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INTERESSADO: Diretoria de Patentes. - L

ASSUNTO: Minuta de resolugfo sobre o PPH. " ‘ < SRS
[ A minuta de resolugdo que implementa o
programa de priorizagfio PPH demanda uma série
_de adequagGes; o que impossibilita a sua imediata
publicagio,

-Senhor Diretor de Patentes,

I. ' A Diretoria de Patentes, mediante a Nota Técnica — DIRPA n° 17/135, submete
Procuradoria ‘minuta de resolugéo dedlcada a 1mplementa9ao ‘do. PPH (Patent Prosecunon
Highway). '

2. O programa denominado Patent Prosecution Highwdy foi previsto expressamente
na minuta do adendo ao memorando de entendimento entre o INPI ¢ o USPTO {United States
Patent and Trademark Office). A matéria foi examinada pela Procuradoria nos autos n°

521552.400.002366/08, cujo__trémite ocorreu entre os anos de 2008 a 2011,

3, Na ocamﬁo 'a Procuradoria, mediante a Nota n° 0086-COOPI-PF-INPI- ANC-
2.15.1.8/2011, de lavra do Procurador Federal André Luis BalIoussner Ancora da Luz, nio
verificou obice 4 assinatura do adendo ao memorando, o qual incluiu o programa referente ao

PPH.

4. . O tema-volta a lume no ano de 2015, de acordo com explanagéo da Nota Técnica
- DIRPA n® 17/15, que atribui a0 MDIC a iniciativa concernente & implementacio de"um

~* programa. piloto PPH com o USPTO. Nesse sentido, a Diretoria dé Patentes junta aos autos

mensagens eletronicas entre os representantes do USPTO e a SI/MDIC sobre o programa em
questio. ' ‘

S - A Diretoria de Patentes apresenta dados detalhados que fundmnentam o seu

ponvcnmmento sobre os merltos da proposta.



6. Esta Procuradoria, como 6rgio de execugio da Procuradoria-Geral Federal, estd
adstrita a0 exame dos requisitos de juridicidade da minuta de ato normativo administrativo. As
questdes atinentes a conveniéncia e a oportunidade dos atos praticados no Ambito da
Admmlstragao Piblica;-¢ 0§ aspectos de natureza eminentemente técnica, fogem ao escopo da
andlise juridica prevista aos érgdos consultivos da Advocacia-Geral da Unido.

7. Os autos em epigrafe foram recebidos pela Procuradoria as Shs do dia 7 de
outubro, com pedido de urgéneia, 0 que impede uma analise acurada do feito. Em razfio da
urgéncia, a Procuradoria expede a presente manifestagio, no dia 8 de outubro, atendendo assim a
Administragdo com a maior presteza possivel.

8. E o relatério.
L :“;,",-‘. - - ‘l
II. MERITO .
KT _ A parte prehm:nar da minuta do’ ato normativo preenche os requisitos de praxe.

No entanto, ela encontra-se incompleta. Outros dispositivos da minuta também estio
incompletos, Ou seja, o drgdo consulente encaminhou uma versdo preliminar da minuta, e nfo a
minuta final para andlise. A Procuradoria nio pode submeter & Presidéncia uma minuta de
resolugfio que-se encontra com lacunas, com espagos a serem completados.

10. O art. 1° da minuta define o objeto do ato normativo como o programa de
cooperagdo técnica internacional no trémite e exame de pedidos de patentes entre o INPJ ¢ o
USPTO. O dispositivo assevera que esse programa de cooperagdo técnica é denommado de
Programa Piloto de Exame Colaborativo PPH. i Sl
11. Salvo engano, o programa de cooperagfo técnica entre o INPI e 0 USPTO é mais
amplo do que o PPH. O PPH insere-se nesse programa de cooperagio técnica. Logo, nfio parece
éorreto afirmar que o programa de cooperagdo técnica é denominado PPH.

12. O art. 2° da minuta apresenta 0s conceitos necessirios i compreensio do ato
normativo. O primeiro desses conceitos € o de primeiro pedido de patente, que se refere ao
pedido de patente que gera, ou, que d4 inicio a uma familia de patentes. O primeiro pedido de
patente no reivindica prioridade. Como ele d4 inicio a uma familia de patentes, obviamente, ele
¢ passivel de figurar como documento de prioridade dos pedidos de patentes depositados
posteriormente, em outro escritério de patente ou no escritério internacional do PCT (Office of
the International Bureau).
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13. O conceito contido no inciso II do art, 2° da minuta corresponde ao de segundo
pedido de patente. O segundo pedido de patente é o pedido posterior ao primeiro, mas sdo
somente isso. O segundo pedido de patente invoca a prioridade do primeiro pedido de patente. E
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mais um aspecto: o segundo pedido de patente insere-se na familia de patentes deﬂaglada pelo
primeiro pedido de patente.

14. O concelto de familia de patentes encontra-se no art. 2°, 1], da minuta. A familia
de patente compreende os pedidos os quais possuem um elemento em comum, a reivindicacdo de
prioridade correspondente do primeiro pedido de patente.

15, O Escritorio de Primeiro Depdsito, conceito presente no art. 2°, IV, da minuta, é o
escritorio no qual se deposita o primeiro pedido de patente.

16. O escritorio que recebe o segundo pedido de patente é denominado de Escritério
de Segundo Depésito.

17. O art. 2° VI, da minuta traz o conceito de Escritério de Primeiro Exame como
aquele que primeiro notifica a decisdo de concessdo de uma patente contida na familia de
patentes. Vé€-se, assim, que o Escritério de Primeiro Exame pode ser idéntico ao Escritério de
Primeiro Depdsito, ou nio.

1%. O Escritério de Segundo Exame é o escritério perante o qual se solicita o PPH e a
respectiva priorizagdo de exame. E nesse escritorio que se realiza o exame de um pedido a partir
da busca e dos relatorios confeccionados pelo Escritério de Primeiro Exame.

19. O Escritério de Segundo Exame pode examinar o primeiro pedido de ‘patente.
Igualmente, o Escritério de Primeiro Exame pode examinar o segundo pedido de exame.
Iimagina-se a seguinte hipotese:
() Em 02.01.2016, o depositante deposita o primeiro pedido de patente no INPI
(pedido X);
(i) Em 05.01.2016, o depositante deposita o segundo pedido de patente no
USPTO (pedido Xi), reivindicando o pedido X como prioridade. Os pedidos
X e Xi estdo compreendidos em uma familia de patentes;
(ii1) Em 05.01.2019, o USPTO notifica a decisdo de concessdo da patente Xi.
USPTO toma-se o Escritério de Segundo Exame, quando efetua a
notificagdo da primeira decisdo de um pedido de patente inserido em uma
tamilia de patentes;
(iv) Em 10.01.2019, o depositante solicita a participagio no programa PPH
perante o INPI, referente ao pedido X. O INPI qualifica-se, nesse contexto,
como Escritério de Segundo Exame.

20. Qualquer pedido de patente inserido em uma familia de patentes pode solicitar o
PPH ¢ a respectiva priorizagdo perante ¢ INPI? Em outras palavras, o pedido X, na hipdtese
acima, receberd necessariamente o trdmite previsto no programa piloto PPH? A resposta ¢

negativa.
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21. O pedido de patente para usufruir da prioridade prevista no programa piloto
precisa preencher alguns requisitos. Por exemplo, ¢ irrazoavel conferir prioridade a um pedido de
patente inadimplente com as retribuigSes anuais. Igualmente irrazoavel seria conferir prioridade
a um pedido que ainda se encontra submetido ao sigilo legal de 18 meses, previsto no art. 30 da
Lei 9.279/96. Esses requisitos sdo especificados no art. 10 da minuta.

22 Quando preenchidos os Eequisitos previstos no art. 10 da minuta, o pedido
qualifica-se como pedido de patente apto, conforme conceito estabelecido no art. 2°, VIII, da
minuta. Ou seja, € possivel que o pedido X, na hipdtese ja estudada, nao preencha os requisitos
mencionados, e portanto, ndo se qualifique como pedido de patente apto. Conseqlientemente, o
pedido ndo serd examinado nos termos do programa PPH.

23, A data do requerimento ¢ a data do protocolo da petigio de requerimento do
exame colaborativo, de acordo com o art. 2°, X, da minuta. Se o requerimento foi efetuado por
meio de carta, considera-se a data de postagem.

24, O art. 2° X, da minuta, utiliza a expressio “requerimento do exame colaborativo”,
enquanto o art. 2° VII adota a expressdo “solicitado o PPH”. No art. 3° IV, aparece a expresso
“solicita a participagfio”. Todas essas expressdes, s.m.j., possuem o mesmo significado, portanto,
nio ha raz8o para se utilizar expressdes distintas. Sugere-se uma uniformizagdo das expressdes,
em razdo do que preceitua oart. 11, II, *b” da Lei Complementar n® 95, de 1998, "

25. O art. 3° da minuta elenca as etapas do procedimento. Os incisos utilizam as siglas
expostas no art. 2°. Sugere-se a ado¢fio da grafia por extenso dos conceitos. Por exemplo, invés
de utilizar a sigla OFF no art. 3°, I, recomenda-se a expressdo “Escritorio de Primeiro Depdsito”.
A Unica sigla razodvel de ser mantida no texto é o PPH.

26, O fundamento da presente sugestio reside no art, 11, 11, “e”, da Lei
Complementar n° 95, de 1998. As siglas OFF, OSF, OEE, OLE e outras, sio conhecidas do
piblico que manuseia o PCT, mas ndo de todos os potenciais leitores do ato normativo em
aprego. Razdo pela qual, nfio basta que a primeira referéncia das siglas seja acompanhada de
explicitagdo de seu significado, mister que as expressdes sejam consagradas pelo uso, o que néo

¢ 0 caso.

27. Se hd interesse do érgdo consulente de utilizar as siglas acima, sugere-se que elas
sejam precedidas pelas suas expressdes por extenso, em todos os dispositivos.

28. A primeira etapa do programa consubstancia-se com o depésito do primeiro
pedido de patente. Esse ato confere ao escritdrio de patente (INPI ou USPTO), ou ao escritério
internacional, a denominagdo de Escritério de Primeiro Deposito. ’




29. A segunda etapa do programa ocorre quando se verifica o depdsito do segundo
pedido de patente. O escritério que recebe esse segundo pedldo de patente passa se denommar
Escritério de Segundo Depésito. oo a o _'73, A
30. A terceira etapa do programa inicia-se quando o Escritorio de Primeiro Exame
notifica a decisdo de concessdo da patente. O art. 3°, III, da minuta, utiliza o verbo “emitir”,
enquanto o art. 2°, VI, expressa a mensagem mediante o verbo “notificar”. Sugere-se que' 0 art.
3°, 1], da minuta utilize o verbo “notificar”, ¢ ndo “emitir”. A notificagdo de uma decisdo ¢ de
facil identificagéio, isto ¢, publicagdio da decisfio no boletim oficial do escritorio de patente. A
emissdo de uma decis@io pode sugerir a data de conclusdo do parecer técnico que entende pela
concessio.

31. A quarta etapa do programa inicia-se quando o depositante requer a participacdo
no programa piloto. O requerimento é apresentado ao escritorio de patente cujo pedide encontra-
se pendente de exame. Esse escritdrio é 0 Escritdrio de Segundo Exame.
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32, A quinta etapa € a de concessdo da pnonclade quando ) Escntorlo de ‘Segundo
Exame conclui a analise dos requisitos do pedido.

33. Em uma primeira leitura da minuta, percebe-se a falta de um dispositivo que
marque o final dos procedimentos, isto €, da concessdo da patente pelo Escritorio de Segundo
Exame. O inciso V do art. 3° da minuta refere-se & priorizagdo do pedido de patente apto, isto &,
€ nessa ctapa que ocorre a andlise dos requisitos dispostos no art. 10 da minuta. Falta o
dispositivo que trate do exame técnico pelo Escritério de Segundo Exame. Desse modo, sugere-
se a inclus@io de um inciso para tratar dessa etapa, ou uma nova redacdo do inciso V do art. 3°,

34. O art. 4° da minuta prevé como finalidade do programa piloto o “aumento da
qualidade no trimite ¢ no exame dos pedidos de patente”. Essa expressdo talvez seja redundante,
porque o termo “exame”, no INPI, abrange tramite (aspectos procedlmentals)“e exame tecmco
De fato, o PPH tem como escopo aumentar a qualidade das patentes concedidas. e
35, Trés sdo os objetivos enumerados no art. 4° da minuta. O primeiro desses
objetivos refere-se ao fornecimento antecipado dos resultados de busca e de exame. Nido esta
claro o motivo pelo qual o fornecimento antecipado dos resultados promoveria um incremento de

seguranga juridica. Talvez $eja o caso do érgdo consulente rever a redagfio do inciso [ do art, 4°

da minuta.

36. O segundo objetivo refere-se ao incentivo do deposito de pedidos brasileiros nos
Estados Unidos, o que facilitaria uma estratégia de inser¢do internacional da inddstria nacional.
A redaco do inciso II do art. 4° demanda uma revisdo, pois o advérbio “internacionalmente”
ndo estd posicionado corretamente € a expressdo “facilitar a expanséo da industria nacional” ¢
passivel de substitui¢fio por outra que ex;ﬁresse melhor a idéia pretendida. Nesse particular, vale
observar que o aumento de depésitos de pedidos de patente,"de empresas brasileiras, nios Estados .
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Unidos ndo acarreta exatamente a cxpansdo da industria nacional, mas sim atende a uma

estratégia de insercdio internacional das empresas.

37. A redagio do inciso III do art. 4° também demanda um aperfeicoamento, pois nio
ha sentido dizer que o objetivo do programa PPH & “incentivar o depositante a participar do
programa’.

38. O art. 5° da minuta explicita o principio da independéncia dos direitos, segundo o
qual as patentes concedidas em um Pais sZo independentes das outras. Transcreve-se o teor do
art. 4° bis da Convencdo da Unido de Paris (CUP):

CUP, art. 4° 5is (1) As patentes requeridas nos diferentes paises.da Unifo
por nacionais de paises da Unido serdo independentes das patentes .
obtidas para a mesma invengdo nos outros paises, membros ou nio da
Unido.

39, Embora possa parecer uma redundéncia o art. 5° da minuta, mostra-se adequada
tal explicitagio, que serve como esclarecimento de respeito da norma contida na Convencio da
Unido de Paris.

40. Também mostra-se adequado o esclarecimento exposto no art. 6° da minuta
referente ao cumprimento do disposto na Lei 9.279/96 aos pedidos depositados no INPL E ébvio
que o pedido depositado no INPI precisa respeitar a Lei 9.279/96, em todos os seus aspeclos.
Considerando as especificidades do PPH, ¢ as dividas que surgirfo no futuro, assiste razio ao
orglo consulente quando expressa a obrigatcriedade de respeito aos mandamentos da Lei
9.279/96. I

41, O art. 7° da minuta demanda um cuidado particular, O ato normative em apreco
sera emitido pelo INP1. Nio se trata de um memorando de entendimento a ser firmado pelo INPI
e pelo USPTO. Por conseguinte, nfo cabe ao INPI, em sede de um ato normativo administrativo,
estabelecer que o USPTO terd autonomia para estabelecer as condi¢des de elegibilidade. O INPI
somente pode disciplinar o que diz respeito ac INPI.

42, O art. 8 da minuta estabelece o prazo de dois anos para recebimento dos
requerimentos. A redagdo adotada nesse dispositivo € redundante: “recebimento de solicitacies
de requerimento para participagdes.” Recebe-se as solicitagdes ou recebe-se 0s requerimentos.
Nzo hé sentido em dizer que o INPI receberd as solicitagdes de requerimentos.

43, O paragrafo unico do art. 8° da minuta prevé a manutengdo do programa piloto
até o processamento de todos os pedidos considerados aptos. Essa norma significa que o pedido
de patente apto serd processado nos termos da resolugo ainda que ultrapassado o prazo de dois
anos de duragdo do programa. Ou seja, o perfodo de dois anos refere-se ao prazo para
recebimento do requerimento, e ndo para conclusdo dos exames nos termos do PPH.
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44, O art. 9° da minuta limita o nimero de pedidos aptos por escritdrio participante do
programa. As observagles tecidas no pardgrafo 41 aplicam-se a pre\:visﬁo contida no art. 9° da
minuta. N&o cabe em um ato normativo administrativo do INPI dizer que o USPTO limitard o
seu programa PPH respectivo ac mimero de 300 ped1dos aptos _,

§okla S R
45. Essa limitagdo ao INPI e ap USPTO pode §ér féiia em um ins:trmnéﬁ:f‘dgﬁ'(‘)- “cgf"{f‘él
ambos os escritérios sejam os celebrantes, como, por exemplo, em um memorando de
entendimento. Um ato normativo do INPI.nfo pode prever procedimentos aplicaveis a qualquer
outra entidade, seja nacional ou internacional.

46, A redagdo do caput do art. 9° da minuta demanda uma revisio no tocante &

expressdo “[clada escritorio de patentes participantes”, posto que ela se refere ao INPI ¢ ao
USPTO. Sugere-se a exclusfo da expressiio “conforme defini¢des presentes no art. 2° desta
Resolugdo”, pois ela é redundante. O art. 2° ja esclareceu as definicdes. Obviamente todas as
referéncias a essas definigdes nos dispositivos seguintes estio em conformidade com o art. 2°.

47. Mostra-se razodvel' a-dupla limitagdo existente para o programa piloto: a) -

temporal; b) numero de pedidos aptos. A dupla limitacdo 'adotada nos arts. 8°e.9° da minuta

- estdo em conformidade com os demais, programas pilotos de piioridade de pedldos dg patentes

hoje em vigor na autarquia,

48. O art. 10 da minuta trata dos requisitos a serem preenchidos pelos pedidos de
patente ‘para que 0s mesmos possam usufruir da prioridade. O primeiro requisito refere-se aos
depédsitos ocorridos a partir de uma determinada data, que estd grifada. Pedidos de patente
depositados a partir da data especificada no inciso 1 do art. 10 da minuta sujeitam-se a0 programa
PPH.

49. O inciso Il do art. 10 da minuta prevé que os pedidos de patente de invencio, bem
como os de modelo de utilidade podem participar do programa piloto. Essa é uma situacio

_curiosa, pois a legislagdio norte-americana  ndo prevé patente de modelo de utilidade. Esse

dispositivo seria aplicavel para a seguinte situagio hipotética: . -

(i) O depositante deposita o pedido de patente de mveng;ao X nos: Estados
Unidos (primeiro pedido de patente); '

(ii) Posteriormente, o depositante deposita no INPI um pedido de patente de
modelo de utilidade (Y) reivindicando o pedido X como prioridade;

(iii} O USPTO notifica a decisdo de concessdo de patente, tornando-se o
Escritério de Primeiro Exame;

(iv) O depositante requer a participagio do pedido de patente de modelo de
utilidade Y no programa piloto PPH, perante o INPI, tornando-se este
Escritorio de Segundo Exame.



q«ﬁ"’"l%

\EZ

50. O terceiro requisito para que um pedido de patente seja considerado apto € que ele
ja tenha ultrapassado o sigilo legal de 18 meses, disposto no art. 30 da Lei 9.279/96. Como o art.
30 -da LPI permite a antecipagio da. publicagio do pedido, mostra-se correta a norma ,
correspondente no art. 10, 11, da minuta.

51. A parte final do art: 10, U], da minuta, prevé a possibilidade de um pedido que
ingressou na fase nacional, via PCT, também usufrua do programa PPH. Essa p[\,\’lca(f pode
ensejar a seguinte situagio:
(i) O depositante deposita o pedido de patente X no USPTO. No ato do
deposito, ja existe a designacio automatica de todos os paises membros do
PCT; '
(ii) Posteriormente, o depositante requer o ingresso na fase nacional desse
pedido no Brasil, o que é admitido, sendo que este pedido passa a se
denominar Y}
(ii1) Em outro momento, o USPTO notxﬁca a decisdo de concessdo da patente X;
(iv) O depositante requer perante o INPI que o pedido de patente Y participe do
programa PPH.

52. A Procuradoria sugere uma reflexZo por parte da Diretoria de Patentes se existe
real intencdo de manter a parte final do inciso III do art, 10 da minuta. Se a opgdo da
Administragio for pela manutengdo dessa previsdo, recomenda-se que a Diretoria de Patentes
esclareca esse detalhe & Presidéncia, pois este é um dispositivo no qual pode gerar polémica, a
despeito da auséncia de vicio juridico.

53. O quarto requisito para que um pedido seja considerado apto a participar do
programa preenche-se :quando hd o requerimento de exame. O depositante expressa o seu
interesse no exame técnico do pedido de patente no requerimento de exame, disposto no art. 33
da Lei 9.279/96.

54. Um pedido de patente suspenso para cumprimento de exigéncia ndo preenche o
quinto requisito para participar do programa. Igualmente, pedido de patente com inadimplemento
de uma anuidade ndo se sujeita ao programa de prioridade, posto que o depositante descumpre
uma das obrigagdes basicas da lei.

55. Seguindo os moldes dos demais programas de prioridade adotados no INPL, um
pedido de patente nfio usufrui de duas prioridades. Nio existe possibilidade de um pedido de
patente figurar em uma fila de prioridade, e depois requerer prioridade PPH pretendendo
deslocar-se da fila, sob o argumento que esta fila de exame € mais curta do que a outra.

56. Uma vez inserido um pedido de patente em uma fila de prioridade, nio ha
deslocamento para outra fila de prioridade, ainda que mais vantajosa ao depositante.



57. Um pedtdo de patente que € objeto de uma agdio judicial nfo se sujeita a
prioridade prevista no presente programa, de acordo com o inciso VIII do art. 10 da minuta. Esse
dispositivo demanda uma nova redacdo, com a manutengiio do seu sentido.

58, O art. 10, IX, da minuta estabelece um requisito que também demanda uma nova
redacéo. O texto tal como esta redigido € de dificil compreensdo. Assiste razdo a Diretoria de
Patentes quando delimita quais hipéteses s&o cabiveis de divisdo do pedido.

59. O pedido sera considerado apto pelo INPI se o pedido examinado pelo USPTO
sofreu divisdo em razdo de unidade de invengio, ou unidade téenico-funcional. Se a divisio do
pedido de patente no USPTO tem outro fundamento, o pedido correspondente no Brasil nio serd
considerado apto.

60. A Procuradoria ndo se opde ao contetido da norma expressa no art. 10, IX, da
minuta. O escopo dessa norma parece bastante ‘coerente, pois impediria a assimitacdo no Brasil
de determinados conceitos-da legislagdo norte-americana, No entanto, cabe ao orgdo consulente
aperfeicoar a redagio do dispositivo.

61. ' Verificar se o pedido examinado no USPTO foi dividido em raziio de unidade de
invengdo, ou ndo, é uma tarefa propria do exame substantivo, e nio do exame de
admissibilidade. O art. 10 prevé os requisitos do exame de admissibilidade do pedido, o que
resultard em considerar o pedido apto ou ndo. Assim, o inciso IX do art. 10 nio esta Jocalizado
em um dispositivo adequado. Talvez seja conveniente situar tal comando normativo em um
dispositivo diverso do Titulo V da minuta.

62, O inciso X do art. 10 da minuta estabelece que se o pedido jé sofreu exame
téenico, ele ndo se sujeita 4 prioridade do presente programa.

63. O programa piloto tem como foco invengdes na area de petrdleo, conforme o
inciso XI do art. 10 da minuta, o qual estabelece como requisito a classificacdo do pedido de
patente nesse setor.

64. O requisito contido no inciso XII do art. 10 da minuta estabelece que o pedido de
patente precisa participar de uma familia de patentes.

65. Se o pedido de patente precisa inserir-se em uma familia de patente,
conseqlientemente, ele precisa reivindicar uma prioridade referente ao pedido correspondente no
escritorio de patente estrangeiro. A principio, o inciso XIII do art. 10 da minuta € redundante,
ndo havendo ébice em manté- lo se a finalidade for a explicitagdo, ou repeticio, de seu contetdo.

66. O art. 11 pre'vé o INPI como Escritdrio de Primeiro Exame. Nesse caso, a -
publicacio da concess@io da patente na RPI serd utilizada pelo USPTO no exame deste. Nesse
caso, o pedido de patente precisa preencher as disposi¢des previstas no USPTO. O art. 11 néo
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disciplina o procedimehto_‘-d__o USPTO, tao-somente faz-uma remissdo as disposi¢des do escritério
norte-americano. Sugere-s¢.a grafia por extenso da sigla OEE.

- 67. -Ooart. 12 es..da minuta prevéem o INPI como Escritério de Segundo Exame, o -
que provavelmente -ocorrerd com-mais fregliéncia, considerando que os _pedidos de patente sdo
exammados nos Estados Unidos em um tempo médio inferior ao do Brasil. O art. 12 prevé que
depos1tante do ped1d0 de patente no Brasil podera requerer o exame prlOl‘lt&l‘lO via PPH, uma vez
preenchldos 0s. requ151tos prev1stos no-. art 10 da mmuta

68. Sugere se.que a graﬁa daé “Art 10~ seJa felta com letra mmuscula ‘bem como o

© termo “(nico’ quando se refere ao paragrafo umco : '
69. ' O art, 13 prevé que apenas o depositante pode requerer a participagio no

programa. Se o ped1d0 de patente tiver mais de um depositante, a autorlzagao de todos ¢é

necessdria para a msergao do mesmo no programa piloto.

70. . O art. 14 preve a gratmdade do programa plloto e ratlﬁca a manutencfio das
; demals retnbuxgoes -

7_1. ' ,O__art. 15 estabelece uma série de documentos e mformagdes para o trimite do
requerimento de-prioridade. Por sua vez, o art. 16 prevé documentos adicionais que o INPI pode
_ solicitar, por ocasido do exame técnico. O art. 17 estabelece a obrigatoriedade do depositante

apresentar determinadas decIaragoes cujos formulérios padroes a autarqula fornecera no formato
eletrénico. - o . Coe

4 NaXIEE TN
Ed Tt . -

" 72 O art, 18 prevé a atr1bu1c,‘ao da Diretoria de Patentes de proceder a analise dos
- requerimentos de pnondade 0 > que ocorrera med1ante a delegacdo da atividade a um grupo de
' -Lraba!no ' ' : '

73. - Quando o pedido de patente. for con51derado apto a participar .do programa o INPI
publicard um despacho com essa mformaq:ao na RPI. Igual procedimento é previsto quando o
- pedido ndo preencher os requisitos para participagéo no programa.

74. Se o exame prioritdrio for indeferido, em razio de irregularidade na instrucéio do
requenmento de exame . prlorltarlo existe a -hipdtese de reapresentagdo do mesmo. Nessa
hipétese, aproveita-se os documentos ja apresentados O INPI néo formulari exigéncia para que
o requerente da prioridade regularlze a documentagao O INPI publicard o 1ndeferlment0 do

Y e
e

requerimento de prioridade. o _

75., A reapresentagdo do requerimento de prioridade, permitida pelo art. 20, §2°, da
mmuta,‘bnsejara uma nova numeragao ao mesmo. Pode ocorrer, entdo, que quando o depositante
apresente novamente o requerimento, o programa jé tenha atingido o nimero limite de pedidos
aptos. '
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: 76 | De acordo ¢om o art. 31 paragrafo Unico, da Lei 9.279/96, o exame técnico do
,--.,pecfldo""."ao pode 1n101ar antes de- sessenta dias da publlcagao do pedido. Essa regra ha de ser
' obedeCIda ne. programa de prlorlzagao via PPH, de acordo com o arl. 21 da minuta.

ST S A prmmplo ! referenma ao dispositivo. legal feita no art. 21 da minuta merece
S correc;ao O art. 21 da- mlnuta refere :se a0 paragrafo unico do art. 31 da Lei 9.279/96. A redacéo
e ,do art 21 da mmuta refere -se. ao art: 30 da LPIL. :

o -7?8'.‘5 ST As d1sposngoes ﬁnals da mmuta m1c1am com um dispositivo redundante O art. 22
e ,da mmuta repete o conteudo do art 13 paragrafo (Gnico, da mmuta Sugere-se uma revisfio dessa
Lo ,norma"" s '

O art 23 expllcita 0. teor do art. 216, §1°, da LPI, o que ¢ convememe pois do .

se-ia, pensar- que 0. requerlmento de priorizagdo dispensa a apresentagdo de

- procuragdo Amda queo pedldo de patente contenha uma procuragdo, o requerimento de
pr10r1zag:§o também demanda a apresentaqao do mstrumento :

800 A vacano legzs prevxsta no art. 24 também ¢ conveniente, pois permite

‘_adequag:oesrno 51stema eletromco do TNPI bem como a dlvulgagao do ato.

S 1 O programa plloto em estudo ndo possu1 normas pertinentes ao exame técnico, o

Tl que sugere que 0. PPH 31mplesmente promovera um deslocamento de fila de exame, tal como
~ 0CoTTEe Com.0s- dcmals;program,as de prlorldade ex1stentcs na autarquia,

v
nL

o elaborados pelo Escntorlo de Pr1me1r0 Exame

_':f:f-:.83,.'5_.‘ . A normatlva ern aprego nao possm uma - norma sequer -sobre como oS
exammadores de- patente do JINPI utilizardo os relatérios de busca e os pareceres técnicos

elaborados pelos exammadores do USPTO, quando esta autarquia federal atuar como Escritério
_?-de Segundo Exame |

84, A Procuradorla faz questao de receber um esclarecimento sobre os aspectos
substantlvos do exame tecmco a ser elaborado pelos examinadores do. INPI, em sede do
) programa em apreg:o Esse escIaremmento é cabwel quando houver o retorno dos autos contendo
© uma nova q}_inluta. A pI_‘lI‘lC._lplO,_ essa matéria haveria de figurar na minuta do ato normativo.
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85. Ante o exposto, a Procuradoria enconira uma série de dbices formais a publicacio

do ato normativo, que serfio superados tio logo ocorra a adequagdio da minuta pela Diretoria de
Patentes.

36. Considerando o disposto na Portaria n® 241, de 13 de julho de 2015, do Senhor
Advogado-Geral da Unido, publicada no Didrio Oficial da Unifio — Secdio 1, n° 132, de 14 de
julho de 2015, a presente manifestagdo assume cardter de manifestacdio juridica formal da
Procuradoria Federal Especializada do INPI, independentemente de submissio ao superior
hierarquico do subscritor.

Rio de Janeiro, 8§ de outubro de 2015

/7”

'p s
Lons Baena Cunha Neto
Procurador Federal
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