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1. Trata-se de consulta encaminhada pela Presidéncia do INPI através da qual solicita-se a
elaboracdo de manifestacao juridica sobre as consideracdes feitas pela DIRPA e pela DIRMA a respeito
da minuta do "Guia da Assembleia da Unido de Paris sobre a Implementacdo da Convencdo de Paris em
relacdo a Prioridade durante Emergéncias”.

2. Os autos ja haviam sido encaminhados anteriormente a Procuradoria, tendo sido emitida
a Nota n. 00003/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovada pelo Despacho n 00066/2020/PROCGAB/PFE-
INPI/PGF/AGU, com andlise dos termos da Nota Técnica/SEI N2 23/2020/INPI/DIRPA/PR, destinada a
subsidiar a participacdo do Presidente do INPI no debate com a OMPI sobre a possibilidade de introducdo
de nova regra no Regulamento do PCT que permita a suspensao da aplicacdao de algumas de suas
disposicdes em tempos de emergéncia.

3. Na ocasido, a Procuradoria manifestou-se no sentido da pertinéncia da proposta,
considerando que a mesma retira do usuario "o énus relativo a necessidade de apresentacdo de uma
solicitacdo formal e de efetiva comprovacdo material da situacdo excepcional que o impede de atender
ao prazo regulamentar para a pratica de determinado ato".

4, Foi corroborada também a preocupacdo da DIRPA "no sentido da inexisténcia de uma
definicdo objetiva para "emergéncia” no corpo da Regra, o que acaba por tornar o dispositivo
essencialmente subjetivo, diante da existéncia de um conceito tdo aberto”.

5. Na sequéncia das reunides realizadas pela OMPI foi apresentada, entdo, a minuta do “Guia
da Assembleia da Unido de Paris sobre a Implementacdo da Convencéo de Paris em relacdo a Prioridade
durante Emergéncias”.

6. O referido documento indica, em seu item 29, praticas que podem vir a ser adotadas pelos
Paises signatarios da Convencao da Unido de Paris em situacfes de emergéncia quanto a preservacao
do direito de prioridade, tendo sido objeto de andlise por parte das Diretorias.

7. A DIRMA, em linhas gerais, manifestou sua concordancia com as propostas, “ressaltando
que esta ndo implica a necessaria implementacdo das medidas pelo Instituto, no dmbito da recepcdo de
pedidos pela via nacional”, fazendo ressalvas com relacao a alguns dos dispositivos.

8. Em primeiro Iugar no que tange a previsdo constante do item (d) ( “7o accommodate the
difficulties during emergencies in complying with the priority period, a relief measure should be prowded
at the national level. Mechanisms for such a relief measure may include:"), entende a Diretoria que seria
interessante definir se a expressdo “in complying with the priority period" refere-se as dificuldades de
reivindicacdo da prioridade no Pais de destino, ou se também contemplaria as dificuldades de depésito
no Pais de origem.

9. Quanto ao item (f) ( “The relief measures referred to in paragraphs (d) and (e) should not be
unnecessarily complicated or costly. Fees applicable to benefit from those measures could be
exceptionally waived in the context of emergencies”), a DIRMA afirma que "pode ser relevante que seja
inserido no texto reforco de que a eventual retirada de taxas ou tarifas ocorrera desde que em
conformidade com as leis e procedimentos de cada pais. Se sugere ainda que seja encaminhada a
Procuradoria consulta acerca dos efeitos da suspensdo de prazos em vigor no Instituto sobre os
procedimentos relativos a Prioridade Unionista, com a sugestdo de formulacdo abaixo: 'Do ponto de
vista do ordenamento juridico nacional, e independentemente de recomendacido ou nido da OMPI, é
obrigatoria, vedada ou discriciondria a aplicacdo da suspensdo vigente no INPl aos prazos para a
reivindicacdo de prioridade (06 meses) e para a apresentacdo dos documentos comprobatorios (04
meses)? Ha, ainda, como se cogitar da aplicacdo de suspensdo diferenciada para os casos de
reivindicacdo de prioridade?"

10. Por fim, a DIRMA destacou que, com relacdo as designacdes recebidas via Protocolo de
Madri, “recomendamos que seja esclarecido na reunido como a Secretaria Internacional da OMPI vai
proceder com o exame formal das Designacées nos casos em que o pais de origem adote uma



interpretacdo da CUP para momentos emergenciais que resulte em um direito de PU estendido
conforme explicacdo detalhada no item 11. Caso ndo se obtenha uma posicdo claramente definida nesse
momento, que se entenda se o previsto é que essa definicdo ocorra nas discussées dos grupos técnicos
preparatorios da Assembleia Geral para encaminhamento de proposta para votacdo na Assembleia
Geral”,

11. A DIRPA manifestou-se no sentido de que “o direito de prioridade, previsto no Art. 42 da
Convencéo de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial - CUP é um mecanismo fundamental para
a apresentacdo de pedidos de propriedade industrial no exterior. E um principio abrangente integrado
nos sistemas nacionais e regionais de propriedade industrial, bem como nos sistemas internacionais da
Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a saber, o sistema do Tratado de Cooperacao
em Patentes (PCT)".

12. Assim, a Diretoria anuiu aos termos da minuta, ressaltando que encontram-se, de uma
forma geral, alinhados as iniciativas adotadas pelo INPI, a vista da edicdo das Portarias de n%s 120, 161,
166 e 178/2020, que suspenderam os prazos para a pratica de atos perante a Autarquia.

13. Finalmente, a DIRPA esclarece que entende que deve ser aplicada a suspensao também ao
prazo da apresentacao da prioridade, de forma a nao prejudicar o depositante.

14. Sendo o relato do necessério, a Procuradoria passa a sua manifestacao.

15. A duvida juridica que envolve a presente consulta refere-se, portanto, ao seguinte
questionamento formulado pela DIRMA: “Do ponto de vista do ordenamento juridico nacional, e
independentemente de recomendacdo ou ndo da OMPI, é obrigatdria, vedada ou discriciondria a
aplicacdo da suspensdo vigente no INPI aos prazos para a reivindicacdo de prioridade (06 meses) e para
a apresentacdo dos documentos comprobatdrios (04 meses)? Ha, ainda, como se cogitar da aplicacdo de
suspensdo diferenciada para os casos de reivindicacdo de prioridade”?

16. O direito de prioridade estd previsto no artigo 42 da CUP, sendo assim regulado quanto aos
prazos para 0 seu exercicio:

"CUP 4° A (1): Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invengao,
de depdsito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fébrica
ou de comércio num dos paises da Unido, ou o0 seu sucessor, gozara, para apresentar o pedido nos
outros paises, dos direitos de prioridade durante os prazos adiante fixados."

"CUP 4° C (1): Os prazos de prioridade acima mencionados serdo de doze meses para
invengdes e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as
marcas de fabrica ou de comércio.

17. Assim, o pedido a ser apresentado, por exemplo, no Brasil, antes de expirados os prazos
acima mencionados, “ndo podera ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo
outro pedido" (artigo 4° B), restando garantido ao depositante o direito de prioridade quanto ao pedido
de patente ou de modelo de utilidade, ou do pedido de registro de marca ou de desenho industrial.

18. A LPI, Lei n 9.279/96, regula a forma pela qual deve ser apresentada a reivindicacao de
prioridade no Brasil, tratando da matéria no artigo 16 quanto aos pedidos de patente e de modelo de
utilidade, além do registro de desenho industrial (por expressa disposicao do artigo 99):

"Art. 16. Ao pedido de patente depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil, ou
em organizacdo internacional, que produza efeito de depdsito nacional, serda assegurado direito de
prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, ndo sendo o depdsito invalidado nem prejudicado por
fatos ocorridos nesses prazos.

§ 12 A reivindicacdo de prioridade serd feita no ato de depdsito, podendo ser suplementada
dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores a data do depdsito no Brasil.

§ 22 A reivindicagdo de prioridade sera comprovada por documento habil da origem,
contendo numero, data, titulo, relatdrio descritivo e, se for o caso, reivindicacbes e desenhos,
acompanhado de traducdo simples da certiddo de depdsito ou documento equivalente, contendo dados
identificadores do pedido, cujo teor sera de inteira responsabilidade do depositante.

§ 32 Se ndo efetuada por ocasido do depdsito, a comprovacdo devera ocorrer em até 180
(cento e oitenta) dias contados do depdsito.

$§ 49 Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a
traducédo prevista no § 2° devera ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da
entrada no processamento nacional.

§ 52 No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da
origem, sera suficiente uma declaracdo do depositante a este respeito para substituir a traducdo
simples.

§ 69 Tratando-se de prioridade obtida por cessdo, o documento correspondente devera ser
apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depdsito, ou, se for o caso, em até 60
(sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalizacdo consular no
pais de origem.

§ 72 A falta de comprovagdo nos prazos estabelecidos neste artigo acarretard a perda da



prioridade.

$§ 82 Em caso de pedido depositado com reivindicacdo de prioridade, o requerimento para
antecipacdo de publicacdo devera ser instruido com a comprovacdo da prioridade.”

"Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposicoes do art. 16, exceto
0 prazo previsto no seu § 39, que serd de 90 (noventa) dias."

19. Ja o artigo 127 da Lei n 9.279/96 cuida da disciplina do exercicio do direito de prioridade no
que se refere aos pedidos de registro de marca:

"Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em pais que mantenha acordo com o
Brasil ou em organizacdo internacional, que produza efeito de depdsito nacional, serd assegurado direito
de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, ndo sendo o depdsito invalidado nem prejudicado por
fatos ocorridos nesses prazos.

§ 12 A reivindicacdo da prioridade serd feita no ato de depdsito, podendo ser suplementada
dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores a data do depdsito no Brasil.

§ 22 A reivindicagdo da prioridade sera comprovada por documento habil da origem,
contendo o nimero, a data e a reproducédo do pedido ou do registro, acompanhado de traducdo simples,
cujo teor sera de inteira responsabilidade do depositante.

§ 32 Se ndo efetuada por ocasido do depdsito, a comprovacdo deverd ocorrer em até 4
(quatro) meses, contados do depdsito, sob pena de perda da prioridade.

§ 4¢ Tratando-se de prioridade obtida por cessdo, o documento correspondente devera ser
apresentado junto com o proprio documento de prioridade.”

20. A luz do disposto na CUP e na LPI, os prazos relativos ao exercicio dos direitos de prioridade
podem ser assim resumidos:

- para pedidos de patente de invencao e de modelos de utilidade:

a) os pedidos devem ser apresentados em 12 (doze) meses contados do dia seguinte a data
de apresentacao do primeiro pedido em Pais signatario da CUP (artigo 42, C (2));

b) a apresentacdo da reivindicacdo deve acompanhar o depdsito no Brasil, podendo ser
suplementada em 60 (sessenta) dias por outras prioridades;

c) a comprovacao da reivindicacao deve ser realizada na prépria data do depdsito ou em até
180 (cento e oitenta) dias contados a partir da pratica daquele ato;

- para pedidos de registro de desenhos industriais:

a) os pedidos devem ser apresentados em 6 (seis) meses contados do dia seguinte a data
de apresentacao do primeiro pedido;

b) a apresentacdo da reivindicacdo deve acompanhar o depdsito no Brasil, podendo ser
suplementada em 60 (sessenta) dias por outras prioridades;

c) a comprovacao da reivindicacdo deve ser realizada na prépria data do depdsito ou em
até 90 (noventa) dias;

- para pedidos de reqgistro de marcas:

a) os pedidos devem ser apresentados em 6 (seis) meses contados do dia seguinte a data
de apresentacao do primeiro pedido;

b) a apresentacdo da reivindicacao deve acompanhar o depdsito no Brasil, podendo ser
suplementada em 60 (sessenta) dias por outras prioridades;

c) a comprovacao da reivindicacdo deve ser realizada na prépria data do depdsito ou em
até 4 (quatro) meses

21. Note-se que a apresentacdo do pedido - bem como da reivindicacdo de prioridade e a sua
efetiva comprovacao - sdo atos a serem praticados pelo usudrio perante o INPI.

22. Recentemente, em razao de diversas medidas administrativas, bem como em funcao da
prevencao a infeccdo e a propagacao do COVID-19, os prazos foram suspensos, no ambito do INPI, por
meio da edicao de algumas Portarias, sendo a mais recente a de n? 334/2020. A suspensao dos prazos
para a pratica de atos pelos usuérios implica na paralisacao da sua contagem, retomando-se o seu fluxo,
pelo tempo remanescente, ao fim do periodo de suspensao.

23. De pronto, a Procuradoria entende que a suspenséo dos prazos também se estende a todos
0s atos que envolvam as reivindicacées de prioridade, refiram-se 0s mesmos a sua apresentacdo ou a

comprovacao da reivindicacao.

24. Cabe a Administracdo, de fato, definir os periodos de suspensdo dos prazos, como, por
exemplo, em funcdo da adocdo de medidas sanitarias para evitar a propagacdo do COVID-19 ou
também em razdo da indisponibilidade dos sistemas de informética. Trata-se de um ato discricionério,
praticado segundo critérios de conveniéncia e oportunidade, e que encontra fundamentacdo na
realidade fatica. A suspensdo dos prazos aplica-se de forma indistinta a todos os atos a serem
praticados pelo usuario perante a Autarquia.

25. A suspensdo dos prazos, enquanto medida a ser adotada pelo INPI, atende ao espirito da
Lei, que visa a resguardar os interesses das partes quanto a preservacdo dos seus direitos. Como
exemplo dessa orientacao, pode ser citado o disposto no artigo 221, que ressalva a auséncia de
atuacao quando ocorrer uma justa causa. A suspensao dos prazos antecipa e previne, em certa medida,



a necessidade de que o usudrio tenha que postular a devolugdo do prazo perante a Autarquia:

"Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei sdo continuos, extinguindo-se automaticamente
o direito de praticar o ato, apds seu decurso, salvo se a parte provar que ndo o realizou por justa causa.

§ 12 Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio a vontade da parte e que a impediu
de praticar o ato.

§ 292 Reconhecida a justa causa, a parte praticard o ato no prazo que lhe for concedido pelo
INPL"

26. Por fim, cabe ressaltar que, promovida a suspensao dos prazos pela Administragao, ao
término do referido periodo poderdo ser identificadas duas hipdteses: a) a retomada da sua contagem
pelo prazo remanescente e b) o inicio do decurso dos prazos que deveriam ter tido o inicio da sua
contagem durante o periodo da suspensao.

A considerac&o superior.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2020.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atencdo, a consulta ao processo eletronico estd disponivel em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do NUmero Unico de Protocolo (NUP) 52402002846202015 e da chave de

acesso 320a2d7d
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