bojo a
previsdao de um prazo de 180 dias para analise e concessao de pedidos de marcas e patentes,
e, como também, prevé a dilagdo temporal de 90 dias para a solicitacdo de informacgdes
adicionais e/ou apresentacdo de documentos que se facam necessarios quanto ao pleito.

Ao se considerar o lapso temporal apresentado pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial — INPI, a média para exame e concessdo de registros tem sido
superior a uma década, podendo, no caso de invencdes em telecomunicacdo, chegar a 14
anos. Destarte, este prazo representa aproximadamente o triplo do realizado em paises e
blocos econémicos como Estados Unidos e Unido Europeia, onde os exames de marcas e
patentes compreendem entre dois e quatro anos.

Como resultado dessa extensdo demasiada de prazo, o Brasil acaba ndo sendo
competitivo quanto as inovacdes tecnoldgicas, ocasionando falta de interesse em aplicar
recursos nas areas de pesquisa e inovacdo, bem como afasta os investimentos estrangeiros
diretos, gerando um efeito conhecido como Backlog, isto é, um atraso que representa cerca
de 248 mil demandas que aguardam a analise dos pedidos.

A razao para prazos tao dilatados se assenta na incompatibilidade entre o
numero de pedidos que ingressam anualmente no érgao e sua capacidade de analise. No
entanto, essa disparidade vem sendo atenuada por meio do gradual aumento da
produtividade por examinador, que subiu de 35 para 55 processos anuais, entre os anos de
2015 e 2017. Mas ainda nao suficiente para solucionar a questao.

No que pese este incremento administrativo, o prazo sugerido pelo projeto
em voga ainda é inexequivel do ponto de vista operacional, pois nem os escritérios, com a
disposicdio de orcamentos e uma relacdo examinadores/depdsitos muito superior,
conseguiriam alcangar a meta proposta. Nesse sentido, no que concerne o aspecto legal, a
proposta também se demonstra inviavel, visto que a Lei de Propriedade Industrial
estabelece um periodo de sigilo de 18 meses.

Destarte, o estabelecimento de prazos menores para concessao de patentes
ndo se configura como a solucdo a problematica em questdo, pois ha outros condicionantes
gue também interferem no resultado para a viabilizacdo dos registros, como um conjunto de
medidas de ordem técnica, operacional, gerencial e orcamentdria que ndo deve ser
estabelecido por norma.
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Diante do exposto, com o intuito de conferir uma contribuicdo legislativa
consistente e duradoura, proponho texto substitutivo que aborda um dos elementos
estruturantes para a melhoria da eficiéncia do processo de exame de patentes e registros,
qual seja, dotar o 6rgdo responsavel de capacidade técnica e financeira para o bom
desempenho de suas atribui¢des legais.

A presente proposta de texto substitutivo tem por objetivo permitir que o
6rgdo aplique na consecucao de suas competéncias legais as receitas geradas pela prestacao
de seus servicos, em especial os exames de patentes e os registros de marcas.

De fato, a Lei 5.648/1970, que criou o INPI, determinou que as receitas
geradas fossem aplicadas unicamente no cumprimento de suas competéncias. Contudo, com
a edicdo da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 6rgdo passou a sofrer o contingenciamento de
suas receitas proprias.

Por essa razdao, o resultado tem sido a restricdo da capacidade de
investimento do érgdo em tecnologia, capacitacdo e terceirizacdo de servigos acessoérios e
atividades meio. Assim, seriam necessarias alteracdes na lei de criacdo do 6rgdo, com o
intuito de explicitar a vinculacdo da aplicacdo das receitas obtidas a execugdo dos servicos
vinculados as suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.

Por oportuno, é salutar a propositura de um dispositivo que estabeleca que as
despesas a serem efetuadas, com base nas receitas geradas pela prestacdo dos servicos de
concessao de patentes e do registro de marcas, nao serdo passiveis de contingenciamento e
que tal ressalva deva constar anualmente na Lei Diretrizes Orcamentdrias — LDO.

Pelas razbes expostas, é imprescindivel que, antes de pensar em alterar os
prazos para exame e concessao de pedidos de registro de marcas e patentes, garanta-se ao
INPI a efetiva autonomia administrativa e financeira, de modo a viabilizar seu
aparelhamento.

O fortalecimento do 6rgdo deve ser acompanhado de medidas que vinculem
sua autonomia para executar as receitas obtidas pela prestacdo de seus servicos a
mecanismos gerenciais e administrativos, onde estes garantam a melhoria de sua eficiéncia
e a reducdo gradual dos prazos para o exame de patentes e registro de marcas.

Nesse interim, o texto substitutivo propde que o INPI publique, anualmente,
um Plano de Aplicacdo de Recursos e Investimentos que descreva as principais acdes
voltadas para a melhoria da prestacdo de servicos, como também, o estabelecimento de
metas para a reducdo gradual dos prazos de exames de pedidos de concessdes e registros de
propriedade industrial.

A medida visa garantir a retribuicdo, na forma de uma prestacao eficiente de
servicos, dos valores pagos pela sociedade para a estruturacao e manutencao de um sistema
de protecdo industrial eficaz e competitivo.
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Por fim, é imperioso o realce de que o direito de patente tem o escopo de
proteger a invengao, a potencial expectativa de negdcio e o retorno financeiro. A demora da
concessao do registro fragiliza e desestimula a inovacdo, visto que, se considerado o prazo
gue tem levado para concessdao de patentes, quando da sua concessdo, a tecnologia
certamente estara obsoleta.

Portanto, com base em todos os fundamentos apresentados acima, como
relator nesta Comissdo, opino, no mérito, pela aprovagao do Projeto de Lei n? 3.406, de
2015, nos termos do Substitutivo em anexo.

E como voto.

Sala das Comissoes, em 05 de setembro de 2017.

Deputado LAERCIO OLIVEIRA
Solidariedade/SE
Relator

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 3.406, DE 2015

Altera a Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970,
que cria o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial e da outras providéncias, para permitir ao
Instituto o cumprimento de suas finalidades
essenciais.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Esta Lei altera a Lei n2 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que “cria o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial e da outras providéncias”, para permitir ao
Instituto o cumprimento de suas finalidades essenciais.

Art. 22 O paragrafo Unico do art. 12 da Lei n2 5.648, de 11 de dezembro de
1970, passa a vigorar com a seguinte redacgao:

Paragrafo uUnico. O Instituto gozara dos privilégios da Unido no que se refere
ao patrimoénio, a renda, a autonomia administrativa e financeira e a vinculagao da aplicacao
das receitas obtidas a execucdo dos servicos vinculados as suas finalidades essenciais ou
delas decorrentes.” (NR)

Art. 32 O art. 22 da Lei n2 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a vigorar
com a seguinte redacao:

“Art. 22 O INPI tem por finalidades essenciais executar com autonomia e
independéncia, no dmbito nacional, os servicos e as normas, que regulam a propriedade
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industrial, tendo em vista a sua funcdo social, econ6mica, juridica e técnica, bem como
pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura, ratificacdo e denuncia de convencgdes,
tratados, convénios e acordos sobre propriedade industrial.

Paragrafo uUnico. O INPI publicard, anualmente, Plano de Aplicagdo de
Recursos e Investimentos, necessdrios para o cumprimento de suas finalidades essenciais,
que deverd incluir o estabelecimento de metas, visando a melhoria permanente de
processos e a reducao gradual dos prazos de execugdo dos servigos que tem por finalidade
executar.” (NR)

Art. 42 Acrescente-se o art. 42 - A a Lei n? 5.648, de 11 de dezembro de 1970,
com a seguinte redagao:

“Art. 42-A. Os bens e direitos, bem como os recursos oriundos de servicos
executados pelo Instituto serdo nele, exclusiva e obrigatoriamente aplicados, para o
cumprimento de suas finalidades.

§ 12 Aplica-se igualmente o disposto no caput aos recursos captados pelo
Instituto no desempenho de suas finalidades essenciais de que trata o art. 29, ainda que
decorrentes de convénios ou contratos com entidades publicas ou privadas, nacionais ou
internacionais.

§ 29 A proposta de lei orcamentdria anual consignard as dotacOes para as
despesas do Instituto pertinentes ao:

| - custeio e investimento do Instituto, em valor, no minimo, igual a totalidade
da sua arrecada¢do no ano fiscal anterior, corrigido pelo indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA, acumulado até junho do ano ao que se referir a proposta; e

Il - pessoal e beneficios devidos pelo Instituto, em valor suficiente para que
sejam devidamente quitadas as suas obrigacdes.

§ 32 Havendo alteragdo na previsdo de arrecada¢do, para maior, o Poder
Executivo deverd enviar ao Congresso Nacional, até 30 de setembro do ano em curso,
projeto de crédito para corrigir as dota¢des para as despesas do Instituto.

§ 42 As despesas relativas a aplicacdo das receitas geradas pela presta¢ao dos
servicos de concessdo de patentes e do registro de marcas ndo serdo objeto de limitacdo de
empenho e de movimentacdo financeira, devendo, tal ressalva, constar na lei de diretrizes
orcamentarias.”

Art. 52 Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Sala das Comissdes, em 05 de setembro de 2017.

Deputado LAERCIO OLIVEIRA
Solidariedade/SE
Relator
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Il - PARECER DA COMISSAO

A Comissdao de Desenvolvimento Econémico, Induastria,
Comeércio e Servicos, em reunido ordinaria realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei
n° 3.406/2015, com substitutivo; nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Laercio Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Lucas Vergilio - Presidente, Cesar Souza, Helder Saloméo,
José Fogaca , Keiko Ota, Laercio Oliveira, Marcelo Matos, Marcos Reategui, Vaidon
Oliveira, Zé Augusto Nalin, Conceicdo Sampaio, Covatti Filho, Deoclides Macedo,
Enio Verri, Goulart, Joaquim Passarinho, Sergio Vidigal e Vitor Lippi.

Sala da Comissao, em 22 de novembro de 2017.
Deputado LUCAS VERGILIO

Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSAO AO PROJETO DE LEI N2 3.406,
DE 2015

Altera a Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de
1970, que cria o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial e da outras providéncias,
para permitir ao Instituto o cumprimento de
suas finalidades essenciais.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta Lei altera a Lei n°® 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que
“cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e da outras providéncias”, para
permitir ao Instituto o cumprimento de suas finalidades essenciais.

Art. 2° O paragrafo Unico do art. 1° da Lei n°® 5.648, de 11 de dezembro
de 1970, passa a vigorar com a seguinte redacao:

Paragrafo unico. O Instituto gozara dos privilégios da Unido no que se
refere ao patrimonio, a renda, a autonomia administrativa e financeira e a vinculagéo
da aplicacdo das receitas obtidas a execucdo dos servigcos vinculados as suas
finalidades essenciais ou delas decorrentes.” (NR)
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Art. 3° O art. 2° da Lei n°® 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a
vigorar com a seguinte redacao:

“Art. 2° O INPI tem por finalidades essenciais executar com autonomia
e independéncia, no ambito nacional, os servicos e as normas, que regulam a
propriedade industrial, tendo em vista a sua func@o social, econémica, juridica e
técnica, bem como pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura, ratificacéo e
dendncia de convencgdes, tratados, convénios e acordos sobre propriedade
industrial.

Paragrafo unico. O INPI publicara, anualmente, Plano de Aplicacdo de
Recursos e Investimentos, necessarios para o cumprimento de suas finalidades
essenciais, que devera incluir o estabelecimento de metas, visando a melhoria
permanente de processos e a reducao gradual dos prazos de execuc¢ao dos servigcos
gue tem por finalidade executar.” (NR)

Art. 4° Acrescente-se o art. 4° - A a Lei n°® 5.648, de 11 de dezembro de
1970, com a seguinte redacéo:

“‘Art. 4°-A. Os bens e direitos, bem como os recursos oriundos de
servicos executados pelo Instituto serdo nele, exclusiva e obrigatoriamente
aplicados, para o cumprimento de suas finalidades.

8 1° Aplica-se igualmente o disposto no caput aos recursos captados
pelo Instituto no desempenho de suas finalidades essenciais de que trata o art. 2°,
ainda que decorrentes de convénios ou contratos com entidades publicas ou
privadas, nacionais ou internacionais.

§ 2° A proposta de lei orcamentéaria anual consignara as dotacdes para
as despesas do Instituto pertinentes ao:

| - custeio e investimento do Instituto, em valor, no minimo, igual a
totalidade da sua arrecadacdo no ano fiscal anterior, corrigido pelo indice Nacional
de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, acumulado até junho do ano ao que se
referir a proposta; e

Il - pessoal e beneficios devidos pelo Instituto, em valor suficiente para
gue sejam devidamente quitadas as suas obrigacdes.

8§ 3° Havendo alteracdo na previsdo de arrecadagédo, para maior, 0O
Poder Executivo devera enviar ao Congresso Nacional, até 30 de setembro do ano
em curso, projeto de crédito para corrigir as dotacfes para as despesas do Instituto.

8§ 4° As despesas relativas a aplicagdo das receitas geradas pela
prestacao dos servicos de concessao de patentes e do registro de marcas néo serao
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objeto de limitagdo de empenho e de movimentacdo financeira, devendo, tal
ressalva, constar na lei de diretrizes orcamentarias.”

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Sala da Comissao, em 22 de novembro de 2017.

Deputado LUCAS VERGILIO
Presidente

FIM DO DOCUMENTO
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