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Resumo

O Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) padece de um atraso crénico no processamento
de pedidos de patentes, apresentando um backlog (pendéncia) que supera e muito os principais centros
patentdrios. Em um contexto de carga de trabalho crescente, ndo é razoavel acreditar que o INPI, por
meio de solugdes individuais, consiga suplantar o desafio do backlog e, pari passu, conduzir a pesquisa
exaustiva do estado da técnica, garantindo a concessdo de patentes juridicamente vélidas. Neste
sentido, é preciso criar mecanismos para auxiliar o trabalho de exame e melhorar a qualidade da
patente concedida sem que haja comprometimento da capacidade de processamento do escritério de
patentes. Para tanto, modelos de negdcios baseados em cooperagdo, compartilhamento de trabalho ou
ainda crowdsourcing (colaboragdo coletiva), e que estimulam a parceria publico-privada, apresentam-se
como uma possivel solu¢do para o problema da qualidade das patentes. Este artigo discute solugGes
coletivas adotadas pelos escritérios de patentes para a reducdo do backlog e melhoria da qualidade de
patentes (Patent Prosecution Highway, Pré-Exame e Peer to Patent) para, baseando-se nas praticas bem
sucedidas destes modelos, propor sua incorporacdo ao escritorio brasileiro como alternativa para o
combate ao backlog e aperfeicoamento do exame.

Palavras-chave: Backlog. Patentes. Instituto Nacional da Propriedade Intelectual - INPI. Parceria publico-
privada.

PUBLIC-PRIVATE COOPERATION AS A SOLUTION FOR IMPROVING PATENT QUALITY AND REDUCING
BACKLOG IN BRAZIL

Abstract

The INPI suffers from a chronic backlog in processing patent applications, presenting a backlog that far
exceeds the main patent centers. In a context of increasing workload, it is unreasonable to believe that
the INPI, through individual solutions, can overcome the backlog challenge and, pari passu, conduct
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exhaustive research on the state of the art, ensuring the granting of a legally valid patent. In this sense,
it is necessary to create mechanisms to assist the examination work and improve the quality of the
granted patent without compromising the processing capacity of the patent office. To this end, business
models based on cooperation, work sharing or crowdsourcing (collective collaboration), and that
encourage public-private partnerships, present themselves as a possible solution to the problem of
patent quality. This article discusses collective solutions adopted by patent offices to reduce the backlog
and improve patent quality (Patent Prosecution Highway, Pre-Examination and Peer to Patent) and,
based on the successful practices of these models, proposes their incorporation into the Brazilian office
as an alternative to combat the backlog and improve the examination.

Keywords: Backlog; Patents. INPI. Public-private cooperation.

1 INTRODUCAO

O Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) padece de um atraso crénico no
processamento de pedidos de patentes, apresentando um backlog (pendéncia) que supera e
muito os principais centros patentarios. Para efeito de comparacdo, uma pesquisa junto ao
banco de dados da World Intellectual Property Organization (WIPO) revela que em 2018, no
Brasil, o tempo médio de pendéncia desde a data da solicitacdo de exame até a primeira acdo
do INPI foi de 2.412 dias, um atraso superior a dezoito vezes em relacdo ao escritdrio europeu
(European Patent Office), que demora 132 dias para emitir uma decisdo apods a solicitagdo de
exame efetuada pelo depositante (WIPO, 2019).

O backlog de patentes do INPI reduz a eficicia do sistema patentdrio brasileiro ao
provocar um ambiente de incerteza e inseguranca juridica, criando ébice ao cumprimento de
sua clausula finalistica, qual seja, a promog¢do do desenvolvimento econémico e tecnolégico do
Pais (GARCEZ JUNIOR; MOREIRA, 2017). Estudo da London Economics revela que, dentre os
varios impactos negativos do backlog junto aos agentes econbémicos, a incerteza sobre a
possibilidade de explorar a tecnologia objeto de depdsito de patente, com exame pendente,
foi considerado por diversos escritérios de patentes como sendo o mais nefasto desses efeitos
(LONDON ECONOMICS, 2010).

Nesse cendrio de inseguranca todos perdem: depositantes, concorrentes, investidores
e a sociedade. O depositante ndo sabe se sua expectativa de direito sera convertida em direito
liguido e certo ao final do processamento de seu pedido, com a consequente outorga do
privilégio (carta patente). Por sua vez, os concorrentes ndo sabem se podem explorar a
tecnologia sem correr o risco do pagamento de vultosas indenizagées pela exploragdo indevida
do objeto patenteado. Ja os investidores ndo possuem a certeza de que o capital investido sera
aplicado em uma inovagdo tecnoldgica genuina ou em algo ja pertencente ao estado da
técnica. Por fim, perde a sociedade, que fica onerada pelo status de “quase-monopdlio” que o
mero depdsito do pedido de patente é capaz de proporcionar (BRASIL, 2013).

No Brasil, a grande disparidade entre a quantidade de pedidos pendentes e o nimero
de examinadores cria um periodo de processo administrativo irrazoavelmente longo (GARCEZ
JUNIOR; MOREIRA, 2017). O relatério de atividades do INPI relativo ao ano de 2018 aponta que
no periodo de 1999 a 2014 houve uma evolugdo na ordem de 70% (setenta por cento) do
numero de depdsitos de pedidos de patentes, tendo havido um pequeno declinio desde entdo,
culminando com 27.444 pedidos depositados em 2018 contra 19.584 no ano de 1999. Esse
aumento da atividade patentaria repercute diretamente na capacidade de processamento do
INPI, aumentando também o tempo necessario para exame e a quantidade de pedidos a
espera de decisdo técnica, que passou de 187.448 solicitacdes pendentes em 2009 para
243.820 no ano de 2016, ou seja, um aumento de 30% em sete anos (GARCEZ JUNIOR, 2020).
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Resta evidente que o Brasil apresenta um aumento significativo na demanda por
exame de pedidos de patentes nos ultimos anos. Dito isto, podemos razoavelmente esperar
que o INPI, sozinho, consiga dar conta de toda essa carga de trabalho, conduzir uma pesquisa
exaustiva do estado da técnica e garantir a qualidade® da patente concedida? Em um esforco
para concluir cada exame em um prazo limitado e dentro da razoabilidade
constitucionalmente exigida para o processo administrativo, o examinador se submete ao risco
de conceder uma patente invalida e cujo objeto ja pertenca ao dominio publico. Garcez Junior
(2020) estudou as a¢des de nulidade de patentes concedidas pelo INPI e constatou que, em
média, 60% (sessenta por cento) das patentes contestadas no Judicidrio brasileiro sdo
declaradas invalidas, circunstdncia que provoca incerteza, inseguranca juridica e custos
indiretos para a inovacgao.

A Associacdo Europeia de Medicamentos Genéricos (2008) assevera que uma
importante alternativa para reduzir a incidéncia de patentes de baixa qualidade é remediar as
deficiéncias e fraquezas do procedimento de exame, sendo certo que um desses problemas
estruturais esta relacionado a falta de avaliacdo rigorosa das exigéncias legais de
patenteabilidade, em especial ao requisito da atividade inventiva, e a grande pressdo de
tempo e demanda de produtividade exigida no exame. A Associac¢do cita o caso da patente EP
690 719 (concedida em 4 de outubro de 2000 e anulada em 11 de maio de 2006) para ilustrar
esse problema. A referida patente protegia um composto de mistura seca de acido
alendrénico com lactose como diluente, uma formulacdo proxima do conhecimento
farmacéutico basico e que teria provocado 12 anos de incerteza para os concorrentes e quase
seis anos para ser anulada sob o argumento de auséncia de atividade inventiva (ndo
obviedade).

Hargreaves (2011) destaca que a crescente pressdo sobre os escritérios de patentes
para reducdo do backlog pode levar a concessdo de patentes ainda mais de baixa qualidade,
fomentando um ambiente de inseguranca e litigios e agravando os custos da incerteza. Diante
do crénico atraso na analise dos pedidos de patentes pelo escritério brasileiro, surge a
preocupacao de que, em razdo da pressdo da sociedade por maior agilidade, ndo seja dado aos
examinadores tempo suficiente para realizagdo de um exame completo e minucioso,
possibilitando a concessdo de patentes de baixa qualidade e, portanto, invalidas.

Em uma conjuntura de ajuste fiscal e do desafio da contencdo das despesas publicas, a
contratagao de novos examinadores, embora necessaria, revela-se uma medida ndo factivel.
Ademais, solucionado o backlog pela contratagdo de novos servidores, implicaria ociosidade
desses servidores a partir da solugao, onerando os cofres publicos com seus respectivos
custeios ao longo de suas vidas funcionais, medida que a longo prazo se revela também
ineficaz.

Em um contexto de carga de trabalho crescente, é preciso criar mecanismos para
auxiliar o trabalho de exame e melhorar a qualidade da patente concedida sem que haja
comprometimento da capacidade de processamento do INPIl. Neste sentido, modelos de
negocios baseados em cooperagao, compartilhamento de trabalho ou ainda crowdsourcing
(colaboragéo coletiva), e que estimulam a parceria publico-privada, apresentam-se como uma
possivel solugdo para o problema da qualidade das patentes. Essa possibilidade é vislumbrada
a partir das experiéncias relatadas nos trabalhos de (HOWE, 2006; SUROWIECKI, 2006;
BRABHAM, 2008; NOVECK, 2006;2009), entre outros, que serdo explicitadas ao longo deste
artigo.

! A qualidade da patente, sob a 6tica deste estudo, esta associada a nogdo de conformidade legal tanto do
documento da patente, o qual devera descrever a invencdo de forma clara, precisa e suficiente, como da
prépria invengdo, que deverd possuir qualificagdes necessarias para justificar o direito de exclusividade
(preenchimento dos requisitos patentérios estabelecidos pela Lei de Propriedade Industrial (LPI) -Lei n°
9.279/96). A Associacdo Europeia de Medicamentos Genéricos (2008) adota este mesmo conceito e
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defende que a qualidade de uma patente depende de sua incontestabilidade, aduzindo que a existéncia de
patentes questionaveis, 6bvias ou triviais cria um ambiente de incerteza e litigios, desviando recursos de
pesquisa e desenvolvimento, além de sufocar as inovaces legitimas e impedir a competi¢do de genéricos.

O termo crowdsourcing foi cunhado pela primeira vez por Howe (2006), tendo sido
definido como um modelo de produgao que se utiliza do conhecimento, colaboragdo coletiva e
do poder das tecnologias de comunicacdo para resolver problemas, criar conteudo e
desenvolver novas tecnologias. Esses modelos baseados na colaboragdo coletiva tém o
potencial de impactar de forma bastante positiva na pesquisa de arte prévia, possibilitando
aos escritérios de patentes reduzir parte da pressdo para diminuicdo de seu backlog,
aumentando a satisfacdo do usudrio ao mesmo tempo em que proporciona a melhoria dos
processos de exame de patente e, consequentemente, do desempenho institucional
(BRABHAM, 2008; NOVECK, 2006, 2009; FITZGERALD et al., 2010).

Este artigo discute as solucdes coletivas adotadas pelos escritérios de patentes para a
reducdo do backlog e melhoria da qualidade de patentes (Patent Prosecution Highway, Pré-
Exame e Peer to Patent) para, baseando-se nas praticas bem sucedidas destes modelos, propor
sua incorporacao ao escritéorio brasileiro como alternativa para o combate ao backlog e
aperfeicoamento do exame. A solucdo sugerida é um modelo de parceria publico-privada
baseado na cooperacdo, compartilhamento de trabalho e colaboracdo coletiva
(crowdsourcing) com utilizagdo de ferramentas on-line. O modelo mencionado estd sendo
proposto com base em algumas acdes bem sucedidas de compartilhamento de trabalho para a
melhoria do sistema patentdrio. Dentre estas a¢gdes encontram-se: o Peer to Patent (NOVECK,
2006, 2009); Patent Prosecution Highway (KIM; PITTS, 2009); e o Pré-Exame (INPI, 2019a).

A promocdo de parcerias publico-privadas no processo de exame da patente por meio
de crowdsourcing pode ser uma solucdo valiosa para mitigar o desafio do INPI no combate ao
backlog. O conceito de parceria publico-privada adotado neste estudo nao é no sentido estrito
ao qual se refere a Lei Federal n2 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que instituiu normas
gerais para contratacdo de parceria publico-privada (PPP) no ambito da administracdo publica,
mas no sentido amplo, conceituado pela Enciclopédia Juridica da PUC/SP como sendo “toda
concentracdo entre Administracdo Publica e particulares, com vistas a oferecer e viabilizar um
objetivo de politica publica” (MARQUES NETO, 2017).

Do ponto de vista metodoldgico, trata-se de uma pesquisa com carater qualitativo,
com técnicas de levantamento de dados e sele¢do de bibliografia existente sobre o problema
objeto deste estudo, leitura analitica e hermenéutica legislativa, que se utilizou do método
indutivo, da investigacdo empirica e de uma abordagem comparativa da pratica de modelos
baseados em cooperagdo e crowdsourcing no exame de patentes em diversos paises para a
formulagdo do modelo proposto.

2 O COMPARTILHAMENTO DO TRABALHO COMO FORMA DE MELHORAR A QUALIDADE DA
PATENTE E REDUZIR O BACKLOG: DO PPH AO PEER TO PATENT

O sistema patentario se fundamenta em uma relagdo de barganha, onde o Estado
oferece um direito de exclusividade temporario em troca da divulgac¢do publica da informacdo
técnica disponivel no documento da patente (BRASIL, 2013). Ao estimular a protecdo
patentaria, o Estado busca, de forma direta e imediata, promover o aumento do estoque do
conhecimento técnico disponivel a sociedade e, de forma indireta e mediata, incentivar a
atividade inventiva, estimular a competividade entre inventores e favorecer o processo de
inovacdo e desenvolvimento do Pais (MERGES, 1988; KAHIN, 2001, LEVEQUE; MENIERE, 2004;
BRASIL, 2013; LEMLEY et al., 2018). Deste modo, no plano tedrico e ideal, as patentes
proporcionariam beneficios sociais e contribuiriam para promover o desenvolvimento do Pais
(GARCEZ JUNIOR, 2020).
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Contudo, tem sido argumentado que o sistema patentario, da forma como esta
funcionando, tem desviado desses objetivos (JAFFE; LERNER, 2007; BESSEN; MEURER, 2008;
ELSMORE, 2009; CAILLAUD; DUCHENE, 2011), impondo custos para a sociedade que superam
os seus beneficios. Alguns chegam a sugerir a abolicdo do sistema, argumentando que nao ha
comprovagao empirica de que as patentes sirvam para aumentar a inovagdo e a produtividade
e que as evidéncias sugerem justamente o contrario (BOLDRIN; LEVINE, 2013).

Com efeito, varios estudiosos constataram muitos problemas com o atual sistema de
patentes, dentre os quais podem ser citados o longo periodo de pendéncia na analise do
pedido de patentes (GANS et al., 2008; ACKERMAN, 2011; GARCEZ JUNIOR, 2015), altos indices
de invalidacdo de patentes pelo Poder Judicidrio (LEMLEY; SHAPIRO, 2005; FRAKES;
WASSERMAN, 2017; HENKEL; ZISCHKA, 2019; GARCEZ JUNIOR, 2020), préticas anticompetitivas
de patenteamento (MACDONALD, 2004; BLIND et al., 2009, BESSEN et al., 2012), altos riscos e
custos dos processos judiciais (BESSEN; MEURER, 2013; LEMLEY et. Al., 2019), tudo isso como
resultado de uma disfuncdo do sistema muito bem relatada por um executivo da CISCO em
uma apresentacao a Comissao Federal de Comércio dos Estados Unidos, realizada em 28 de
fevereiro de 2002:

A obtengdo de patentes se tornou, portanto, para muitas empresas e
individuos, um fim em si mesmo, destinada nao a proteger um investimento
em pesquisa e desenvolvimento, mas a gerar renda por meio do
licenciamento (holding up) de outras empresas que realmente fabriquem ou
vendam produtos sem nem mesmo ter conhecimento de suas patentes. Eles
tentam patentear coisas que outras pessoas oOu empresas,
inadvertidamente, irdo infringir e entdo esperam até que essas empresas
consigam o sucesso comercial de seus produtos. Colocam as minas pelo
caminho. As pessoas e empresas... que solicitam tais patentes e cobram
taxas de licenca de empresarios bem-sucedidos usam o sistema de patentes
como uma loteria... A longa demora nos escritérios de patentes funciona em
seu beneficio ao manter a cobertura decorrente de suas patentes de modo
indefinido e por tempo indeterminado, enquanto outros fabricam os
produtos. Eles se beneficiam do alto custo dos litigios exigindo taxas de
licenca que sdo inferiores ao custo da litigancia, esperando que as pessoas
paguem mesmo que ndo infrinjam ou, se o fizerem, que seja por demais
oneroso alterar o produto. Isto proporciona oportunidades aos advogados
qgue trabalham mediante honorarios judiciais, as empresas licenciadoras e
firmas de consultoria que dizem ajudar as pessoas a minerar seus portfélios
de patentes que nem elas sabiam possuir. E dificil ver como isso contribui
para o progresso da ciéncia e das artes Uteis — traducdo livre- (COMMISSION
ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, 2002, p. 126).

A literatura também tem voltado sua preocupac¢do para a proliferacdo de patentes de
baixa qualidade (JAFFE; LERNER, 2007; LEMLEY; SHAPIRO, 2005; FARRELL; SHAPIRO, 2008;
FRAKES; WASSERMAN, 2017; HENKEL; ZISCHKA, 2019), que provavelmente serdo consideradas
invalidas se contestadas em um Tribunal. Quanto maior o nimero de patentes invalidas
emitidas pelo escritério de patentes, maiores os custos sociais e menores os incentivos a
inovacdo, na medida em que ocorre o desestimulo ao investimento na colocacdo destas
tecnologias no mercado (SILVA; BORSCHIVER, 2009).

Autores argumentam que a proliferacdo de patentes de baixa qualidade é resultado de
um circulo vicioso que contribui para o relaxamento do exame quanto a observancia dos
requisitos legais de patenteabilidade do pedido de patente. Esse ciclo pode ser resumido nas
seguintes fases: 1) aumento da atividade patentdria; 2) aumento do estoque de pedidos
pendentes; 3) pressdes crescentes para reduzir o intervalo entre a data de depdsito e da
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concessdo (backlog); 4) diminuicdo do tempo e esforco alocado no exame (ENCAOUA et al.,
2006; SILVA; BORSCHIVER, 2009; LONDON ECONOMICS, 2010; FRAKES; WASSERMAN, 2017).
Nagaoka e Yamauchi (2013, apud Niidome, 2015) relataram que quanto menor o tempo entre
o depdsito do pedido e a primeira acdo do examinador (ou seja, quanto mais rdpido for o
exame dos critérios de patenteabilidade) maior a possibilidade de invalida¢do da patente.

Garcez Junior e Moreira (2017) destacam que o problema do backlog é mundial,
contudo, chama ateng¢do o atraso crénico do escritério brasileiro tendo em vista que a
autarquia, inobstante os esforcos empreendidos, ndo 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 escritério americano possuisse
595.391 pedidos pendentes, o europeu, 377.994, e o japonés, 196.732, cada um deles
concedeu suas patentes no prazo médio de 2,4 anos, 3,0 anos e 1,95 anos, respectivamente.

O avanco tecnoldgico e o crescente processo de globalizacdo levaram a um rapido
aumento no numero de pedidos de patentes protocolados nos principais escritorios de
patentes do mundo. Para atender esta demanda crescente, os escritdrios de patentes
encontraram na cooperacgao técnica internacional e compartilhamento da carga de trabalho a
solucdo para reduzir o backlog e maximizar a eficiéncia, dando origem ao Patent Prosecution
Highway -PPH- (KIM; PITTS, 2009).

O PPH é um mecanismo proposto pelo escritorio japonés (JPO) como uma alternativa
para aliviar o backlog de patentes e evitar a redundancia de trabalho entre os escritérios do
mundo inteiro. O programa piloto PPH foi originalmente estabelecido entre o USPTO e JPO em
3 de julho de 2006. Nos termos dos acordos PPH, se as reivindicacdes de um pedido de
patente forem aceitas por um primeiro escritdrio de propriedade industrial, o requerente
podera solicitar exame acelerado do pedido de patente correspondente a mesma invengao em
um segundo escritdrio de patentes. O programa, em ultima analise, caminha para a criacdo de
um sistema de protecdio a propriedade intelectual verdadeiramente global, com a
uniformizacdo do procedimento de outorga (USPTO, 2006).

Em sua modalidade bilateral, o PPH funciona da seguinte maneira: o Escritério de
Primeiro Exame (EPE) efetua a andlise de determinado pedido de patente, concedendo o
privilégio ao requerente. Possuindo o EPE um acordo do tipo PPH com algum outro,
denominado Escritério de Ultimo Exame, este Gltimo podera reconhecer aquele exame como
sendo valido para a sua realidade nacional. Deste modo, a autonomia da autarquia nacional
estaria preservada, pois a concessdao de uma patente em escritorio parceiro nao significaria
que o privilégio também seria concedido no Brasil, de forma automatica, visto que o pedido
teria que estar em consonancia com os ditames da legislacdo nacional (GARCEZ JUNIOR, 2015).

Desta forma, o PPH promove a eficiéncia no processamento do pedido de patente,
permitindo que o examinador do segundo escritorio possa aproveitar o trabalho de busca e
exame realizado pelo primeiro escritério, reduzindo-se a carga de trabalho e a duplicagdo de
esforgos. A ideia do programa é possibilitar a concessdao de uma patente de forma mais rapida
e eficiente do que o processamento de exame padrdo (GARCEZ JUNIOR, 2015).

Contudo, pesa contra essa iniciativa a baixa ades3o dos depositantes. Em 2018, apenas
289 pedidos de exame prioritario via PPH foram requeridos. Isso s6 confirma os diversos
estudos que apontam que nem sempre interessa ao usuario a andlise mais rapida de seu
pedido, pelo contrario, muitos deles se beneficiam do longo periodo de pendéncia (JENSEN et
al. 2008; PALANGKARAYA et al. 2008; HENKEL; JELL, 2010; LONDON ECONOMICS, 2010).

O INPI possuia, até marco de 2019, sete acordos de PPH em vigor, diferenciando-se
principalmente em relacdo ao campo técnico dos pedidos (INPI, 2019b). Tal realidade pode ser
conferida por meio da Figura 1:
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Figura 1- Acordos PPH firmados com o INPI
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Fonte: INPI (2019a)

No Brasil, desde o ano 2000, mais de 60% dos pedidos processados no INPI foram
depositados via PCT e desde 2007 esse numero supera os 70% (AECON, 2015 apud GARCEZ
JUNIOR, 2015). Deste modo, a carga de trabalho do INPI seria reduzida consideravelmente se
os examinadores pudessem contar com buscas e exames realizados por outros escritorios
como base para a concessio de uma patente no Brasil (GARCEZ JUNIOR, 2015). O
aproveitamento do trabalho de busca realizado por outros escritérios representa uma
melhoria na qualidade da patente, pois o escritdrio beneficiado com o aproveitamento ndo
corre o risco de deixar de examinar aquilo que o escritério parceiro ja tenha considerado como
matéria ndo privilegiavel, o que sem duvida alguma representa uma importante vantagem
(GARCEZ JUNIOR, 2015).

Em janeiro de 2018, o INPI iniciou o projeto piloto “Pré-Exame”, que busca simplificar e
agilizar os procedimentos técnicos de exame, aproveitando-se dos relatdrios de busca de
outros escritérios utilizando-os como subsidios ao exame (INPI, 2019a). O Pré-exame, agora
incorporado as praticas de exame do INPI (Resolugdes INPI/PR n2 240 e 241, ambas editadas
em 03 de julho de 2019), dentro do plano de ataque ao backlog, emite um relatoério de busca,
na forma de subsidio ao exame, e impde ao depositante a exigéncia preliminar de adequar seu
pedido as anterioridades encontradas. Ndo respondida a exigéncia no prazo de 90 (noventa)
dias, o pedido sera definitivamente arquivado (INPI, 2019c; 2019d). Respondida, o exame
prosseguira. O Pré-exame nada mais é do que um filtro que reduz as chances de um pedido de
baixa qualidade chegar a fase de exame. Nele ndo ha qualquer manifestacdo do examinador,
além da informacdo acerca das anterioridades encontradas.

Como resultado das medidas de combate ao backlog, o INPI encerrou o ano de 2018
com forte aumento da producdo e reducdo do estoque de pedidos pendentes. Na comparagado
entre os dados consolidados de 2018 e os resultados de 2017, as concessdGes passaram de
6.250 para 11.090, um aumento de 77,4%, enquanto que o backlog diminuiu de 225.115 para
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208.341, representando uma queda de 7,4% em relacdo ao ano anterior (INPI, 2019e).
Contudo, o tempo médio de decisdao por divisdo técnica para pedidos de patente de invencao
em 2018 ainda permanece superior a 10 anos e em alguns segmentos como Farmacos e
Telecomunicag¢Oes supera os 13 anos (INPI, 2018), demonstrando que a ampla maioria dos
titulares patentes ainda se utiliza do prazo de prorrogacdo previsto no paragrafo Unico do art.
40 da LPI.

Para Garcez Junior (2015), a demora sistematica na analise dos pedidos de patentes no
Brasil é altamente lesiva aos concorrentes e consumidores da tecnologia com patente
pendente. De acordo com o autor, além de prolongar o status de quase monopélio, afastando
potenciais competidores do mercado e contribuindo para o aumento de precos (baixa
variedade de produtos e precos monopolisticos), o backlog prorroga o prazo de vigéncia do
privilégio concedido com delonga excessiva (art. 40, paragrafo Unico da LPI), indicando que
nem sempre interessara ao depositante a analise célere de seu pedido.

A concessdo de uma patente constitui uma tarefa necessariamente complexa, que
demanda considerdvel tempo e esforco para o exame detalhado da invencdo, a fim de
identificar se ela cumpre os critérios exigidos para a patenteabilidade (GARCEZ JUNIOR, 2015).
Diante da situacdo atual do sistema patentdrio, como oferecer uma forma de resguardar os
investimentos do inventor e, ao mesmo tempo, proteger o mercado das patentes de baixa
qualidade? Buscando responder esse questionamento, Beth Simone Noveck (2006), professora
da New York Law School, prop0s a criacdo de uma plataforma on-line que permite a industria,
a academia e o publico em geral o fornecimento de conhecimentos e evidéncias relevantes ao
escritdrio de patentes auxiliando no procedimento de busca de anterioridades e contribuindo
para melhorar a qualidade das patentes. Trata-se do Peer to Patent, um projeto de parceria
publico-privada que conecta uma rede aberta para a participacdo da comunidade na decisdo
legal de patenteamento, combinando democracia participativa com a legitimidade e a eficdcia
da tomada de decisdes administrativas.

O Peer to Patent se fundamenta no crowdsourcing, um modelo de colaboracdo
coletiva que envolve o publico no processo de tomada de decisdo, permitindo que as
organizacgOes se utilizem da “sabedoria da multidao”, utilizando-se de ferramentas da Internet
e do ambiente on-line para compartilhar o trabalho com individuos. Trata-se o crowdsourcing
de um modelo de producdo e resolucdo de problemas on-line e compartilhado (SUROWIECKI,
2006; BRABHAM, 2008; NOVECK, 2006, 2009).

Beth Noveck argumenta que a democracia precisa mudar a medida que a tecnologia
evolui e acredita que as novas tecnologias que permitem a revisdao on-line e aberta por pares
podem ajudar o governo a reunir mais informag¢des para tomar melhores decisGes, tornando o
processo decisério mais transparente, participativo e colaborativo. A autora também acredita
que a democracia é aprimorada quando ocorre uma maior participa¢do dos cidaddos nos
assuntos publicos: “Se pudermos aproveitar o entusiasmo e o conhecimento dos ‘internautas’
nos processos legais e politicos ... podemos produzir decisGes governamentais que sejam mais
especialistas e, a0 mesmo tempo, mais democraticas” e descreve em detalhes o projeto Peer
to Patent, que ela dirigiu para o governo dos Estados Unidos (USPTO), como um piloto na
aplicacdo da sabedoria das multiddes na revisdo de patentes (NOVECK, 2009, p. 34).

O Peer to Patent é ao mesmo tempo uma resposta as criticas ao funcionamento atual
do sistema patentario e o reconhecimento de que medidas podem ser tomadas para tornar o
sistema mais confiavel e mais responsivo aos desafios que enfrenta, afinal, a sociedade sé se
beneficia quando as patentes sdo concedidas em relacdo a invenc¢des verdadeiramente novas
e que envolvam realmente uma atividade inventiva. Deste modo, quando sdao concedidas
patentes para inventos ja conhecidos, ou, se ndo conhecidos, dbvios para um técnico no
assunto, o sistema de patentes é legitimamente criticado (FITZGERALD et al., 2010). A iniciativa
conta com o apoio financeiro de empresas como a International Business Machines (IBM),
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Microsoft, General Electric (GE), Hewlett-Packard (HP), entre outras, indicando o interesse do
empresariado na melhoria da qualidade das patentes. Relatdrio preliminar do programa
mostra que 73% dos examinadores do USPTO consideraram os resultados animadores e que o
programa deveria ser incorporado a sua pratica de exame (PEERTOPATENT, 2008).

O Projeto Peer to Patent foi inicialmente implantado nos Estados Unidos e
posteriormente estendido para outros paises como Austrdlia, Coréia do Sul, Japdo e Reino
Unido, tendo alcancado resultados encorajadores (PEERTOPATENT, 2019). Fitzgerald et al.
(2010) analisaram a eficacia do projeto no escritdrio australiano e concluiram que a rede
aberta de especialistas voluntarios pode agir para melhorar a qualidade do trabalho dos
examinadores e que o publico é capaz de se auto selecionar com base na experiéncia e
produzir informacGes relevantes para o processo de exame de patentes.

Figura 2- Fluxo de trabalho do Peer to Patent
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Fonte: Bestor e Hamp (2010)

A Figura 2 descreve a rotina do projeto. Primeiramente, o inventor concorda em passar
pela revisdo da comunidade. Seu pedido, entdo, é postado no site e, em seguida, discutido
entre os revisores cadastrados. Apos realizacdo da busca de anterioridades, aquelas localizadas
sdo anotadas e enviadas para o site. Esse processo de discussdo, pesquisa e upload continua,
até que, em ultima instancia, a comunidade de revisores vota para selecionar as 10 principais
anterioridades impeditivas, as quais, ao final da do debate, sdo enviadas ao examinador de
patentes para analise juntamente com anotacfes explicando a relevancia de cada uma delas.
O examinador de patentes, em seguida, realiza sua propria pesquisa e, em combina¢do com os
resultados de busca do Peer to Patent, faz um julgamento.

Como se vé, a proposta da professora Noveck amplia sobremaneira a participa¢do do
publico no procedimento de exame da patente. O subsidio ao exame por terceiros é previsto
na LPI (art. 31), contudo, conforme constatado por Abrantes (2017), o mecanismo é muito
pouco utilizado. A falta de uma politica de estimulo a participagao do publico no processo de
exame de patentes é evidenciada pela taxa de subsidio (relagdo do nimero de peti¢des de
subsidio ao exame (210) pelo nimero de depdsitos de pedidos de patente), que nos ultimos 20
anos atingiu seu apice em 2003 com 2,7% (o que ainda assim é muito baixo) e desde entdo
vem declinando chegando a aproximadamente 0,5% em 2017 (ABRANTES, 2017). Esse é um
dado que preocupa, principalmente diante das constatagdes de Nakamura (2013 apud
NIIDOME, 2015), que analisando a pratica dos subsidios ao exame no JPO, constatou que os
pedidos de patente que recebiam subsidios de terceiros antes da concessdo da patente tinham
taxas de concessdao de 10 a 15 pontos percentuais mais baixas do que os pedidos que nao
recebiam subsidios, concluindo que essa ferramenta é importante para aumentar a qualidade
da patente.

Noveck ndo sugere substituir a burocracia e os profissionais por multidGes: ela vé o
crowdsourcing como uma questdo de criar os incentivos certos para atrair as pessoas certas,
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com um tipo especifico de conhecimento, para contribuir com os processos de tomada de
decisdo existentes. A proposta de Noveck (2006, 2009) busca a implementacdo do
crowdsourcing na administracdo publica, descrevendo em detalhes como o governo pode usar
a tecnologia para envolver o publico de maneira mais eficaz e eficiente, ndo apenas para
deliberacdo, mas para resolver problemas publicos, dentre os quais o problema da qualidade
da patente.

3 PROPOSIGAO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO EXAME SEM COMPROMETIMENTO DA
CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DO ESCRITORIO DE PATENTE

O grande desafio do escritdrio brasileiro é fazer com que seu estoque de pedidos
pendentes reduza sem que haja o comprometimento do necessario rigor do exame. Busca-se,
assim, uma solucdo que possibilite o equilibrio entre as duas exigéncias, ou seja, eficiéncia e
gualidade, conciliando-os da melhor maneira possivel, de modo que nenhum prepondere
exageradamente sobre o outro.

A literatura ndo fornece um modelo econdmico sobre o melhor grau de qualidade ou
rigor que deve prevalecer em um sistema de patentes para estimular a inovagao. Entretanto,
as percepcbes dos modelos desenvolvidos por Potterie (2011) e de Caillaud e Duchéne (2011)
evidenciam que os dois niveis extremos de qualidade (muito alto ou muito baixo) podem,
igualmente, ser prejudiciais a inovacdo, afetando ndo apenas a demanda por direitos de
patentes como também os incentivos aos gastos com pesquisa e desenvolvimento. Neste
diapasdo, um sistema muito rigoroso tenderia a afastar potenciais inventores, impossibilitando
assim de cumprir sua funcdo de divulgacdo, que se caracteriza como sendo a finalidade direta
e imediata do sistema patentdrio, qual seja, a revelacdo da informacgdo técnica contida no
documento da patente (MERGES, 1988).

Enquanto um sistema muito flexivel, com um nivel demasiadamente baixo de
qualidade, acarretaria na sua desconfianca e falta de credibilidade, dando azo a apresentacdo
de pedidos oportunistas e emissdo de patentes de baixa qualidade, que ndo contribuem para
enriquecer o estado da técnica. Também aqui, a funcdo de divulgacdo restara prejudicada,
pois, como muito bem pontuam Lemley e Shapiro (2005), a concessdo de patentes para
invengBes ja conhecidas, cria custos/danos sem ganhos sociais concomitantes.

Percebe-se que o grande dilema do sistema patentdrio ndo esta no aumento do rigor
do exame ou do nivel exigido de atividade inventiva, pois, como visto, uma andlise muito
rigorosa é tdo prejudicial ao sistema como uma analise demasiadamente flexivel. Deste modo,
a sugestdo de Lemley (2001), apoiada no principio da ignorancia racional, para justificar a
adoc¢do de baixos padrGes de exame ou ainda a proposta de Kieff (2003), defendendo a
aplicagdo de um sistema patentdrio sem exame substantivo, ndo sdo satisfatdrias pois, como
evidenciam Jaffe e Lerner (2007), embora um sistema que adote o excessivo rigor no exame
seja ineficiente em termos de custos, a adogdao de um padrdao muito baixo proporciona um
custo social ainda maior.

Garcez Junior et al. (2019b) defendem, inclusive, a tese da inconstitucionalidade da
proposta do INPI de deferimento sumadrio para combate ao backlog, ou seja, a propositura de
realizacdo de exame meramente formal, sem analise dos requisitos patentdrios e, portanto,
sem verificagdo dos méritos da invencdo (novidade e aplicagdo industrial), do inventor
(atividade inventiva) e do pedido (suficiéncia descritiva).

Diante desse dilema, qual seria entdao a solu¢ao? No nosso sentir, a alternativa seria a
alocacdo de um filtro que impedisse a concessdo do privilégio para invenc¢des que ndo fossem
Uteis, novas e ndo Obvias a luz da técnica anterior. Além disso, que possibilitassem o
afastamento de pedidos oportunistas ou de ma qualidade. Este filtro seria construido por meio
da abertura do processo de exame de patentes a participagdo social (colaboragdo publica),
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como uma espécie de “subsidio incentivado” ou ainda por meio da Opinido Preliminar sobre a
Patenteabilidade, aplicada “de oficio” pelo INPI.

Distinguir-se-ia do mero “subsidio” previsto no art. 31 da LPI por possibilitar maior
engajamento social e, aplicado de oficio, ndo dependeria de solicitagdo do depositante para
ocorrer. Atualmente, o servico de Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade é fornecido
pelo INPI de forma facultativa e permite “ao depositante a obten¢do de uma busca e de uma
avaliacdo preliminar mais rapida sobre o seu pedido, quando comparada ao fluxo regular de
exame” (INPI, 2020).

Ocorre que diversos estudos (LONDON ECONOMICS, 2010; PALANGKARAYA et al.
2008; HENKEL; JELL, 2010) apontam que, em muitos casos, os usudrios se beneficiam de um
longo periodo da pendéncia de patente e, deliberadamente, optam por atrasar o exame da
patente por muitos anos, contribuindo para baixa eficicia do procedimento.

Como experiéncia de sucesso da colaboracdo publica, cita-se o projeto de software
social “Peer to Patent”, uma iniciativa histdrica do USPTO baseada na proposta de Noveck
(2006, 2009), que abre o processo de exame de patentes para a participacdo publica, com a
criacdo de uma rede aberta de pesquisadores que auxiliam o examinador no fornecimento de
informacgbes relevantes sobre o estado da técnica, o que daria menos margem a patentes
nulas e inseguranga juridica. Esse procedimento é exemplar e vai ao encontro da evolugdo
natural da sociedade: de trabalhar em cooperacao.

Lazaridis e Potterie (2007) fornecem evidéncias quantitativas sugerindo que até 54%
de todas as retiradas de pedidos de patentes podem ser consideradas induzidas pelo trabalho
dos examinadores da EPO, concluindo que o parecer prévio induz o processo de retirada e,
portanto, reduz o nimero de pedidos pendentes (backlog). Para aliviar a carga de trabalho dos
examinadores, propOe-se a delegacdo desse servico a cientistas ad hoc, previamente
cadastrados no INPI, em convénio com o CNPq. Essa estratégia torna-se vidvel considerando a
capilaridade, bem como a quantidade de bolsistas de pesquisa tecnolégica vinculadas ao
referido 6rgdo, totalizando 15.610 (CNPq, 2019)

Tal medida ndo so6 reduziria a inseguranca juridica criada pelo extenso lapso temporal
de pendéncia sem qualquer agdo por parte do examinador, mas também provocaria a retirada
de pedidos sem qualidade e manifestamente improcedentes, reduzindo a carga de trabalho
dos examinadores. O instrumento da Opinido Preliminar sobre a Patenteabilidade, por se
realizar previamente ao exame, deste se distingue e com ele ndo se confunde, motivo pelo
qual sua delegacdo a terceiros ndo viola o principio do concurso publico (art. 37, Il da
Constituicdo Federal)? pois o exame, atividade-fim do INPI, permaneceria sendo realizado por
servidores da autarquia.

A participagao dos cientistas ad hoc no processo de exame de patentes funcionaria em
um modelo hibrido que conjugaria as praticas do Pré-Exame, ja adotado no INPI, e do Peer to
Patent. Depois que um pedido de patente fosse publicado na Revista de Propriedade
Industrial, ele seria postado na plataforma eletrénica do Peer to Patent, distribuido a um
revisor cadastrado para emissdo de parecer e discutido entre os pares, que poderiam enviar
subsidios para auxiliar o relator. Esse processo de discussdo, pesquisa e upload continuaria até
que o relator reunisse as principais contribuicGes de seus pares e emitisse seu parecer final
acerca da patenteabilidade do pedido, o qual seria enviado ao INPI.

2 Para o Supremo Tribunal Federal, “o exercicio das atividades desenvolvidas pelo INPI s6 pode e deve
ser permitido a técnicos da carreira pertencente ao quadro da autarquia”, admitidos por meio de
concurso publico (BRASIL, 2000).
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A opinido preliminar seria entdao publicada pelo INPI, sendo imposta ao depositante a
exigéncia preliminar de adequar seu pedido as anterioridades encontradas. Nao respondida a
exigéncia no prazo de 90 (noventa) dias, o pedido seria definitivamente arquivado.
Respondida, o exame prosseguiria. Perceba que a introducao desse modelo em nada afetaria a
carga de trabalho do examinador, que ndo seria obrigado a se manifestar sobre o subsidio
apresentado. Ademais, a exigéncia preliminar formulada se daria mediante ato meramente
ordinatdrio, como ja ocorre atualmente com o Pré-Exame.

Para analisar o impacto dessa medida na redug¢do do backlog, foi utilizado, de forma
analoga, o parametro extraido do estudo de Lazaridis e Potterie (2007), e, pressupondo que a
adocgdo desse instrumento de forma obrigatdria poderia induzir a retirada precoce de pedidos
manifestamente improcedentes na ordem de 54%. Para tanto, foram analisadas as decisdes do
INPI que ndo representavam uma concessdo de patente durante o ano de 2015 e que,
potencialmente, pudessem sofrer influéncia de um parecer prévio sobre patenteabilidade.

Foi utilizado o ano de 2015 como referéncia para verificar o impacto da medida
sugerida antes da implementacdo de uma série de acdes por parte do INPI que aumentaram
significativamente a produtividade dos examinadores, a exemplo do trabalho remoto (2016) e
do proprio Pré-Exame (2018), conforme aponta relatério de gestdo do INPI (INPI, 2019a). De
2015 a 2018, houve um aumento de 169% no numero de decisGes finais do INPI, passando de
15.842 para 42.680, e uma reducdo de 14,5 % no estoque de pedidos pendentes, que passou
de 242.151 para 207.195 (INPI, 2018). O INPI entende como “decisdo” aquela que implica o
término do procedimento administrativo para andlise do pedido de patente, ou seja,
arquivamentos definitivos, indeferimentos, concessdes e desisténcias homologadas. A tabela
1 apresenta as decisdes do INPI em 2015:

Tabela 1- Processo de exame de patentes no INPI em 2015

PATENTES INPI (2013) QUANTIDADE

Decisdes (Saida) 15.842
Arquivamentos 8.978
Concessdes 3.895
Indeferimentos 2.864
Desisténcias Homologadas 105

Numero de Pedidos Pendentes (Entrada) 242.151

Tempo de pendéncia em anos (Entrada/Saida) 15,28

Fonte: Elaboragdo prépria a partir de dados do INPI (2018, 2019¢)

O tempo de pendéncia (entrada/saida) representa a razdo equivalente ao nimero de
pedidos pendentes pelo nimero de decisGes no ano respectivo, resultando em uma medida
gue corresponde ao tempo estimado para que todos os pedidos pendentes sejam decididos,
caso se mantenha a capacidade de producdo e ndo haja depdsitos subsequentes.

Em 2015, o INPI realizou 15.842 decisGes. Deste total, 11.947 foram decisdes que ndo
representavam uma concessdo de patente (arquivamentos, indeferimentos e desisténcias
homologadas). Se 54% desses pedidos fossem retirados em razdo dos resultados do parecer
preliminar, a capacidade de decisdo seria aumentada em mais 6.451 pedidos (0,54 x 11.947), o
que significaria um aumento de 41% na capacidade de processamento (6.451/15.842). Esse
aumento na capacidade de processamento possibilitaria ao INPI analisar 22.293 pedidos no
ano de 2015, diminuindo o tempo de pendéncia em mais de 4 anos (242.151 / 22.293).
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4 CONSIDERAGOES FINAIS

Idealmente, as patentes representam uma ferramenta relevante para a inovagdo e
progresso tecnoldgico. Entretanto, para que possam realmente ser utilizadas como mola
propulsora do desenvolvimento, é necessario que o sistema opere com qualidade. O problema
do backlog traz a lume a discussdo acerca da qualidade da patente concedida pelo INPI, pois
em um contexto de alta carga de trabalho e crescente pressdo social por um exame mais
célere, surge a preocupacao de que nao seja dado aos examinadores tempo suficiente para
uma andlise completa e minuciosa do preenchimento dos requisitos patentarios, dando azo a
emissdo de privilégios indevidos. As patentes de baixa qualidade provocam um impacto
significativo no sistema patentdrio ao aumentarem a incerteza em relagdo ao direito da
propriedade intelectual, além de custos relacionados com a resolucdo de litigios, oposicOes e
acoes de nulidade.

Diante da situacdo atual do sistema patentdrio brasileiro, com o crénico atraso no
processamento dos pedidos de patente, o desafio que se apresenta é fazer com que o estoque
de pedidos pendentes do INPI reduza sem que haja o comprometimento do necessario rigor
do exame. Para tanto, a solucdo defendida neste trabalho passa pela construcao de um filtro
gue reduza as chances de um pedido de baixa qualidade obter um parecer favoravel do
examinador.

Neste sentido, propds-se um modelo de parceria publico-privada, assentado na
abertura do processo de exame de patentes a participacdo social (colaboracdo publica), uma
espécie de “subsidio incentivado” construido a partir de uma rede aberta de pesquisadores
que auxiliam o examinador no fornecimento de informacgdes relevantes sobre o estado da
técnica, diminuindo as chances de emissdao de patentes nulas e reduzindo a inseguranca
juridica. Para aliviar a carga de trabalho dos examinadores, sugeriu-se a delegacdo desse
servico a cientistas ad hoc, previamente cadastrados no INPI, em convénio com o CNPq. Tal
medida ndo so reduziria a inseguranca juridica criada pelo extenso lapso temporal de
pendéncia sem qualquer acdo por parte do examinador, mas também provocaria a retirada de
pedidos sem qualidade e manifestamente improcedentes, reduzindo a carga de trabalho dos
examinadores. A participacdo dos cientistas ad hoc no processo de exame de patentes
funcionaria em um modelo hibrido que conjugaria as praticas do Pré-Exame, ja adotado no
INPI, e do Peer to Patent, tendo o potencial de reduzir o tempo de pendéncia em mais de 4
(quatro) anos e se revelando uma valiosa alternativa para mitigar o desafio do INPI no
combate ao backlog.
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