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1. Minuta de Portaria que disciplina a fase III do Projeto-piloto de Exame Compartilhado Patent
Prosecution Highway (PPH).

2. Inteligéncia do artigo 21 da IN n. 30/2013, no sentido de que os pedidos divididos devem ser
examinados e decididos de forma simultinea.

3. Parecer n. 00036/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n.
00105/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

4. Eventual pedido de divisdo deve ensejar a cassa¢ao do tramite prioritario.

5. Inexisténcia de dbices juridicos a edi¢do do ato normativo, observadas as recomendagdes ¢ sugestoes
constantes do Parecer.

1. Trata-se de consulta acerca de minuta de Portaria que “disciplina a fase IlI do Projeto-Piloto PPH”.

2. A DIRPA justifica que “o Projeto-piloto PPH uniforme atingiu o objetivo de conceder o tramite
prioritario de pedidos de patente cuja matéria foi restrita aquela considerada patenteavel por outro instituto de patente
com requisitos padronizados para todos os requerentes”.

3. Além disso, o Projeto-piloto apresentou beneficios indiretos, tais como "divulgar a propriedade
industrial e destacar sua importdncia para a inova¢do e contribuir para a imagem do INPI como um orgdo preocupado
com os interesses dos usuarios do sistema de propriedade industrial ao disponibilizar servicos de priorizagcdo de exame
compativeis com os oferecidos pelos escritorios de propriedade industrial mais proeminentes do mundo”.

4. Nesse contexto, informa a Diretoria que, com base nos resultados observados, € possivel realizar algumas
sugestdoes de aprimoramento. Assim, os requerimentos passariam apenas por avaliagdo formal (salvo em alguns casos),
ndo sendo passiveis de recurso as decisoes que nao admitem o trAmite prioritario.

5. Foram acrescentadas ainda algumas outras propostas:

“a. Aceitar o resultado de exame do PCT como base de requerimentos de PPH;

b. Manter os limites de requerimento, especificamente de 600 (seiscentos) por ano; de 150 (cento e
cinquenta) por se¢do IPC por ano, de 1 requerimento por depositante de um por ciclo semanal (de segunda-feira a
domingo), e

c. Ampliar a salvaguarda ao permitir que a diretoria de patente possa suspender todos os requerimentos
de tramite prioritdrio, exceto aqueles exigidos por lei (depositante idoso, portador de deficiéncia fisica e portador de
doenga grave)”.



6. A aprovacdao do ato normativo, segundo a area técnica, acarretara modificagdes no sistema. Por esse
motivo, os autos foram também encaminhados a Coordenacao-Geral de Tecnologia de Informagao.

7. Em despacho de 13 de outubro de 2021, a CGREC/COREP manifestou-se no sentido de que o art. 9° da
minuta de Portaria (que dispde que, em caso de divisdo de pedido, apenas o original mantera o atributo de prioritario),
colidiria com o disposto no art. 21 da Instrucdo Normativa n. 30/2013, o qual determina que o pedido original e o seus
divididos devem ser decididos simultaneamente.

8. De acordo com a CGREC/COREP, “a ndao observancia ao Art. 21 da IN 30/2013 pode resultar em
pedidos sendo examinados e decididos com diferentes posic¢oes técnicas sobre mesma matéria técnica, uma vez que serdo
examinados em um consideravel intervalo de tempo entre eles e tais diferencas de posi¢do podem ser resultado tanto
divergéncias de entendimento entre examinadores ou instancias administrativas, como por evolugcdes no entendimento
sobre matéria técnica, muitas vezes do proprio examinador”.

9. O ato normativo que instituiu a fase II do Projeto-piloto foi objeto de analise juridica por parte da
Procuradoria por meio do Parecer n. 000046/2020/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovagéo n.
00194/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, tendo sido indicada a inexisténcia de 6bice juridico & sua edi¢cdo, com

sugestoes de aprimoramento do texto.
E o breve relato do necessario.
DOS REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO

10. Constitui premissa basica para a analise da minuta apresentada a verificagdo acerca da presenga dos
pressupostos de constitui¢do do ato administrativo, bem como sua compatibilidade com a legislacdo de regéncia e com o
ordenamento juridico patrio de maneira geral.

11. Os requisitos do ato administrativo, também chamados de elementos ou pressupostos, consistem nas
partes que o compdem. De maneira simploria, podem ser definidos como sendo a sua infraestrutura basica.
Doutrinariamente, os mesmos podem ser divididos em dois conjuntos: elementos essenciais e elementos acidentais (ou
acessorios).

12. No que toca aos elementos essenciais, sdo aqueles sem os quais o ato administrativo ndo ¢ capaz de
existir no mundo juridico, ou seja, sdo elementos necessarios a validade do ato. A doutrina langa mao do contetido
previsto no Art. 2° da Lei de Acdo Popular (Lei n. 4.717/65) como meio para elencar quais seriam os cinco elementos
essenciais dos atos administrativos, quais sejam: competéncia, finalidade, forma, motivo e objeto.

13. Cabe aqui realizar uma breve apresentacao e definicdo de cada um deles:

a) A competéncia refere-se ao sujeito a quem compete a pratica do ato. Sujeito capaz para a pratica do ato
¢ aquele a quem a lei atribuiu a respectiva competéncia;

b) Finalidade diz respeito ao resultado final da produgdo do ato, que sempre deve ter como fim geral o
interesse publico. A finalidade € o resultado que a Administragdo quer alcangar com a pratica do ato, a qual deve ser licita
e coincidir com o interesse publico;

c¢) Forma € o rito seguido para a produgdo do ato, bem como o meio de exteriorizagdo do ato em si, sendo
a escrita a forma mais comum. Em sentido restrito, considera-se a forma como a exteriorizagdo do ato (em geral é
escrito). Em sentido amplo, esta relacionada as formalidades que devem ser observadas durante o processo de formagao
da vontade da Administragdo, observando-se que um ato normativo somente se aperfeigoa e vincula os administrados
apos a sua publicagao;

d) Motivo ¢ o pressuposto de fato e de direito que fundamenta a pratica do ato. Pressuposto de fato, como
o proprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstancias, de acontecimentos, de situagdes que levam a
Administracdo a praticar o ato. Finalmente, pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato;

e) Objeto ¢ o conteudo do ato, ou seja, o efeito juridico imediato que o ato produz. Como no Direito
Privado, no regime juridico administrativo o objeto deve ser licito (conforme a lei), possivel (realizavel no mundo dos
fatos e do direito), e moral (em consonancia com os padrdes comuns de comportamento, aceitos como corretos, justos,
éticos).



14. Ao lado dos elementos essenciais, os atos administrativos podem contar com elementos acidentais, isto &,
componentes que podem ou ndo estar presentes, ampliando ou restringindo os seus efeitos juridicos, ou seja, residem no
ambito da eficacia e produgao de efeitos concretos dos atos. Sao eles: o termo, a condi¢do e o modo ou encargo.

15. O quinteto de elementos essenciais do ato administrativo consiste em seus requisitos de validade, logo, a
presenca de vicios em qualquer deles podera levar a anulagdo ou revogacao do ato, conforme o caso.

16. Tecidas estas breves consideragdes tedricas acerca do tema, passa-se ao exame do caso concreto, para que
se conclua acerca da presenca ou ndo dos requisitos na minuta de ato normativo ora em analise.

COMPETENCIA

17. Os artigos 17, inciso XI e 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto n. 8.854/2016,
além do artigo 152, inciso XII do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC n. 11/2017, tratam da defini¢do da
competéncia para producdo do ato normativo em tela.

18. Assim sendo, tendo em vista a autorizacdo prévia efetivada por intermédio das disposi¢cdes acima
referenciadas, entende-se que o ato normativo a ser editado pelo Presidente do INPI e pelo Diretora de Patentes,
Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, ora em analise, preenche o requisito da competéncia.

OBJETO

19. Em conformidade ao exposto acima, infere-se que a proposicdo ¢ dotada de objeto licito, de conteudo
previsto em normas superiores € necessario para instituir a fase III do Projeto-piloto PPH.

FINALIDADE E MOTIVO

20. A finalidade do normativo resta clara nos autos. De igual modo, os motivos que justificam a publicagao
do ato administrativo em questdo acabam por se confundir com sua propria finalidade.

21. Os sobreditos requisitos do ato administrativo encontram-se estampados na NOTA TECNICA / SAESP /
FTTP /009/2021, bem como ao longo de todo processo administrativo n°® 52402.008988/2021-69 .

22. O Decreto n° 9.191/2017, de observancia obrigatoria na proposi¢ao de atos normativos, conforme se
extrai do contido no art. 3°-A do Decreto n° 10.139/2019, estabelece nos respectivos artigos 27 e 32 a necessidade da
prévia elaboragdo da exposi¢do de motivos e de parecer quanto ao mérito, para o preenchimento dos requisitos de
finalidade e motivo do ato que se pretende elaborar.

23. Vale ressaltar que o referido Decreto foi redigido tendo por objetivo direto a redacdo de proposta de atos
normativos do Presidente da Republica. Assim, para a reda¢do de atos inferiores a Decreto devemos realizar as
adaptacdes internas correspondentes, adaptando a realidade da edicdo de atos normativos inferiores a Decreto.

24, Dai porque, em atengdo ao aludido dispositivo, restou editada a Nota Técnica acostada aos autos, de cujo
conteudo se extrai: a) andlise do problema que o ato normativo visa a solucionar; b) os objetivos que se pretende
alcangar; c) identificagdo dos atingidos pelo ato normativo; e d) a estratégia e o prazo para implementacao.

25. Importante, ainda, observar o comando contido no artigo 15 da Portaria INPI/PR n. 24/2021, que
estabelece os procedimentos a serem adotados para a revisdo e a consolidacdo dos atos normativos inferiores a decreto, no
ambito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

26. Em que pese aludida norma esteja jungida ao processo de revisdo e consolidacao estabelecido no Decreto
n. 10.139/2019, termina por apresentar um rol de boas praticas em técnica normativa que deve ser seguido pelos
componentes organizacionais da Autarquia:



"Art. 15 Os processos administrativos tramitardo integralmente no Sistema Eletronico de Informagoes
(SEI), e deverdo ser instruidos com todos os documentos necessarios a deliberagdo e decisdo por parte da autoridade ou
orgdo competente para a edi¢do dos atos normativos propostos, sendo inaugurados, no minimo, com os seguintes
documentos:

a) oficio interno, como documento inaugural do processo, indicando objetivamente a justificativa do ato
processual;

b) copia do (s) ato(s) normativo(s) objeto(s) da consolidagdo;

¢) manifestagoes das dreas técnicas envolvidas;

d) nota técnica das dreas responsaveis pela elaboragdo do ato, abordando, no que couber, as orientagoes
contidas no artigo 32 do Decreto 9.191, de 1° de novembro de 2017; e

e) minuta do ato normativo.

$ 1° A nota técnica prevista na alinea “d” do artigo 15 deverd conter, no minimo, os seguintes elementos:

a) andlise do problema que o ato normativo visa a solucionar;

b) os objetivos que se pretende alcancgar;

¢) identificagdo dos atingidos pelo ato normativo;

d) a estratégia e o prazo para implementagdo,e) previsdo or¢amentaria, se aplicdavel,;

) descric¢do dos dispositivos legais e infralegais que fundamentam a regulamentagdo do assunto; e

g) relagdo dos normativos ja existentes que serdo afetados pelo normativo proposto."”

FORMA

27. Iniciando-se a analise pelos aspectos formais, cabe assinalar que a estruturagdo da proposta deve obedecer
ao previsto no art. 3° da Lei Complementar n° 95/98 e no art. 5° do Decreto n° 9.191/2017, devendo conter parte
preliminar, parte normativa e parte final.

28. Na técnica de elaboragdo das normas, dentre outros aspectos formais, devem ser seguidas as seguintes
diretrizes a serem verificadas antes da publica¢io do ato: fonte Calibri 12; margem lateral esquerda de 2 cm; margem
lateral direita de 1 cm;_espacamento de 6 pontos entre dispositivos, com uma linha em branco acrescida antes de cada
parte,_livro,_titulo ou capitulo;_palavras em latim ou em lingua estrangeira grafadas de negrito, ndo utilizacdo de italico,
sublinhado, sobrescrito ou qualquer forma de carateres ou simbolos ndo imprimiveis.

29. O mesmo Decreto ainda prescreve como principios a serem observados na redagdo de atos submetidos a
técnica legislativa: a clareza dos enunciados, a precisdo textual e a ordem logica dos dispositivos.

30. A referéncia a ato normativo deve ser feita de forma completa na ementa, no preambulo e na primeira vez
que o ato for citado no texto (nimero do ato e data completa por extenso). Nas demais citagdes, deve conter apenas o
numero do ato e o ano de publicacgio.

31. A parte preliminar do ato normativo deve subdividir-se em: a) epigrafe: deve ser grafada de forma
centralizada, sem ponto final, em letras maitsculas e sem negrito; b) ementa: nela devera estar explicitado o objeto do ato
normativo de modo conciso. Quanto a sua formatagdo, devera estar alinhada a direita da pagina e com nove centimetros
de largura; e c¢) preambulo.

32. Epigrafe ¢ a identificagdo do ato, formada pelo nome (denominagio do ato), sigla da unidade emitente,
nimero sequencial e data de emissdo, e € finalizada por ponto. O inciso XXVI do art. 15 do Decreto n° 9.191/2017, diz
que “a epigrafe, formada pelo titulo designativo da espécie normativa e pela data de promulgacgdo, é grafada em letras
maiusculas, sem negrito, de forma centralizada”, na mesma fonte do texto normativo.

33. Preambulo € a parte introdutoria do ato. Contém a autoria, nome do cargo da autoridade emitente, grafado
em letras maitsculas e em negrito; o fundamento de autoridade, competéncia legal ou regimental da autoridade para
emitir o ato; os fundamentos normativos, base legal do ato; a ordem de execugdo, quando couber, expressa pela
autoridade emitente, que se traduz, em regra, pela palavra “RESOLVE”, com letras maitisculas e em negrito; € o primeiro
artigo do ato, quando enunciar seu objeto e ambito de aplicagao.



34, Nao deve mais ser utilizado o recurso dos "considerandos". Todas as razdes que levaram a autoridade a
editar o ato normativo, bem como todo o conjunto de pecas de informacdo, deverdo ser parte integrante do processo
administrativo correspondente. A indicagdo do referido processo administrativo ¢ obrigatoria no preambulo do ato
normativo.

35. A epigrafe, a ementa e o preambulo devem obedecer ao disposto nos artigos 4° a 6° da Lei Complementar
n°® 95/98, notadamente com concisdo do texto, indicando a autoridade competente para a pratica do ato e a base legal para
a proposicao.

36. Desta forma, quanto a parte preliminar do ato normativo, conclui-se que:

a) quanto a epigrafe: estda em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto
n. 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019;

b) quanto a ementa: estd em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto n°
9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019;

¢) quanto ao preambulo: esta em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto
n. 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019.

37. Por fim, quanto a parte final do ato normativo, devem dela constar:

a) as disposigdes sobre as medidas necessarias a implementagdo das normas constantes da parte
normativa;

b) as disposigdes transitorias;

¢) no penultimo artigo deve estar a clausula de revogagdo, quando for o caso. Nela deverdo estar
relacionadas todas as disposigdes que serdo revogadas. E vedada a utilizagdo da expressdo "revogam-se as disposi¢des em
contrario™; e

d) no ultimo artigo do ato deve estar sua clausula de vigéncia.

38. Por fim, entende-se adequada a edi¢do de Portaria para a veiculagdo da matéria, em atengdo ao disposto
no artigo 2°, inciso I do Decreto n. 10.139/2019.

MINUTA DE PORTARIA

39. Passa-se a analise das alteracdes indicadas pela area técnica referentes a implementagdo da fase III do
Projeto-Piloto PPH.

a. avaliacdo formal dos requerimentos

40. Quanto ao ponto, a area técnica aponta a inclusdo do inciso III ao artigo 10 da minuta de Portaria, com o
seguinte teor:

"Art. 10. O tramite prioritdrio serd cassado quando:

I - o processo de patente deixar de atender as condic¢oes estipuladas no artigo 3° desta Portaria por agdo
do requerente;

Il - houver, voluntariamente, divisdo ou modifica¢do do pedido de patente, pelo requerente, antes da
publicagdo do primeiro parecer de exame técnico, ou

I - for identificada, durante o exame técnico do pedido de patente, inconsisténcia nos documentos
listados nas alineas “d”, ‘" ou “¢” do inciso IV do art. 4° desta Portaria."

41. Justifica-se a inclusao do dispositivo sob a fundamentacao de que "os requerimentos passam apenas por
avaliacdo formal. Em outras palavras, observa-se apenas a declaracdo de conformidade, mas ndo é matéria do pedido
de patente em si ndo ¢ avaliada. Ocorre que algumas divisdes técnicas tém identificado a ndo conformidade no
atendimento de requisitos substantivos. Com isso a decisdo é anulada e é emitida exigéncia. Para um processo mais
expedito e evitar o mau uso do sistema pelo usuario, propoe-se que esta decisdo seja cassada e sejam impedidos novos
requerimentos para o mesmo processo, seu original e/ou seu dividido".



42. O inciso III do artigo 10 faz referéncia (i) as copias dos documentos do estado da técnica ndo-patentarios
citados em qualquer relatério de exame técnico do Escritério de Exame Anterior, ou declaracdo de que o Escritorio de
Exame Anterior ndo citou documentos ndo-patentarios em qualquer relatorio de exame técnico, (ii) ao pedido de patente
modificado, nos termos do artigo 3°, inciso IX da Portaria, ou declaragdo de que o pedido de patente atende ao disposto
no inciso e (iii) a tabela de correspondéncias dos quadros reivindicatorios, conforme modelo do Anexo I da Portaria,
evidenciando a correlagdo entre as reivindicagdes consideradas patenteaveis pelo Escritorio de Exame Anterior e as novas
reivindicagdes apresentadas ao INPI, ou declaracdo de que as reivindicacdes apresentadas ao INPI constituem uma mera
tradugdo das reivindicagdes do pedido considerado patenteavel pelo Escritorio de Exame Anterior.

43, Concluindo a area técnica que a medida visa a tornar o expediente administrativo ainda mais
célere, a Procuradoria entende inexistir impedimento para que o INPI postergue a analise administrativa dos documentos
apontados como necessarios para a apresentagdo do requerimento (artigo 4o, inciso IV _da minuta), decidindo, se for o
caso, pela cassagdo do tramite prioritario.

b. inadmissio de recurso administrativo quanto a decisdes sobre tramite prioritario

44, O artigo 11 da minuta apresenta a seguinte redagao:
"Art. 11. Ndo cabera recurso das decisoes sobre tramite prioritario.

Paragrafo unico. O interessado poderd apresentar novo requerimento de tramite prioritario instruido
com nova documentag¢do probatoria."”

45. A area técnica justifica a alteragdo em relacdo a Portaria que instituiu a fase II do Projeto-
piloto informando que "ainda era possivel interpor recurso das decisées de concessao e de peti¢do ndo conhecida. Nesse
caso, propoe-se impedir qualquer possibilidade de recurso, mas permitir pedidos de reconsideragdo".

46. Como ja salientado anteriormente pela Procuradoria em outras consultas, ndo se vislumbra ilegalidade na
medida, uma vez que, se a L.ei ndo previu recursos para todas as decisdes do processo de concessdo de patente, a mesma
restricdo pode existir no 4mbito dos programas de prioridade.

c. aceitaciio do resultado de exame do PCT como base de requerimentos de PPH

47. A DIRPA aponta a inclusdo de alinea ao inciso VIII do artigo 30 da minuta, indicando a aceitagao do
resultado de exame do PCT como base de requerimentos de PPH.

48. A Procuradoria entende inexistir dbice juridico quanto & previsdo, ressaltando, entretanto, a necessidade
de aprimoramento da redacdo da alinea "a" do inciso VIII, adequando-se o tempo verbal da orag¢do na seguinte forma:
"Art. 30 (...)

VIII - pertencer a uma familia de patentes na qual o Escritorio de Exame Anterior:

a) atuando como Autoridade Internacional no dmbito do PCT, tenha exarado o Relatorio Preliminar
Internacional sobre Patenteabilidade (IPRP) indicando claramente que pelo menos uma das reivindicagcoes é
considerada patenteavel,"

d. permissio para que a DIRPA possa suspender os requerimentos de trimite prioritario, exceto
aqueles exigidos por lei (depositante idoso, portador de deficiéncia fisica e portador de doenca grave)

49, A previsdo quanto a possibilidade de que a DIRPA suspenda a recepcdo dos requerimentos de tramite
prioritario esta contida no §3o do artigo 60 da minuta ("¢ 3° A4 DIRPA podera suspender temporariamente, de modo
integral ou parcial, a recepgcdo de requerimentos para tramite prioritario dos processos de patente nas modalidades
disciplinadas nesta Portaria").

50. A Procuradoria entende pertinente a medida, considerando ser necessaria a avaliagdo administrativa por
parte da area técnica no que se refere a manutencdo ou nao da recepcio dos requerimentos, de forma a ndo prejudicar as
filas de exame de pedidos de patente no INPL




51. Como destacado na Nota Técnica que instrui os autos, "de modo a ndo comprometer o avanco das filas
regulares de exame, foi definido pela DIRPA um limite de 20% da capacidade de decisoes da diretoria que poderia ser
dedicado a realizagdo de acoes expeditas. Esta decisdo ocorreu apos os debates ocorridos no Workshop PPH, realizado
na AMCHAM no dia 23 de fevereiro de 2016, pelo entdo Diretor de Patentes, Dr. Julio César Castelo Branco. Este limite
inclui todas as modalidades de tramite prioritario (tanto em fase de projeto-piloto como em fase de servi¢o),_além das
demais agdes do Instituto que possuem uma fila diferenciada (tais como as opinides preliminares e os resultados do
PCT)".

Artigo 90, p.u. da minuta e artigo 21 da IN n. 30/2013

52. Por fim, cabe tecer comentario quanto a manifestacdo trazida aos autos pela CGREC, que se refere a
previsdo contida no paragrafo tinico do artigo 90 da minuta ("na eventual divisdo do pedido prioritario apos a publicag¢do
do primeiro parecer de exame técnico, apenas o pedido original mantera o atributo de trdmite prioritirio”) e a sua
possivel colisdo com o disposto no artigo 21 da IN n. 30/2013.

53. Em consulta formulada nos autos do Processo n. 52402.006309/2021-17, em que a DIRPA questionou a
Procuradoria sobre a possibilidade de revogagdo do artigo 21 da referida IN, de forma a afastar a obrigatoriedade da
analise conjunta com o pedido original, postergando o exame do(s) pedido(s) dividido(s), foi emitido o Parecer n.
00036/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00105/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU,
entendendo-se que os pedidos divididos tém preservada a mesma data de depdsito (artigo 27 da LPI), devendo ser
examinados e decididos de forma simultanea, a vista do artigo 37, caput da Constituicdo da Republica.

54. Na analise juridica relativa a minuta que instituiu a fase II do Projeto-piloto (Parecer n.
00046/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00194/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU), ja
havia a Procuradoria destacado a incongruéncia existente no texto no que se referia aos artigos 3o, inciso V, 90, pardgrafo
unico e 11, inciso II:

"Ja o paragrafo unico do artigo 9o dispoe que "na eventual divisdo do pedido, apenas o pedido original
manterd o atributo de trdmite prioritario”. A previsdo parece fazer referéncia a divisio do pedido que ocorra apos a
admissdo do tramite prioritario, considerando que o inciso V do artigo 30 prevé como requisito para admissdo do
requerimento ndo haver divisdo do pedido entre o requerimento e a decisdo do tramite prioritdario.

Ocorre que,_mesmo nessa hipotese, o dispositivo parece conflitar com o disposto no inciso Il do artigo
11, que prevé que o tramite prioritdario serd cassado quando houver divisdo do pedido de patente no periodo entre a
admissdo e a publicag¢do do primeiro parecer de exame técnico.

Assim sendo,_a Procuradoria recomenda expressamente a promo¢do de ajuste nos artigos 3o, inciso V,
9o, pardgrafo unico e 11, inciso Il da minuta, no intuito de harmonizd-los e permitir ao usudrio a exata compreensdo
quanto a possibilidade de divisdo do pedido de patente e seus efeitos perante o requerimento de priorizacdo." (grifos do
original)

55. Nesse sentido, parece assistir razdo 8 CGREC no que se refere ao disposto no artigo 9o, p.u. da minuta.

56. Isso porque, apesar de inexistir previsao expressa na LPI, entende-se que a data do deposito deve orientar
a ordem natural de exame dos pedidos de patente apresentados perante o INPI, observando-se os principios da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiéncia.

57. Como bem salientou a CGREC, evita-se ainda o risco de um prejuizo institucional para o proprio INPI,
no sentido de que os pedidos sejam "examinados e decididos com diferentes posi¢oes técnicas sobre mesma matéria
técnica, uma vez que serdo examinados em um considerdvel intervalo de tempo entre eles. Tais diferencas de posi¢do
podem ser resultado tanto de divergéncias de entendimento entre examinadores ou instancias administrativas, como por
evolugoes no entendimento sobre matéria técnica, muitas vezes do proprio examinador”.

58. Assim sendo, recomenda-se que a minuta preveja hipotese de cassagdo para o trAmite prioritario quando
houver divisdo do pedido de patente, com a devida alteragdo do disposto em seu artigo 10, sendo ainda suprimido o
paragrafo unico do artigo 9o.




Conclusoes

59. Assim sendo, diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juizo estrito de legalidade, opina pela
inexisténcia de obice juridico a edi¢do do ato normativo pretendido, observadas as recomendagdes e sugestdes
constantes da presente manifestagao.

60. E o Parecer.
61. A consideragdo superior.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021.
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