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PROCESSO N° 52400.027445-2017

INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: minuta de Resoluggo que disciplina o Projeto piloto PPH INPI/EPO

1. Resolucdo que disciplina a execucdo do Projeto
Piloto PPH INPI/EPO no dmbito do INPL

1L Prioridade no exame de pedido de patente.
Possibilidade. Precedentes no INP1L.

TIL. Auséncia de 6bice juridico a aprovacdo da
norma.

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-sé. de processo submetido 5 Procuradoria para a apreciagdo da minuta de
Resolucdio que disciplina, no ambito do INPL, o Projeto Piloto de Exame Compartilhado Patent
Prosecution Highway, em decorréncia do acordo a ser celebrado com o Escritério Europeu de
Patente - EPO.

2. Esclarece a DIRPA que a proposta de Resolugdo consubstancia medida que
amplia o portfélio de modalidades de exame prioritario ¢ fortalece o uso da propriedade
industrial por brasileiros. Acrescenta que as iniciativas de exame priontario, em especial os de .
indole cooperativa, tém sido exitosas e tém atingido os objetivos propostos.

3. Dentre as finalidades do Projeto Piloto PPH INPI/EPO, a DIRPA. cita: 0 incentivo
do depésito do pedido de patentes por brasileiros na Europa; a contribui¢do para uma adequada
gestdo dos ativos’ imateriais; € a mitigagio dos efeitos nocivos do conhecido atraso do INPI na
conclusio do exame dos pedidos de patente.

4. Verifica-se as fls. 13/22 do presente processo administrativo a Nota Técnica
DIRPA n° 24/16, por meio da qual foram avaliados os beneficios provenientes de um acordo
PPH com o Escritério Europeu de Patentes — EPO.




5. Por fim, informa a DIRPA que o Projeto Piloto PPH INPI/EPO sera finalmente
formalizado com a assinatura do Memorando de Entendimento por parte do INPI ¢ do EPO —
The European Office, o qual, inclusive, & objeto do processo n° 52400.023056/2017-80.

o. E o relatério.

7. Como cedigo, incumbe & PFE/INPI, enquanto drgéo integrante da Procuradoria-
Geral Federal, o exame da juridicidade da minuta de ato normativo que se busca editar. N&o lhe
cabe, portanto, avaliar a conveniéncia e oportunidade na edicio do ato normativo, e tampouco
analisar aspectos eminentemente técnicos.

8. De todo modo, a instrugdo do presente processo permite compreender que se trata
de uma proposta de resolucio com vistas a disciplinar a execugio de um Memorando de
Entendimento celebrado entre o INPI ¢ o EPO, por meio do qual se institui um mecanismo para
acelerar o exame de pedidos de patente com origem brasileira no Escritério Europeu e 0 exame
de pedidos de patente com origem européia no INPL

9. A proposta de Resolugio estabelece, outrossim, uma prioridade para o exame de
pedidos de patente com origem européia também depositados no INPI, o que nfo é novidade no
dmbito da Autarquia. Alias, esta Procuradoria Jé afimmou em diversas ocasides a possibilidade de
se estabelecer prioridade para o exame de certos pedidos de patente, notadamente por forca do ja
conhecido backlog que aflige o INPI.

10. Por ébvio, enquanto ato administrativo, nfo se deve descurar de uma adequada

motivagdo. A proposito, a Nota Técnica de fls. 13/22, juntada pela DIRPA, apresenta-se como

instrumento suficiente para justificar a edigdo do ato normativo ora sob exame, justamente

porque traz evidéncias dos beneficios provenientes da celebragéo de acordo que contemple o
"exame colaborativo, tal como o Projeto Piloto PPH INPI/EPO.

11. A competéncia do Exmo. Sr. Presidente do TNPI para celebracdo de Memorando
de Entendimento deste teor exsurge do disposto no art. 17 do Decreto 8854/1 6, que aprovou a
Estrutura Regimental da Autarquia, ao passo que a competéncia do Ilmo. Sr. Diretor da DIRPA
para, em conjunto com o Exmo. Presidente do INPI, aprovagido da Resolugdo cuja minuta ora se
analisa advém do art. 12, TV do mesmo Decreto.

12. A finalidade do ato j4 foi devidamente exteriorizada pela DIRPA, como pode ser
verificado no documento de fls. 02/03 dos autos, devidamente reproduzida no relatério deste
parecer. Por fim, ndo ha reparos na forma eleita para o tratamento do tema no INPI, porquanto
em sintonia com o disposto no art. 3% 1, “a”, da Instrucio Normativa INPI PR 02/13.

13. Assim, sob o ponto de vista anatbmico, ndo se vislumbra qualquer dbice & edi¢io
da Resolugdo tal como proposta, na medida em que observados os SEUs requisitos intrinsecos



legitimadores, restando apurar, sem embargo, sua conformidade com a legislagio que rege a
matéria de propriedade industrial no Brasil.

14. Na verdade, a existéncia de um precedente no dmbito do INPI viabiliza o aval
para a proposta de Resolu¢iio que disciplina o Projeto Piloto PPH INPI/EPO. £ que a PFE/INPI,
no bojo do processo n°® 52400.041613-2015-82, afirmou a juridicidade da minuta de Resolugio
que disciplinou o Projeto Piloto PPH INPI/USPTO, por meio do parecer N° 0041-2015-
AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

15. Em suma, a Procuradoria entendeu que a instituigio do Projeto Piloto PPH
INPI/USPTO néo resultava em qualquer sorte de violagdo a legislagdo brasileira, pois constatado
0 respeito tanto das normas procedimentais previstas na Lei 9279/96 quanto dos requisitos de
patenteabilidade. A ressalva feita naquela ocasifio residia somente na redagdo da norma.

16. Neste sentido, convém tecer consideragdes apenas naquilo que se verificou
alteraco em relagio & Resolucdo INPI PR 154/15, que instrtuiu o PPH INPI/USPTO.

17 Do exame da minuta de fls. 05/10, nota-se que, muito embora tenha tomado por -
base a Resolugdo INPI PR 154/15, houve preocupagio em aperfeicoar a redagio da norma,
tornando mais claros alguns dispositivos.

18. Os arts. 1° 2° e 3° ndo trazem novidade, dai porque dispensdvel comentério a
respeito do seu teor.

19. Noutro glro o art. 4° da minuta sob exame ostenta uma novidade em relacio ao
PrOJeto PPH INPI/USPTO, ja que admite a possibilidade de que pedidos de patente de modelo de
utilidade também fagam parte do Projeto Piloto PPH INPI/EPO, o que foi exphcltamente
proscrlto pelo art. 7°, 1 ¢/c art. 7°, § 1° da Resolucio INPI PR 154/15.

20. De fato, a Lei 9279/96, em seu art. 2°, 1, prevé a possibilidade de concessdo de
patente de modelo de utilidade, razdo pela qual ndo se vislumbra, a rigor, 6bice para que se
institua mecanismo que confira prioridade no exame dos pedidos de patente desta natureza desde
que preenchidos os demais requisitos exigidos para tanto.

21. No mais, o art. 4° da minuta em apre¢o apenas esclarece em que condigbes um
pedido de patente da mesma familia pode ser objeto da prioridade de exame, orientando com
maior precisdo o trabalho do examinador assim como o requerimento do interessado. Na
realidade, o art. 4° da minuta incorpora, num s6 dispositivo, o que, na Resolugio INPI PR
154/15, estava esparso no art. 4°, no art. 7° 7°, XII, XIII ¢ XIV e no art. 9°, o que € auspicioso.

22. Por sua vez, 0 art. 5° da minuta pode ser equiparado ao art. 7°, XI da Resolucio
INPI PR 154/15, vez que ambos delimitam o nicho material em que autorizada a participacio no
. Projeto Piloto.



23. No caso do Projeto PPH INPI/EPO restou eleito o campo técnico de compostaso
quimicos, exceto farmacos, ou maquinas, equipamentos, dispositivos aplicados a medicina,
diversamente do que ocorrera na hipétese do PPH INPI/U SPTO, cuja matéria eleita fora o ramo

de petréleo, gés e petroquimica.

24. Data vénia, a eleicdo de tal critério consubstancia analise eminentemente técnica,
e, por tal razéo, afigura-se inadequada uma intervengdo da Procuradoria, salvo se evidenciada
eventual pecha discriminatoria ou situagao desarrazoada, o que, em absoluto, ndo se verifica na
espécie. '

25. Com efeito, a Nota Técnica de fls. 13/22 apresentada pela DIRPA, apresenta 0s
dados técnicos necessérios & delimitagio da matéria que pode ser encartada no Projeto Piloto
PPH INPVUJPO com vistas a salvaguarda do interesse nacional, justificando, portanto, a tomada _
de decisdio que reflete o art. 5° da minuta em tela. ‘

26. O art. 6° da minuta traz requisitos para concessdo do exame pPrioritario que ja
existiam na Resolucdo que instituiu o Projeto Piloto PPH INPI/USPTO, ex vi do art. 7° da
Resolugdo INPI PR 154/15, dai porque também desnecessario se alongar nesta parte, bastando
catificar a anterior manifestacio da Procuradoria no sentido de sua conformagéo juridica.

27. Noutro giro, tem-se que o art. 7° da minuta em aprego parece corresponder ao art.
10 da Resolugio INPT PR n° 154/15, ¢ estabelece, de forma mais técnica, a possibilidade de
atuacdo por procurador no § 1°, ao invés de fazé-lo em artigo diverso como foi feito no caso do
Projeto PPF INPI/USPTO, ex vi do art. 11 da Resolugdo INPT PR 154/15, ja que se cuida do
mesmo assunto, qual seja, a forma em que feito o requerimento de exame prioritario.

28. Nota-se, ademais, uma altera¢fio substancial promovida pelo art. 7° da minuta em
referéncia em relacio a Resolugio INPI PR 154/15, a qual estipulava, no paragrafo unico do sen”
art. 10, a condicio de que, havendo mais de um depositante, todos deveriam autorizar o |
requerimento de participagdo no Projeto Piloto PPH INPLUSPTO.

20. A proposta de Resolugdo que ora se analisa, no art. 7°, § 2° dispensa aquela
necessidade de autorizagdo de todos os depositantes para o requerimento de exame prioritério,
estabelecendo a possibilidade de que, havendo mais de um depositante, o requerimento seja feito
por qualquer deles, de forma isolada ou conjunta.

30. A rigor, a Lei 9279/96 nfo estabelece categoria de depositante de um pedido de
patente, quicd valora eventuais categorias existentes, de modo que, por se tratar de um direito
patrimonial disponivel, ndo ha, de fato, 6bice para que se estabeleca a possibilidade de que,
havendo mais de 1 (um) depositante, apenas um deles faga o requerimento. O assunto se coloca
portanto, na esfera de conveniéncia dos paises signatirios do acordo de cooperagéo. ,



31. Certo ¢, contudo, que ao proceder de forma isolada o requerimento, ha extensio
dos efeitos do ato aos demais depositantes, como fica claro pela leitura do art. art. 8%, §1°da
minuta sub examine, o que & bastante coerente.

32. No que diz respeito ao art. 8° da minuta, percebe-se que parece pautar a
proporcionalidade no uso do mecanismo de prioridade que ser4 instituido pelo PPH INPI/EPO.
A luz da Nota técnica anexada pela DIRPA as fls. 13/22, compreende-se a razio do limite
estabelecido nesta norma, a saber, franquear ao maior nimero de interessados possivel o manejo
da ferramenta, e nfio apenas a certos usuarios de maior envergadura.

33. Interessante observar que, no caso do Projeto Piloto PPH INPI/USPTO, a
Resolugdo INPI PR n° 154/ 154 eiegeu como critério de restrigo a data de depésito do pedido de
patente, como pode ser visto pelo seu art. 7°, I, no havendo razio para ser questionada a nova
escolha feita pelo INPI para execuciio do PPH INPI/EPO.

34, Cuida-se, uma vez mais, de eleicio de um critério de restricio no uso do
mecanismo de prioridade fulcrada em andlise técnica que realmente cabe 4 DIRPA, nio se
vislumbrando qualquer anomalia na escolha do critério que motivou a previsido do art. 8° da
minuta sob estudo.

35. Por outro lado, o art. 9° da minuta de Resolucdo ora examinada traz uma alteracio
importante, mas nem por isso deve ser objeto de ressalva. A Resolucfio INPI PR 154/15 dispde
em seu art. 8° que, para acionar o mecanismo de exame prioritario PPH INPI/USPTO, o servico
€ gratuito.

36. A gratuidade nfo mais subsiste no Ambito do Projeto Piloto PPH INPI/EPO, na
medida em que estabelecido no art. 9° da minuta de Resolugdo que a avaliacio do requerimento
de participagio se sujeita ao pagamento de uma retribuigfo correspondente.

37. Neste passo, impende observar que a questdo atinente a possibilidade de
institui¢do de retribuicdo pelo servico de avaliagiio do requerimento de eventual mecanismo
prioridade foi recentemente enfrentado pela PFE/INPI, nio havendo razio para se divorciar do
entendimento outrora exposto.

38. Deveras, por ocasifio do exame da juridicidade da proposta de Resolucfio que
visava a renovar o Projeto Piloto que confere prioridade aos pedidos de patente BR, feito no bojo
do processo n° 52400.173541-2016-12, o Exmo. Sr. Procurador-Chefe da PFE/INPI assentou no
Parecer n° 0002-2017—AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC—1.0, com acerto, a inteligéncia de que,
considerando a natureza juridica da retribuicfo devida pelos servigos disponibilizados pelo INPI,
ndo se identifica 6bice 4 sua instituicio por ato normativo da Autarquia.
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39. Logo, na linha da esperada padronizagdo das orientacdes exaradas aos 01gaos da
Administracio Publica, ratifica-se 0 entendimento no sentido de inexistir obice 4 instituicio de
uma retribui¢io para o servico de avaliagdo do requerimento de prioridade.

40. Nazo obstante, cuida reforcar a recomendacdo feita pelo Exmo. Procurador-Chefe
da PFE/INPI no parecer acima referido para que o servico de avaliacio do requerimento de
prioridade no exame, bem assim sua retribuigdo correlata estejam contemplados na proxima
tabela de servigos que for proposta ao MDIC.

41. Os arts. 10, 11, 12, 13 e 14 da minuta ora examinada prevéem, tanto quanio
faziam os arts. 12 e 13 da Resolugo INPI PR 154/15, a necessidade de instrugdo adequada do
pedido de prioridade, ndo se identificando qualquer ponto que merega um comentario adicional.

42. No art. 15 da minuta ha a delegagfo da tarefa de avaliaciio do requerimento de
prioridade para um Grupo especifico da DIRPA, nos mesmos moldes da previso do art. 14 da
Resolugio TNPI PR 154715, sendo certo que, na espécie, houve a acertada preocupagdo em
estabelecer uma ordem cronolégica para 0 €Xame (art. 15, § 3° da minuta em aprego).

e

43. O art. 16 da minuta sob analise encetra os 3 (trés) tipos de conclusdo que podem
ser adotadas pela Comissdo avaliadora do requerimento, o que salutar em atencio & transparéncia
esperada da Administragao Piblica, uma vez que permite a0 usuArio a ciéncia prévia a respeito
da sorte do requerimento eventualmente, bem como lhe confere possibilidade de planejamento.

44. O art. 18 da minuia também €& oportuno porque deixa inequivoca a autoridade
investida no poder de decisdo sobre 0 requerimento.

45. O art. 17 da minuta em aprego reproduz o art. 16, § 2° da Resolugdo INPI PR
154/15. Do mesmo modo, os arts. 20 e 21 da minuta reproduzem os arts. 15 e 16 da precitada
Resolucdo do INPI, ndo havendo razdo para novos comentarios.

46. Assim como foi feito em relagdo ao Projeto Piloto PPH INPI/USPTO, a
cooperagdo ora propugnada com o Escritoério Europeu prevé uma limitag@o para ¢ exame na
funciio de OLE. O limite de pedidos de patente na fungdo OLE previsto no art. 19 da minuta em

voga é 0 mesmo estabelecido no art. 6° da Resolugdo INPI PR 154/15, qual seja, 150 {(cento e
cinglienta).

47. Nio se verifica qualquer problema na limitacdio imposta pelo INPIL. Trata-se,
afinal, de critério de gestdo de processos, estabelecido de acordo com a capacidade resolutiva da
DIRPA, que realmente deve ponderar seus recursos de forma a conferir eficiéncia ndo apenas
para determinados assuntos, mas para todos os casos regularmente submetidos ao seu exame.

48. O art. 22 da minuta ora apreciada também inova em relagdo a disciplina
normativa do PPH INPI/USPTO ao trazer hipéteses em que ndo serdo conhecidos os recursos




eventualmente interpostos em face da decisio que negar a participagdo no Projeto PPH |
INPUEPO, o que, a contrario sensu, abre possibilidade de recurso em alguns casos, ainda que
remotos. O art. 17 da Resolugéio INPI PR 154/15 & taxativo quanto a impossibilidade de recurso
em face das decisdes adotadas no 4mbito do Projeto PPH INPI/USPTO.

49. N&o se verifica, entrementes, qualquer sorte de ilegalidade na novel previsio
contida no art. 22 da minuta, porquanto estar de acordo com os art.s 212 e 219 da Let 9279/96.
Ademais, espera-se mesmo que 0 procedimentos inaugurados pelo Projeto sejam expeditos.

50. O art. 23 da minuta encaminhada pela DIRPA reforca a soberania da legislacdo
patria, reafirmando a necessidade de respeito as normas previstas na Lei 9279, tanto quanto o
faziam os arts. 19, 20 e 21 da Résolugﬁo INPI PR n® 154/15. E, de fato, munportante que reste
consignada a supremacia da legislagéio brasileira, Justamente para que ndo paire dividas sobre a
sua prevaléncia em caso de conflito.

51. Em relago ao art. 24 da minuta ora analisada, ndo se questtona o limite temporal
fixado para o Projeto PPH INPI/EPO, mas cuida ponderar que a redacio da norma poderia ser
mais simples, o que nfo significa rejeichio da forma atual. Poderia ser algo como “O Projeto
Piloto PPH INPI-EPQ terd duracéo de 2 (dois) anos a partir da vigéncia da presente Resolugdo
e 56 serd encerrado quando concluidos todos os pedidos considerados aptos.”

52. Entende-se que a urgéncia na aprovagio e publicacio da Resolugio dificulta a
modificacdo dos termos da minuta, mas fica a ponderagio acima a titulo de registro.

53. Por fim, sugere-se o ajuste na clausula de vigéncia contida no art. 25 da minuta
em aprego, a fim de que o inicio da vigéncia da norma coincida ao menos com a efetiva data da

sua publicagio na RPI.

547 Destarte, resta examinada a minuta de Resolugio encaminhada pela DIRPA, nio
se vislumbrando qualquer 6bice legal 4 aprovagio e publicagio.

55. Ante o exposto, conclui-se inexistir 6bice legal a aprovagio da minuta de fls.
05/10.

A consideracio superior.

Rio de Janeiro, 15 de marco de 2017.

Daniel Junqueira de SouZa Tostes
Procurador-Federal
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Despacho n°® 0125/2017-AGU/PGF/PFEANPI/COOAD-LBC-3.2.3

REFERENCIA: Processo n°. 52400.027445-2017-84

1. Estou de acordo com o Parecer n° 0011-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOQOPI-DIT-
1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral
Juridico de Propriedade Industrial.

2. A Procuradoria nio identifica dbice juridico 4 aprovacio pelo Sr. Presidente da
minuta de resolucio contida as fls. 05/11 dos autos.

3. A Diretoria de Patentes.
// Rio de Janeiro, 16 de margo de 2017.
4 = @‘R\
Loris Baena Cunha Neto

Procurador-Chefe



