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Parecer n° OIl20-2016-AGU/PGF/PFEIINPI/COOPI-LBC-1.
PROCESSO N° 52400.065485-2016-43 (
INTERESSADO: Presidência
ASSUNTO: Minuta de memorando de entendimento sob e o projeto piloto de exame
colaborativo PPH, tendo como participantes os membros do PROSUR.

, . I
L Não se identifica óbice jurídico à adoção do
modelo de PPH tal como proposto no
memorando de rntendimento;
lI. O memoranl:lo de entendimento determina a
implementação Idoprojeto de exame co1aborativo
PPH. Para firmá-lo pressupõe-se que o País
signatário pÓssui todas as. condições
administrativas e políticas para assumir o
compromisso.

Senhor Presidente do INPI, .

I. RELATÓRIO

1. A Presidência submete à Procuradoria a minut de memorando de entendimento
sobre o PPH (Patent Prosecution Highway) multilateral no âmbito do PROSUR.

2 A é·' d d . d' I.. b' - d ' .. mat na eman a exame Ime lato, sem prfvla su mlssao os autos a area
técnica. Trata-se de matéria urgente, posto que existe um interesse de firmar o instrumento nos
próximos dias, por ocasião da presença nesta autarquia d s presidentes dos escritórios de
propriedade industrial que compõe o PROSUR.

3. O INPI firmou memorando de entendimento com o United States Patent and
Trademark Ojjice (USPTO) para implementação do projeto piloto de exame colaborativo
prioritário PPH; no ano de 2015. Do compromisso firmado, sJrgiu a obrigação do INPI de editar
normas para adoção do exame colaborativo.
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4. Nesse contexto, foi necessano criar a prioridade BR para que o INPI 'fosse
também escritório de primeiro ~xame. Do memorando de entendimento firmado com o USPTO,
decorreu uma série de atos do fPI, os quais foram examinados por esta Procuradoria mediante
as seguintes manifestações: ..

(i) Parecer n° 004I-20l5-AGU/PGF/PFE/INPVCOOPI-LBC-LO sobre a
minuta de resoluçãO sobre o projeto piloto PPH INPI-USPTO;

(ii) Parecer 11° 0028-20l5-AGU/PGF/PFE/INPVCOOPI-LBC-l.O sobre a
minuta de/resoluçãO sobre o projeto piloto PPH INPI-USPTO;

(iii) Parecer ~O 0034-20l5-AGU/PGF/PFE/INPVCOOPI-LBC-LO sobre o
. memoran o de entendimento firmado entre o INPI e o US.PTO;

(iv) Nota nO 0348-20l5-AGU/PGFIPFE/INPVCOOPI-LBC-2.l5.L8. sobre o
memor,(io de entendimento firmado entre o INPI e o USPTO;

(v) Parecer_I n° 0026-20l5-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-LO sobre a
resolução dedicada aos pedidos de patente prioridade BR.

5. Cabe à proc~adoria, no momento, efetuar uma análise prévia da minuta de
memorando de entendimentd, sem se pronunciar sobre a adequada instrução processual.

6.

11. MÉJRlITO

É o relatório.

7, O Parecer r 0041-2015-AGU/PGF/PFE/INPVCOOPI-LBC-I.O reconheceu a
existência de diversos m9delos de PPR. Há o modelo multilateral, no qual diversos países
participam do exame colaborativo, e há o modelo bilateral firmado entre dois países.

8. Determinad Is modelos de PPH não compreendem os documentos produzidos no
sistema PCT. Outros modelos de PPH adotam os documentos produzidos pelo sistema PCT,
notadamente os seguintes:1 .

(i) Opinião escrita da Autoridade responsável pela pesquisa internacional,
previ~b na Regra 43bis.l.a) do Regulamento de Execução do PCT; I

(ii) Opinião por escrito da Autoridade responsável pelo exame preliminar
interrlacional, prevista no artigo 34.2)c), d)

1 Opinião escrita da Autoridade responsável pela pesquisa internacional. "Docwnento fonnulado pela Autoridade
responsável pela pesquisa intbrnacional ao mesmo tempo que efecluar o relatório de pesquisa internacionaL Contém
uma opinião a respeito de sef:1 invenção reivinidicada parece ser naval parece implicar lima actividade inventiva (ser
não evidente) e parece ser su ceptível de aplicação industrial e também se o pedido internacional preenche as
condições do Tratado e do R guJamento, na medida em que são controladas pela Autoridade responsável pela
pesquisa internacionaL" OM L PCT Glossário. Disponível em: <http://www.wipo.int/pct/pt/texts/glossary.html#E>.
Acesso em: 26 novo 2015.
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do PCT e nas Regras 66.lbis, 66.2, 664.a) do Regulamento de Execução do
PCT;2

(iii) 'Exame preliminar internacional,3 previ to no artigo 33 do PCT.

9. Os documentos produzidos no sistema PCT não são adotados no modelo de PPH
implementado pelo INP, que também se caracteriza por ser rlateral.

lO. O PPH ora proposto ao INPI segue o modelo multilateral e incorpora os
documentos produzidos no sistema PCT. Identificado o obj to do memorando de entendimento,
passa-se ao exame de suas cláusulas.

lI. As considerações iniciais da minuta re saltam os princlplOs de exame
colaborativo, tais como o compromisso no aumento da qualidade da concessão de patentes e da
diminuição dó tempo de concessão. I
12.. O item dedicado ao objetivo estabelece o inicidi do programa piloto PPH dentro do
prazo de seis meses seguintes à assinatura do memorando de entendimento. O programa piloto
proposto compreende apenas os depósitos do pedido de patente de invenção. Os pedidos de
patente dt: modelo de utilidade estão excluidos. Os pedidOi\ de patente que entram na fase
nacional, mediante o sistema do sistema PCT, estão abrangido no programa piloto.

13. Chama a atenção a ausência de previsão dos ,edidos de patente de modelo de
utilidade, posto que esse tema costuma ser do interesse do Brrsil. Como é cediço, as empresas
brasileiras depositam um número maior de pedidos de patente de modelo de utilidade do que

I
patente de invenção. A principio, é do interesse do País que todo exame colaborativo que o INPI
firme inclua expressamente os pedidos de patente de modelo de \utílidade.

14.. O objetivo do memorando de entendimento é claro ao estabelecer a
implementação do PPH no mais tardar em seis meses a partir da rssinatura do compromisso.

15. A implementação adota o principio Mottainai. ~sse princípio decorre de uma
expressão japonesa e hoje é adotado para denominar um determi ado modelo de PPH.

2 Opinião por escrito da Autoridade responsável pelo exame preliminar interna ional: HDocumento dirigido ao
requerente pela Autoridade responsável pelo exame preliminar internacional, eln que se indica todas as observações
contidas na Regra 66.2. Em geral, se considera a opinião escrita formulada pela\Autoridade responsável pela
pesquisa internacional como sendo uma opinião escrita da Autoridade responsável pelo exame preliminar
internacional." OMPI. PCT Glossário. Disponivel em: <http://www.wipo.int/pcl/ptJtexts/g]ossary.html#E>. Acesso
em: 26 novo 20]5. \
3 Exame preliminar internacional: "O objetivo do exame preliminar internaciona é formular uma opinião preliminar
e sem força obrigatória sobre a questão de saber se a invenção cuja proteção é sJ icitada, parece ser nova, implica
em uma atividade inventiva (não ser evidente) e ser susceptível de aplicaçãoind slria!." OMPI. PCT Glossário.
Disponível em: <http://www.wipo.int/pct/pt/texts/glossary.html#E>.Acessoem: 6 novo 2015.
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16. Examinados ~s requisitos de patenteabilidade de wn pedido pelo esc;~~ó;io'~dê
primeiro exame, cabe ao escptório de segundo exame inserir o pedido de patente correspondente
na fila própria do PPH. Ou seja, cabe ao escritório de segundo exame proporcionar wn exame
acelerado, conquanto preenctidos três requisitos pelo pedido de patente.

17. O primeiro r qUi~ito refere-se aos aspectos formais, tais como pagamento de
retribuição, formulação do pkdido de prioridade, etc.

18. O segundo reLisito diz respeito à correspondência entre as reivindicações dos dos
pedidos de patente deposithdos no escritório de primeiro exame e no escritório de segundo

exame. I
19. O terceiro re~UiSito diz respeito à disponibilidade da busca de anterioridade e do
exame técnico. O escritóclo de primeiro exame precisa disponibilizar esses documentos ao
escritório de segundo exam6.

20. O INPI dJ Chile é uma Autoridade responsável pelo exame preliminar
internacional e pela buseJ internacional (ISAlIPEA). Isso é importante ter em mente para,
compreender a cláusula 2.2 do memorando de entendimento. De acordo com essa cláusula, os
resultados de busca e di exame do escritório d,~ primeiro exame adotarão os trabalhos
produzidos pelo Chile no âmbito do PCT. Essa é uma cláusula de especial relevância no
instrumento em estudo, o q e justifica a sua reprodução a seguir:

"2.2 En el Programa Piloto también se considerarán como resultados de
la búsqueda y dei examen de la QEA los productos deI trabajo
internacional PCT (WüIISA y WÜ, IPRP,''IPERlIPEA) que elabore el
instituto Nacional de Propriedad Industrial de la República de Chile."

21. Ainda que INPI seja ultra veloz e atue como escritório de primeiro exame de wn
determinado pedido de patl:nte, ele terá que considerar o resultado de busca e o exame preliminar
internacional.

22. A cláusula 3 da minuta de memorando de entendimento prevê a elaboração de
diretrizes dirigidas ao us io externo e interno sobre a matéria.

23. A cláusula 4 da minuta concebe os processo de avaliação do projeto, após a
implementação do mesm ,o que abrange trocas de informações e propostas de modificações.

24. A cláusula 5 da minuta trata das consultas para esclarecer os aspectos relativos à
implementação ou interpr tação do memorando de entendimento. ' '.

25. A duraçãoldo programa piloto está programada para três anos, sendo passivel de
prolTogação por wn ano, esde que haja acordo expresso dos Países participantes.
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26. A implementação definitiva do PPH depende da avaliação dos resultados obtidôs
pelo programa piloto, conforme disposto na cláusula 6.2 da minuta.

27. As modificações no memorando de entendimento são admitidas por meIO da
concordância expressa dos Países participantes do programcl piloto.

28. A cláusula 8.1 concebe a retirada dos paíls particípantes do programa piloto
me~iante um pré-aviso de três meses, constituido de uma 11otificação escrita aos demais Países
partICIpantes ..

29. O término, ou extinção, do memorando de e~tendimento não afeta os pedidos de
patente que tiveram o seu exame de patente iniciado no âinblo do PPH.

30. A cláusula 9.1 permite a suspensão do memorando de entendimento, na hipótese
de um número excessivo de solicitações de partícípação no PPH. A suspensão, no caso,
demanda um pré-aviso de três meses aos Países participantes do programa piloto.

31. A cláusula em comento qualifica o número e cessivo de solicitações. O número
excessivo é aquele que afeta o bom funcionamento do escritó io de propriedade industrial.

32. " A cláusula final da minuta conceme à exegese IdOmemorando de entendimento. O
instrumento há de ser interpretado de forma que nenhuáa disposição do mesmo indique
inobservância à legislação dos Países participantes do projeto ae colaboração ..

33. A segunda parte da cláusula final da minuJ condiciona a implementação do
projeto piloto à disponibilidade de recursos financeiros e de pclssoal dos Países participantes.

34.' Exposto o· conteúdo da minuta, algumas conliderações sé impõem. Uma vez
assinado o memorando de entendimento, surge a obrigação dd implementá-lo dentro do período
de seis meses. Embora não haja previsão no mesmo, seria raz~ável propor a formulação de uma
reserva sobre um determinado aspecto do projeto, se fosse Ol[caso. A reserva refere-se a uma
obrigação pontual do instrumento, e não sobre o compromisso em si.

35. Cogita-se uma ressalva relativa à ratificação e \xecução do instrumento. Não se
prevê um outro instrumento para ratificar o presente memor!ndo de entendimento. Uma vez
firmado, surge a obrigação. Não se concebeu um outro linstrumento para ratificá-lo. O
memorando de entendimento já determina a implementação dp projeto de exame colaborativo
PPH. O instrumento seguinte para executar o projeto é a normativa interna de cada País.

36. O instrumento em apreço não é um protocolo de J tenções.
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37. Para firmá-lo pressupõe-se que o País signatário possui todas as conctíçõês
administrativas e polític4 para assumir o compromisso. A ressalva cogitada talvez suscite
dúvidas quanto à validadB da anuência do País participante.

\
38. Situação djversa seria se o texto do memorando de entendimento estabelecesse
uma mera vontade de implementar o exame colaborativo, sem previsão de data. Se o instrumento
em análise fosse um p,otocolO de intenções, a ressalva cogitada não suscitaria dúvidas.
Entretanto, a minuta apre5iada de memorando de entendimento determina o exame colaborativo,
e não uma mera vontade di aderir, no futuro, ao projeto.

39. Outro aspefto a ser examinado, no momento, refere-se ao modelo de PPH
multilateral e vinculado aos documentos produzidos no âmbito do PCT. Não há óbice juridico
para que o INPI adote tal \modelo. O PPH proposto na minuta de memorando de entendimento
não afeta qualquer diSPositivo da Lei nO9.279/96.

40. O PPH proposto estabelece três obrigações principaís ao INPI do Pais
participante. Primeiro, coferir prioridade aos pedidos de patente. Essa prioridade significa
deslocar o pedido de patente da fila comum de exame para uma fila particular, na qual haverá
uma redução do período de espera do exame técnico.

41. Conferir prioridade a um pedido de patente que preenche os requisitos dispostos
em um ato normativo admihistrativo constitui uma prerrogativa adotada pelo INPI para atender
diferentes objetivos. Não é \preciso alteração legislativa para se conferir, prioridade a pedido de
patente. Nesse sentido, a frioridade conferida a um pedido de patente, em razão do PPH,
encontra-se em plena consornância com a Lei nO9.279/96.

42. O Estado pLSUi a prerrogativa de conferir beneficios fiscais a um setor
econômico que pretende fonkentar. Igual raciocínio aplica-se às filas de prioridade de pedidos de

I
patente. Confere-se prioridade na tramitação de um determinado grupo de pedidos de patente em
razão de um objetivo especírco de política econômica, ou comercial. Quando isso é feito com
transparência e observância J' legislação, não existe nenhum obstáculo para a sua adoção ..

43 .. A propriedad industrial é um instrurnento de política econômica. Nesse sentido
compreende-se a parte final\ do art. 5°, XXIX, da Constituição da República.4 O dispositivo
confere proteção constituci9nal às. patentes à luz do interesse social, do desenvolvimento
tecnológico e econômico do ais.

4 Constituição da República, art. 5°, XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distiri iVQs, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e
econômico do País;
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44. O art. 33 da Lei n" 9.279/96 institui o requerimento de exame do pedido 'de
patente, o qual é seguido de uma publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial. A
prioridade em estudo situa-se após a publicação do requbrimento de exame. O art. 34 da Lei
9,279/96 prevê as exigências formuladas pelo examin~dor de patentes. A prerrogativa da
Administração de formular exigências não é maculada pe]), mecanismo 'de priorização de pedido
de patente.

45. A segunda obrigação principal ao INPI do País participante do projeto é
considerar a busca de anterioridade e o exame preliminar internacional elaborado pelo INPI do
Chile como ISNIPEA. Isso não significa que o INPI .o Brasil terá que possuir o mesmo
entendimento do INPI do Chile quando este atua como ISmIPEA.

46. Os documentos elaborados no sistema do ptT não são vinculativos. Isso significa
que o INPI do Brasil pode entender que a matéria revelada no documento encontrado em sua
busca de anterioridade afeta a novidade da invençãd, a despeito do exame preliminar
internacional concluir em sentido contrário.

47. O exame preliminar internacional não substitui o exame técnico elaborado pelo
INPI do Brasil. Portanto, reconhece-se que o aludido docmhento elaborado no sistema PCT, bem
como a busca de anterioridade, adequa-se perfeitamente ~ que dispõe a Lei 9.279/96. O mesmo
se diz em relação aos demais documentos elaborados no' Ibito do PCT.

48. A compreensão acima decorre do art. 33.1 do PCT, o qual é claro ao dizer que o
exame preliminar internacional não é vinculativo, isto é, nãb possui força obrigatória, in verbis:

PCT, art, 33.1 O objetivo do Jame preliminar internacional é formular
uma opinião preliminar e sem força obrigatória sobre a questão a saber
se a invenção cuja proteção é splicitada, parece ser nova, implicar uma

: atividade inventiva (não ser evidente) e ser suscetível de aplicaçaõ
. industrial. ~
..

49. A terceira obrigação principal do projeto em apreço é a recepção do exame
técnico elaborado pelo escritório de primeiro exame. Em o tros termos, o escritório de segundo
exame recepcionará o relatório técnico do primeiro exame.

50 .. O relatório técnico elaborado pelo escritório de primeiro exame substitui o
relatório técnico de responsabilidade do escritório de seguhdo exame? Não. O relatório técnico
elaborado pelo escritório de segundo exame pode entender que o pedido de patente incide numa
vedação de matéria patenteável, de forma contrária ao escritório de primeiro exame, que
concedeu a patente? Sim.

51. Compreendido o alcance das três obrigações principais do PPH proposto, não se
identifica óbice jurídico à sua adoção.
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52. , Por fim, cabe observar que o modelo proposto de PPH é mais abrangente e
complexo em todos os sentits d~ que o projeto piloto ora vigente entre o INPI e o USPTO.

53. Em regra, 0r pareceres da área técnica precedem o exame jurídico da
Pro,;uradoria. Para atendimento de soliçitação de urgência, este órgão consultivo não aguardou a
manifestação técnica corres~ondente. Por esse motivo, a presente manifestaçào não tem caráter
conclusivo. Trata-se deuma rálise preliminar da ma~éria, passível de revisão. ,

54. " A' Procurad0fa Federal Especializada do INPI, como órgão de execução da
Procuradoria-Geral F~deral, lestá adstrita ao exame dos requisitos de Jm:ldlCidade da mmuta de

memorando de entendlmentl·. " , ", ,'; " i : '" ' , ' ' ,

55. As questões atinentes à conveniência e oportunidade dos atos praticados no
âmbito da Administração PÓblica, e os aspectos de natureza eminentemente técnica, fogem ao
escopo de análise jurídica pr I vista aos órgãos consultivos da Advocacia-Geral da União.

m. CONCLUSÃO .~.

56... ~iante do ex~osto~ rest~ examiiIad~ a matéria, objeto da consulta. As seguintes
assertIvas smtetlzam a compteensao exposta: "

I. Não se ifentifica óbice jurídico à adoção do modelo drPPH tal como
proposto ~o memorando de entendimento; ,,'

'0 11. O mem?rrndo de entendimel].to determina a imple,mentação do projeto' de
exame co/aborativo PPH. Para firmá-lo pressupõe-se que o País signatário
possui to as as condições administrativas e políticas para assumir o
compromisso ..

"".,., Rio de Janeiro, 4 de maio de 2016.

,! .

~~.
Loris Baena Cunha Neto '

Procurador-Chefe.
. •"'f'
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