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ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Ru:'lM3)Iink Veiga. 09, 22~andur - CC111to- Rio d~ JlIn~iro - Ct:p:W 090-050

leI.: (21) .\0)7·37)1/30J7·)20~ - Fac (21) 3037·3206

Parecer n° 0034-201S-AGUlPGFfPFE/rNPI/COOpr-LnC-1.0
PROCESSO N" 52400.057355-2015-56
INTERESSADO: Presidência.
ASSUNTO: Minuta de memorando dc entendimento sobre o PPH.

I. Não se identi fica óbice à consecução do
memorando de entendimento a ser firmado entre
o INPI c o USPTO.
11. O modelo de PPI-j acordado entre as partcs
cncontra-se em perfeita consonância com o que
dispõe a Lei 9.279/96.
m. A decisão concessória de patente pelo
Escritório dc Exame Anterior não vincula o
Escritório de Exame Posterior, tendo este a
prerrogativa para decidir em sentido contrário.

Senhor Presidente do INPI,

r. RELATÓRIO

I. Trata-se de memorando de entendimento a ser tirmado entre o INPI e o United
States Palcnt and Trademark Office (USPTO), conforme minuta acostada às fls. 23/32, tendo por
objetivo principal a cooperação entrc os cscritórios no Projeto Piloto Palent Prosecution
Highway (1'1'1-1).

2. Encontra-se em vigor um memorando de entendimento firmado entre o INPI e o
USPTO, dedicado à cooperação em assuntos relacionados à aquisição, utilização e proteção dos
direitos de propriedade industrial. A minuta do compromisso foi examinada pela Procuradoria
por meio da Nota n° 0406-20] 4-AGU/PGF/PFE/INPIICOOAD-MAM-2.15.1.8. O compromisso
não dispõe sobre o PPH,

3. No ano de 20]], a Procuradoria, mediante a Nota nO0086-COOPI-PF-INPI-ANC-
2.15.1.8/201 I, examinou o adendo ao mcmorando de entendimento firmado entre o INPI e o
USPTO. O adendo era especílico sobre o I'PI-IINl'I-USPTO. O instrumento não rcstou assinado.



4. Os autos em epígrafe foram recebidos pela Procuradoria 110 dia 3 de novembro do
ano corrente, com pedido de urgência,' Em razão da urgência, a Procuradoria expede esta
mani fcstação, na presente data.

5. Trata-se da primeira vez que a Procuradoria examina a minuta dc memorando de
entendimento contida nos aulOS. A Procuradoria não foi consuhada sobre as versõcs anteriores
da minuta.

6. A Procuradoria possui ciência do projeto piloto PPl-J INPI-USPTO. por meio dos
autos n' 52400.041613-2015-82, que tem como objeto uma minuta de resolução. O exame da
minuta de resolução resultou no Parecer nO 0028-2015-AGU/I'GF/I'FE/INPI/COOPI-Ll3C-1.0,
datado de 8.10.2015, quc não verificou óbice na adoção das normas propostas. conquanto
atendidas as adequações formais recomcndadas.

7.

11.MÉRITO

É o relatório.

11.1 ASPECTOS FORMAIS

8. Do exame dos aspectos formais da consulta. verifiea-sc a ausência dos
documentos de praxe que instruem os processos relativos ao memorando de entendimcnto,
notadamente os documentos a seguir listados:

(i) A justificativa para a celcbração tencionada em formulnrio de rcquisição;
(íi) A manifestação aUlOrizativa exarada em sede da Presidência desta autarquia:
(iii) A dcclaração da DIPOR/CGPO sobre a inexistência de restriçõcs de natureza

orçamentária;
(iv) A declaração de fidedignidade do contido nas duas versões do mcmorando,

nos idiomas português e inglês.

9. Reconhece-se a ausência dc repasse de rceursos orçamentários-financeiros entre
os celebrantes, confomle previsão contida no capitulo V da minuta, intil\llado de "Rectlfsos
Financeiros". A previsão contida na minuta não substitui a declaração da DlPOR/CGPO sobre a
inexistência de restrições de natureza orçamentária para o pretendido.

10. A área técnica deste instituto manifestou-se favoravelmente ao projeto piloto
conforme memorando da DIRPA dirigido ao Secretário de Inovação do MDIC, em 12 de jUllho

de2015.
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11. As ações envolvendo colaboração com outros escritórios de patente encontram-se
no rol de atribuições da Dirctoria de Cooperação para o Desenvolvimento (DICOD).
particularmcnte no art. 74, IV, do Regimento Interno do INPI. Os autos não contêm
comprovaçuo do envolvimento da DICOD no projeto objeto da consulta, provavelmente, em
virtude de equivoco na instrução processual.

12. A Administração opla por assinar um novo memorando de entendimento, e não
um adendo ao instrumento vigente. Ocorre, no entanto, que o programa piloto PPI-I INP!-USPTO
encaixa-se perfeitamente no objeto do mcmorando de entendimento vigcnte. Por conscguinte, é
admissivel um adendo prevendo especificamente o projeto piloto.

13. Do exame da minuta, exsurge uma questão atinente ao apêndice I. O apêndice I,
parte integrante da minuta, especifica normas de procedimento. A principio, o memorando de
entendimento não comporta dispositivos com tal nível de detalhamento.

14. O memorando de entendimento é uma espécie de carta de intenções, um
instrumento contendo princípios dedicados à consecução de uma atividade comum entre os entes
celebrantes. O Manual de Procedimentos sobre a Prática Diplomática I3rasileira, elaborado pelo
Ministério das Relações Exteriores, assim define o mcmorando de entendimento:

Memorando de Entendimento
Ato de forma bastante simplificada destinado a registrar principias gerais
que orientarão as relações entre os partcs, em particular nos plünos
político, econômico, cultural, científico e edlJCacional. Tendo em visla
seu formuto simplificado, tem sido amplamente utilizado para delinir
linhas de ação e compromissos de cooperação.'

15. Os memorandos de entendimentos firmados pelo INPI adequam-se perfeitamcnte
li definição supra. Eles são textos simples, não compreendem aspectos técnicos ou detalhes do
trabalho a ser empreendido pelos dois entes.

16. A Procuradoria Federal junto ao CNPq manifestou-se sobre o conceito em estudo,
mediante o Parecer n' 89/2013/PF-CNPqfPGF/AGU, qualificado como Orientação Jurídica nO
OOI/2013/PF-CNPq/PGF/AGU, nos seguintes termos:

"63. O Memorando de Entendimento revela-se como um instrumento
mais político do quc jurídico, no qllal se cstreitam rclnções entre
instituiçut:s em prol de objetivos comuns.

I Registre-se que os autos deram entrada nesta ProcurmJoria Ús 11:50 da manhã do dia 3 dI: nowmbro, a despeito dóI

urgênciafixadano despachodo Presidentedo dia 29.10.2015.
, MINISTÉRIODE RELAÇàES EXTERIORES.Atos Internacionais- PráticaDiplomáticaBrasileira- Manualde
Proced j mentos. Di sponí ve 1 em: <http://dai-mre.scrpro.goy.br/c Iic nres/dai/da i/manual-d e-proccd imentos/man ual-dc-
rroc~dimentos.pratica-diplamatica> Acesso em: 3 novo 2015.
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64. As regras e clausulas específicas que irão regulamentar os dirdtos e
obrigações a serem acordados entre as partes celebrantes deverão ser
materializadas e:m instrumento futuro a ser finnado,"

17. As regras específicas sobre o projeto süo cabiveis em um acordo de cooperação.
Admite-se excepcionalmente regras específicas sobre o projeto em um plano de trabalho, de
acordo com o Parecer nO 89/20 I3/PF-CNPq/PGF/AGU. O aludido parecer é claro ao alirmar que
O instrumento mais adequado para conter regras específieas é o acordo de cooperaçüo.

"65. Em regm, o instrumento futuro a ser celebrado deve ser um Acordo
de Coopcracão, no qual se estDbeleceriio as regras específicas como
prazos, valores, obrigações das portes, propriedade intelectual, foro de
eleição, dentre outros.
66. Excepcionalmente, dependendo da negociação com o parceiro
internacional, noder-se-á adotar um Plano de Trabalho do nrúWio
Memorando de Entendimento, quando este já estipulou em seu texto
algumas regras específicas.
67. Esta Última previsão decorre do contexto em que o Memorando de
Entendimento situa-se. pois, por n:gular pactos firmados entre entidades
de Estados Soberanos, ambos ordenamentos juridicos deverão ser
respeitados e as regras levarão em consideração aspectos e normas
próprias de cada ordenamento.
68. Neste contexto. convém salientar que a utilização do Memorando de
Entendimento pelo CNPq deverá observar a seguinte lógica:
a) qunndo se tratar de um instrumento prévio e geral a ser firmado com
pessoas juridicas internacionais, deve-se priorizar a utilização do
Memorando de Entendimento;
b) dentro da regra geral, após elaborado e assinado o Memorando de
Entendimento, as partes irão firmar um ou vários Acordo(s) de
Cooperação no intuito de regulamentar as relações mútuas;
c) excepcionalmente, caso o parceiro internacional assim o exija, poderú
o CNPq firmar o Memorando de Entendimento com rcgrns mais
específicas e. para regulamentação, assinar posteriorment~ um Plano d~
Trabalho do próprio Memorando com a descriçilo das atividades a serem
realizadas. Ressrllte-sc, contudo, que esta situação é excepcional e
somente deve ser buscada se as duas anteriores ou a próxima não se
mostrarem viáveis;
d) como opçilo à hipótese do item anterior, coso o parceiro internacional
pretenda garnntir um instrumento com regras cspccíficns. poderá o
CNPq, ao invés de firmar Memorando de Entendimento, pnrtir direto
para a celebraçilo de Acordo de Cooperaçilo (vide item 11.3 desta OJ) -
çsta hipótese é mais adequada Que a anterior," (grifo no original)

18. O referido Manual de Procedimentos sobre a Prática Diplomática Brasileira
reconhece que os Ministérios e agências governamentais possuem prerrogativas para concluir os
memorandos de entendimentos, conquanto a conclusão dos mesmos seja previamente autorizada
pelo Ministério das Relações Exteriores.

Os Ministérios e agências governamentais poderão concluir memorandos
de entendimento, convênios e protocolos interministeriais
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c/ou interinstitucionais atos internacionais, desde que íl conclusão de tais
instrumentos seja previamente autorizada pelo Ministério das Relações
Exteriores e não acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional, nem gercm obrigaçõcs para o Estado no plano do
direito internacional. Entretanto, tais instrumentos não são consider(Jdos.

, " ,J
tccnlcamente, aios IIltcrnaClonnlS.

19, Esta Procuradoria possui compreensão consolidada sobre a submissão prévia de
compromissos tais como o contido nos autos à Agência Brasileira dc Cooperação do Ministério
das Relnções Extcriorcs,

20, De forma exemplificativa, transcreve-se trecho de análise de minuta de
memorando de entendimento entre o INPI e o Escritório Alemão de Patentes e Marcas -DPMA,
em despacho fixado como EXAME MINUTA DE ACORDO/CONVÊNIO N° 40/2005, de
autoria do então Procurador-Chefe Mauro Sodré Maia:

"Em manifestação assinada às t1s, 49/67, entendeu esta
Procuradoria que, por se tratar de um documento intcrnacional. o
Memorando de Entendimento haveria de ter seu instrumento
submetido previamente ao conhecimento da Agência Brasileira de
Cooperação do Ministério das Relações Exteriores - ABe."

21. As atribuições da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações
Exteriores foram analisadas pela Procuradoria, por meio da NOTNINPI/PROC/DICONIN°
298/05, de lavra da Procuradora Federal Márcia Affonso Moura,

22, A implementação de projetos de cooperação técnica internacional depende de
prévia aprovação da Agência Brasileira de Cooperação, nos tcrmos do art. 3° do Decrcto nO
5, J 5 I, de 22 dc julho de 2004, A Agência Brasileira de Cooperação é o ente competente para
definir se o objeto do memorando de entendimento sub examine encontra-se inserido na prcvisão
do Decreto nO5, I 5 I, de 2004.

23, Quando o Tribunal de Contas da União elabora os seus relatórios de inspeçno,
costuma-se verificar se a minuta de memorando de entendimento foi submetida previamente à
Agência Brasileira de Cooperação.'

J MINISTÉRIODE RELAÇÕESEXTERIORES,Atos Internacionais- Prática DiplomáticaBrasileira- Manualde
Proccd imentos. Dis pon ivc I em: <http://dai-mre.scrpro.goy.br/c Iicntcsldn ilda i/munu LIl-de· proccd imenlos/nHl nua I-de·
procedimentos-pratica-diplomatica> Acesso em: 3 no\!. 2015.
, Nesseparticular,cabeobservaro Relatóriode Inspcç,iocontidonoGRUPO1- CLASSEV -PlemirioTC-O15.00SQOOj-<i, '1ue
lisCJlízou os acordos de coopcí.lção técnica fimlados entre o Mini~l~rioda Sallde e a Organi7..ação PW1.Alnericana dI.:SaÚdt:. O
rcbtório n."Conhece a competência da Agência Brasileiro de Coopernç:io. disposta no D(.,\:reta nO 5.1511200-1. Disponível em:
<hllp:l/wcbc<lchc.googleusercontent.comlscarch?q""cachc:jJ -
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24. Não há nos autos um documento emitido pela Agência Brasileira dc Coopcrução
sobre a matéria em exame. Por esse motivo, cabe à Diretoria de Cooperação para o
Desenvolvimento, cm razão de suas atribuições regimentais, providenciar a citada manifcstação.

25. Examinados os aspectos formais da minuta, passa-se ao exame dos aspcctos
substantivos da proposta.

11.2 ASPECTOS SUBSTANTIVOS

26. Apenas os pedidos de patente de invenção estão compreendidos no projeto piloto.
Os pedidos de patente de modelo de utilidade são excluídos da fase piloto, remanescendo a
possibilidade de incluí-los no futuro, na hipótese dos escritórios acordarem outra fase do projeto.

27. Os pedidos examinados pelo INPI, como Escritório de Exame Anterior, serão
recepcionados pelo USPTO, sem limitação de campo tecnológico. O mesmo não ocorrerá na via
Inversa.

28. O exame e a pesquisa de anterioridade, elaborados pelo USPTO, como Escritório
de Exame Anterior, serão recepcionados pelo INPI tão-somente quando as reivindicações
patentanas corresponderem às invenções dos campos tecnológicos de petróleo, gás ou
petroquímiea.

29. Por exemplo, um pedido de patente na área farmacêutica examinado pelo IN1'l,
como Escritório de Exame Anterior, é passível de priorização no US1'TO, em sede cio projeto
piloto 1'PH. No caso, O USPTO pode atuar como Escritório de Exame Posterior. O inverso não é
permitido pelo memorando de entendimento.

30. A hipótese de O INPI atuar eomo Escritório de Exame Antcrior, em um pedido de
patente na área farmacêutica somente é factível se o exame do pedido de patente no Brasil
ocorrer antes do início do exame substantivo (ou técnico) norte-americano. Cuida-se de uma
hipótese dil1cil de ocorrer, em razão do conhecido backlog de patentes do INPI. Não obstante
essa assertiva, a hipótese é factivel de ocorrer, pois o INPI possui um mecanismo no qual o
pedido de patente na área fannacêuticn é passível de concessão em tempo anterior a qualquer
outro escritório.

31. De acordo com a Resolução na 80, de 19.03.2013, o pedido de patente na área
farmacêutica é passivel de priorização de exame mediante requerimento do Ministério da SaÚde.;

Q'rI5EPcY J:l1"w.(Cu.gov.br/CollsultaslJurisIDocsjlJ(l(x;%255CAcordO/0255C2007053 I%25 5CrC -O15-008-2005-
6.uoc+&cd= l&hl;PI-BR&c[~lllk&gl=br > Acesso em 3 novo 2015.
j A minuta do ato normalivo que resultou na Resolução nO 80. de 2013. foi e~arnjnadJ pela Procuradoria. por meio
das seguintes manifestações: (i) Parecer W 0009-20 12-AGUIPGf/PFEIINPIICOOPI-LBC-I.0, aprovado pelo
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Essa é uma hipótese na qual o INPI pode figurar como Escritório de Primeiro Exame de Ulll

pedido de patente de medicamento. O exame e a pesquisa de anterioridade, elaborados pelo
INPI, serão admitidos pelo USPTO, de acordo com o item 3 do tópico 13 do capitulo Il do
memorando de entendimento, in verhis:

II.B (3) O USPTO deve aceitar lodas as candidaturas que cumpram os
critt:rios de elegibilidade especificados no Ancxo I c nlio precisa limitar
os pedidos de panicipação aos pedidos qlle contenh"m matéria
reivindieada de qualquer classificação.

32. O pedido de patente de medicamento, examinado pelo USPTO, como Escritório
de Primeiro Exame, poderá usufruir da via PI'H junto ao INPI? Nilo, de acordo com a vedaç;;o
estabelecida pelo item 4 do tópico B do capitulo Il do memorando de entendimento.

II.B (4) O INPI deve aceitar todos os pedidos que atendam os critérios de
elegibilidade especificados no Anexo I; no entanto, o INPI irá limitar os
pedidos de panicipação para pedidos de invenção contendo
reivindicações relacionadas com invenções dos campos tecnológicos de
petróleo, gás ou pctroquímica como parte da naturc:za exploratória do
Projeto Piloto 1'1'1-1.Os pedidos relacionados a eSSaSinvençl)es aO menos
devem tcr sido classificados em alguma das classes da Classiticaç:lo
Intern;'\cional de Patentes, ou quaisquer subclasses delas decorrcntes.
previstas no Anexo 11.[...]

33. Apenas os pedidos de invenção contendo reivindicações relacionadas com as
invenções dos campos tecnológicos de petróleo, gás ou petroquimica serão objeto de priorização
no INPI, em sede do projeto piloto em exame.

34. Em outros termos, não existe hipótese de uma decisão concessória de patente de
medicamento, proferida pelo USPTO, ingressar no INPI, via projeto piloto PPH. O INPI n;;o
atua corno Escritório de Exame Posterior, no nmbito do projeto piloto PPH, quando a dccisiio
patentária do USPTO envolver invenções em campos tecnológicos diversos de petróleo, gÚs ou
petroquimiea.

35. Os demais dispositivos do memorando de entendimento prevêem a duração do
projeto, avaliação do projeto, eventuais modificações, ausência de repasses financeiros e outras
cláusulas de praxe.

36. O apêndice I estabelece os procedimentos para adoção do projeto piloto I'PH.

37. O ingresso do pedido de patente no projeto piloto efetiva-se mediante
requerimento do depositante perante o Escritório de Exame Posterior, que é o escritório no qual

Procurador-Chefe,medianteo Despachon' 0787/20 12_AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI.MSM-3.2J.;(ii) Parecer~'
0003.2013-AGU/PGF/PFEIlNPI/COOPI.LBC-1.0,aprovadopelo Procurador-Chefe,por meio do Despachon'
0210/2013_AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI.MSM-3.2J.
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() ptdido ainda se ellcuntra pendcl1t(; de eX<llllt:. Isso dcmor~stra que não se pflonza

automaticamente um pedido de patentt, ainda que ele preencha todos os requisitos.

38. O bcritório de Exmne I'osterior recebe a deeisJo sobre a Clll1eessJo patclltÚria
emitida pelo Escritório de I:xamc Anterior. A dccisfio emitida pcJo Escritório (~e Exame !\ntl..:rior

ntio vincula o Escritório de Exame Posterior.

3\). O Escritório de Exume Posterior pussui a ;Jrcrroga'tlvu de: eJ'e:u3f um I..'x:ur:e (0::1

lima compreensÜo distinta daquela alcançada pdo Escritório de Exame /\/llerior. Uma ckcis,'IU

concessória cie patente pelo Escritório de ICxame i\nterior ellseja uma deeisJo de i[!l!,d teor pclo
EscritÓrio ce Exame Posterior? Obvi:1mcllte qUt não. O caráter nào-\'i~clllalivn eb ckcisJo
proferida pelo Escritório de Exame Anterior est" previsto no item 1.3 do apêndiee I.

r\ )0Ildic~ I
1.3 - De acordo com o Projeto Piloto PPH 1-3 Pursualll to lhe USPTO - INPI PPH Pilot
USPTO-INPI, o pedido sobre o qUéll lima Prograrn, an applic:lIion for wl1ich a decisioll
d-:cis3ü foi alcí.lnçJoa pelo Escritório de EXUll1~ llas becll rcachcd by the OfTice ar Enrlicr
Anterior ("O lO E" Omee ar Earlier Exalllinatioll ("OEE") :hal sueh applicatioll
Examinnlion) de que esse pedido cOllt01ll cOlltaíns allowablc subjcct m:Hler Illuy s..:rn: as
matéria passível de patentcabilidadc pode servir lhe b:l.:.;is for llaving n com:spondillg :lprlicati;Jl1
de base para (cr um pedido correspondente fiJed in thc OLE advanced otll af turo for
dcposiwdo na aLE priorilndo na sua vez p:mi c.'\<llllil1alion, tiJlo\ving lhe OLE lO utilize tlll'

I exame, pc:nnitindo quc o OLE utilize 05 serch anu cX<lmin<Jlion reslllls oflhc GEL:.
resultados da pesquisa e do l.:xal11C do OEE.

40. A decisão emitida pclo EscritÓrio de Exame Allterior somente poderia vincular o
INPI, como Escritório de Exame J'usler;or, mediante uma alteração da Lei 9.279/9G, o que nJo se
cogita.

41. Consequcntemente, o examinador de patentes do INPI é absolutamellte livre para
discord3r da decisJo concessóría ele p:.ltcIlIl:. l:mitida pelo USJ>TO~ q~lal1c1oeste at~ja cumo
Escritório de Exame Anterior~ conquanto haja fundamento técnico para tal div(;:rgGncia. t\\:SSl:
sentido. a 8doçuo do programa piloto em apreço n:.10 representa perdí.l de soberania .. .:.\
prerrogativa legal de examinar o pedido de patente depositado no Brasil permanece sendo du
INPI, podendo este utilizar os resultados de pesquisa c o exame realizado pelo USPTO.

42. A parte final do panigraCo 1.3 do capítulo I do apêndice J estabelece uma
possibilidade, c nJo uma obrigaçào.

43. O tópico 11 do apêndice I estabelece os requisitos paru partieipaçüo de nm pedido
de patente no p"ograma pilolO. Os cepósitos dos pedidos de palen!e nos clo;s escritórios
(Escritório de Exame Anterior e Escritório de Exame Posterior) precisam possuir a uma dal;\
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\ 12',c.c'jj; //---cOlllum in.icial (some earfiesf dale). a qual corrc:spondc a data ue priorid{\(k ou ;t d:IW (li.:
I ... Ú
l cpaslto,

44. Constitui um requisito para purticipaçãtJ no programa piloto ~l dt.'cisJO ck
concessão dn patente, Ol! a notificaçRo n..'spcCli\'<l, emitida pelo Escritório de EX'IIIH ..' Ant«:rior. Ou
seja, enquanto u Escritório de Exame An:crior não tiver proferido ri cC'cis:io conccss(ni,L n;10 hÚ
de se Ütlar de ingresso do pedido de paterlle no programa piloto. i'

45_ As rcivindicn,ões do pedido de patente participante do progrnlll" piloto prcciSill11
preencher duns cOl~diçõcs: a) corresponder. pt:lo menos. ~l lima reivilldicaç;1o aceit.:! pL'lu
Escritório de Exame i\ntcrior; b) possuir o ll1c.:smo escopo, ou inferior. uque]c concedido pelo
Escritório de 1:':,\,lfllL: ::.\nterior.!S

46_ Para participaí'iio do pedido de patente no programa piloto, o EscritÓrio de Exame
Posterior não pode ter iniciado a fase de cxame substantivo,<.I

47, A primcirn dMa do pedido, concernente no depósito ou da prioridacle, precisO!
corresponder necessariamente ao I3rasil ou aos ESlados Unidos, para que haja" panicip<1çiio do
mesmo 110 programa piloto. lO

4R, o Escritório dc Examc r\ntcrio,- serÚ o '''IPI ou O USPTO, 11

49, Niio parttCipa do progr"ma piloto um pedido cic pat.:nrc sujeito ao sigilo legal,
sendo que os pedidos precisnm ser Pllblieos nos dois escritórios, 12

50, A participação do pedido de patente no programa piloto depende de UIll "x"me
substantivo do pedido correspondente 110 Escritório de Exame Anterior, o '1ue cOlllpreende

' 'I' I "d b-'-! d 13!)(,;cl:ssanmnenle ana Ise (OS regulsltos e patentca I lCa e.

Ú Apêlldicl' l. 11 (J) Os depósitos no OEE e no OU: Ul'Vl'1ll ler a Jnl'SlTIíl prirnt:ira d:1t:.l (que Ccvt: ser 11J:lltl de
prioridade ou a dalJ de derósito) .

. Ap~mJil.:\: I, 11(2) O OEE dt:vc emitir llI!1a dedsiio JI." concess.:"io ou uma lIoriticaçào de concess;10 C'fJoticc 01'
alJow;uH:('''). A indicaçJo de que o redido é rl.:l"ll1itido ou scr.j concedido como uma ra1t:nre dL've ser rOrllccida Como
u:na Lh:clJraçJo explici:a em qUílJquer produlO do !r:lbalhu 5ubsr.:mlivo do OEE,
1\Arêndicc I, JJ (3) Cada urna das rcivindiclllí:Õe-S ilprcsc/lladas r'lra aniÍlise 110.imbiro do Projl:ro PilolO PPH devt'
corn:spondcr suficiclllcrncntc a pelo mellOs uma rt:ivindici\<;;1o L'ncolllradas e nceilas pelo OEL:. RL'ivindicilçC>cs
dCY(';!1l tcr o mesmo escopo ou menor.
'J Apêndice I, " (4) O OLE 11;]0 começoll c.I\<Jme dl' mérito do pedido.

la Apêndice 1, " (5) O pedido tem a primeira d:.!~4J(dI.: depósito ou da prioridnde) no Ornsil ou nos Esli:do" Ullidos.
" "pendic" I. il (6) O OEE deve ser o USI'TO ou o I/\I'!
1] r\p~ndict I, 11(2.2) Os pedidos no OEE L'OLE "h:\'Clll e-S(;lr llbcnos 110 (llJblico ..
l.l Ap~ndiçc 1, JI (2.3) P3f;1 um pedido (h:positado I1l) OLE ;1 Sl'r considerado no PrujclO l}ilolO PPH, ele dL'\"1.:ter SH.hl

c.\ílminíldo SUbSlaf1lJVíllllt'lllL' no OEE, incluindo cOl1si(k'ralí'L'es de llovidadL'. inVtlHividnde/n,io obvkdlldc l:
aplicabilidade industrial.



51. O capitulo 1I do apêndicc I especilica os documentos a set'em exigidos para
participação do pedido de patente no programa piloto. São previstos formulários especificos,
relatório técnico elaborado pelo Escritório de Exame Anterior, traduções etc.

52. O capítulo IV do apêndice j aborda o exame de admissibilidade do pedido de
patente no programa piloto. Na bipótese do pedido possuir uma irregularidade formal. prevê-se a
formulação de exigências para que o depositante saneie o requerimcnto de prioridade.

53. O apêndice 11 traz as c1assiticações concernentes aos campos tecnológicos de

petróleo, gás ou pctroquímica.

11.3 CONCLUSÃO PRELIMINAR

54. A titulo de conclusão preliminar. a Procuradoria suscita uma reflexão sobre a
necessidade do apêndice I tigurar como anexo do memorando de entendimento. O apêndice
possui normas de procedimento e um nivel de detalhamento, que talvez não sejam próprios de
um memorando de entendimento.

55. A matéria contida no apêndice I corresponde às normas da minuta de resoluçiio do
INPI, dedicada à adoção do programa piloto PI'H. A entrada em vigor da minuta pode ocorrer 110

mesmo dia da assinatura do memorando de entendimento.

56. Essa reflexão é pertinente porque o memorando de entendimento não comporta
normas de procedimento c detalhes sobre a atividade de cooperação. Reconhece-se que as
normas de procedimento e os detalhes tiguram cm um anexo, e não no memorando propriamente
dito. Essc raciocínio serve para manter o tcxto tal como ele sc encontra. Por outra senda. o
apêndice é parte integrante do instrumento.

57. Reconhece-se a finalidade do apêndice I, a saber, tixar o modelo I'PH acordado
entre as partes. Trata-se de um modelo cm perfeita consoniincía com o que dispõe a Lei

9.279/96.

58. Como já observado no tópico anterior, a decisão concessória de patente pelo
USI'TO não vincula o INPI. O INPI, quando atua como Escritório de Exame Posterior, possui
plena liberdade para adotar um entendimento sobrc os requisitos de patenteabilidade em sentido
diverso daquele alcançado pelo USPTO, como Escritório dc Exame Anterior.

59. Não sc faz aqui uma critica ao teor dos dispositivos contidos no apêndice I do
memorando de entendimento. A observação aqui registrada é se o apêndice de um memorando

de entendimento é o instrumento adequado para contcr tais dispositivos.

10



60. Recomenda-se a exclusão do apêndice I do memorando de entendimento. posto
que o nível de detalhamento de seus dispositivos não se coaduna com o instrumento escolhido.

61. A decisão por manter ou não o apêndice I no mcmorando de entcndimento
encontra-se na esfera da Administração. cabendo a Procuradoria apenas observar que o
instrumento proposto possui uma natureza que comporta princípios gerais, e não detalhes de
procedimento.

62. Cabe à Diretoria de Cooperação para o Desenvolvimento, em razão de suas
atribuiçães regimentais. manifestar-se sobre a manutenção do apêndice [ no mcmorando de
cntendimento. se for o caso. Na hipÓtese do apêndice I não desnaturar o memorando de
entendimento, tal compreensão há dc ser linnada pelo órgão competente. Tais considerações
serão examinadas cuidadosamente pela Procuradoria, no momento oportuno.

m. CONCLUSÃO

63. A Procuradoria Federal Especializada do INPI, como órgão de execução da
Procuradoria-Geral Federal, está adstrita ao exame dos requisitos de juridicidade da minuta de
memorando de entendimento. As questões atinenles à conveniência e oportunidade dos aiOS
praticados no âmbito da Administraçilo PÚblica, e os aspectos dc natureza eminentemente
técnica, fogem ao escopo de análise jurídica prevista aos órgãos consultivos da Advocacia-Geral
da União.

64.
em apreço:

As seguintes assertivas sintetizam a compreensão da Procuradoria sobre a matéria

I. Níio se identifica óbice à consecução do memorando de entendimento a
ser firmado entre o INPI e o USPTO. Remanesce, entretanto, antes da
chancela da Procuradoria, a necessidade de atcndimcnto das fonnalidades
recomendadas, particularmcnte as apontadas nos parágrafos 8, 24, 60 e 62;

11. O modelo de PPH acordado entre as partes encontra-se em consonância com
o que dispõe a Lei 9.279/96;

111. A decisão concessória de patente pelo Escritório de Exame Anterior não
vincula o Escritório de Exame Posterior, tendo este a prerrogativa para
decidir em sentido contrário;

IV. O INPI encontra-se obrigado a observar as exigências do Decreto n'
5.151/04, mormente no seu art. 3°.

65. Após o atendimento das recomendações, a Administração pode encaminhar a este
orgao jurídico as vias do instrumento ((lrmalizador com vistas à pertinente chancela. O
instrumento encaminhado à Procuradoria não foi o texto para a chancela, posto que O documento
contém espaços em branco a serem preenchidos.

II



66. Considerando o disposto na Portaria n° 44i, de i3 de outubro de 2015, do Senho!'
Advogado-Gerai da União. pubiicudu no Diário Oficiai du União - Seção 1, nO 196, de i4 dc
outubro de 2015, u presente manifestação ussome caráter de manifestação juridicu formal da
Procuradoria Federal Especializada do INPI, indcpendentemente de submissão ao superior
hierárquico do subscritor.

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2015.

~ 2'3.~-
Loris Baena Cunha Neto------

Procurador Fcderal
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