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RESUMO

As patentes sao ferramentas fundamentais para a protecao de inovagdes dos mais
variados ramos da industria e é desejavel que tal protegcao seja obtida rapidamente,
para assegurar os investimentos e esfor¢cos empreendidos. Entretanto, nem todos os
escritorios de patentes governamentais conseguem examinar e conceder as patentes
com agilidade, o que pode gerar atrasos nesse processo. No Brasil, esse atraso
(também chamado de backlog) vem atingindo marcos negativos consecutivamente,
de tal modo que espera-se de 7 a 10 anos para uma patente ser concedida no pais.
Com o objetivo de tentar contornar essa realidade, o INPI (Instituto Nacional da
Propriedade Industrial), autarquia responsavel por examinar e conceder patentes no
Brasil, vem langando programas de aceleragao de exame. Esses programas buscam
tornar mais rapido o tramite de um pedido de patente que atenda a certos requisitos.
Esses programas ndo sdo uma iniciativa inédita em ambito mundial, uma vez que
diversos paises e regides adotam ou adotaram estratégias similares. Assim, um
primeiro objetivo desse trabalho é o de comparar os programas de aceleracao de
exame disponiveis no Brasil com aqueles existentes e vigentes na Europa e nos
Estados Unidos. Um segundo objetivo desse trabalho é o de tentar tracar estratégias
de patenteamento internacional entre Brasil, Europa e Estados Unidos, utilizando-se
dos programas de aceleragdo de exame, para acelerar o processo de patenteamento
no Brasil. A comparacao entre os programas de aceleracdo de exame envolve analise
daqueles que possuem foco similares ou idénticos. Com isso, espera-se entender de
forma clara as diferencas e semelhangas entre os programas praticados na Europa,
EUA e Brasil. A partir do presente trabalho, conclui-se que o Brasil possui alguns
programas de aceleracao de exame alinhados com aquelas praticados nos EUA e
Europa. Porém, ainda falta ao Brasil programas com menos restricoes e requisitos e
com menor cobranca de taxas oficiais. Também conclui-se que € possivel combinar
0s programas de aceleragdo de exame para obter uma patente mais rapidamente no

Brasil.

Palavras-chaves: Patente, backlog, programas de priorizagdo de patenteamento.



ABSTRACT

Patents are essential tools for protecting innovations from several areas of industry
and it is necessary that such protection is obtained quickly, in order to assure the
investments and efforts employed. However, not all the patent offices can examine and
grant patents rapidly, which can create delays in the patent prosecution. In Brazil, this
delay (also called backlog) has been reaching negative marks consecutively in such a
way that a patent is granted within 7 to 10 years from its filing. With the purpose of
trying to overcome this reality, the Brazilian Patent Office, government agency that is
responsible for examine and grant patents in Brazil, has been releasing programs for
accelerating patent applications examination. These programs aim at making the
patent prosecution faster, provided that the application meets certain requirements.
These programs are not a new in the world, since several countries and regions
adopted or adopt similar strategies. Thus, a first object of the present work is to
compare the examination acceleration programs available in Brazil with those in force
in Europe and in the United States. A second objective of this work is to try to suggest
international patenting strategies involving Brazil, Europe and United States by using
these accelerated examination programs, in order to try to accelerate the patent
prosecution in Brazil. The comparison of the programs comprises the analysis of those
that have similar or identical focus. Then, it is expected to clearly understand the
differences and similarities among the programs employed in Europe, United States
and Brazil. Based on this work it is concluded that Brazil has some programs aligned
to those from USA and Europe. However, Brazil still needs some programs with less
restrictions and requirements and with lower official fees. It is also concluded that it is

possible to combine fast-track programs in order to obtain a patent in Brazil faster.

Keywords: Patent, backlog, accelerated patent examination programs.
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1 INTRODUGCAO

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) vem enfrentando um
sério problema de demora na concessdo de patentes. E comum se deparar com
pedidos de patente depositados ha mais de 10 (dez) anos e que estdo sendo
examinado nos dias atuais. Apenas para se ter um parametro, o Escritorio Europeu
de Patentes (EPO — European Patent Office) e o Escritorio de Marcas e Patentes dos
Estados Unidos (USPTO — United States Patent and Trademark Office) levam cerca
de quatro anos para conceder uma patente. Assim, em termos praticos, quando uma
invencdo consegue ser patenteada no Brasil ela pode ja estar obsoleta e
desinteressante para o mercado. Trata-se de uma situagdo bastante grave, que
prejudica a imagem do Brasil em ambito mundial, além de servir de fator que afugenta

investimentos e desencoraja a protecao da propriedade intelectual no pais.

Para tentar contornar esse problema e oferecer alternativas minimas para
superar esse longo tempo de espera, o INPI vem langando diversos programas de
priorizacao de exame de pedidos de patente. A ideia central desses programas é fazer
com que um pedido de patente que atenda a certos requisitos possa ter o seu exame
acelerado, ganhando, assim, tempo em relagéo aos pedidos de patente que ficam na
fila de espera usual. Entre os programas, pode-se citar como exemplo o programa
“‘patentes verdes”, que visa priorizar pedidos de patente que digam respeito a

tecnologias ambientalmente amigaveis.

Esses meios de priorizagdo de exame ndo sao uma estratégia nova em
ambito mundial. Outros escritérios de patentes adotam programas de priorizacédo de
exame, como € o caso do Escritério de Marcas e Patentes dos Estados Unidos
(USPTO — United States Patent and Trademark Office) e do Escritorio Europeu de
Patentes (EPO — European Patent Office).

Contudo, mesmo sabendo-se da existéncia de op¢des de aceleragcao de
exame em outros escritorios de patente, as empresas, as universidades e todos os
outros que atuam e utilizam o sistema de patentes no Brasil pouco desbravaram esse
terreno. Em outras palavras, os usuarios do sistema de patentes no Brasil pouco
conhecem sobre as opcdes de priorizacdo de exame oferecidas no exterior € nao
sabem afirmar se eles sdo melhores ou piores do que as opg¢des que existem no Brasil.

Consequentemente, os usuarios do sistema de patentes do Brasil também nao sabem
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afirmar se seria possivel tragcar uma estratégia de patenteamento internacional com
base em tais programas de aceleragcao de exame, inclusive combinando-se, com o

objetivo de obter uma patente mais rapidamente.

Assim, considerando: (a) a demora em conceder patentes pelo INPI e o
tempo menor praticado pelos escritorios da Europa e dos Estados Unidos; (b) as
opcgoes de aceleracdo de exame oferecidas pelo INPI e pelos escritérios da Europa e
dos Estados Unidos; os objetivos gerais do presente trabalho sdo: comparar os
diferentes programas de priorizacdo de exame oferecidos pelo INPI, EPO e USPTO;
e descobrir possiveis estratégias de patenteamento combinando os diferentes

programas de aceleragéo de exame disponiveis no Brasil, Europa e Estados Unidos.

Entre os objetivos especificos, busca-se levantar os programas de
aceleracao oferecidos pelos escritérios de patente dos Estados Unidos, Europa e INPI
e conhecer seus requisitos, limitagdes, aplicacoes e o tempo de processamento de

um pedido de patente examinado de acordo com tais programas.

Esta pesquisa traz resultados cujas consequéncias sido bastante
praticas e uteis aos usuarios do sistema de patentes (empresas, universidades,
centros de pesquisa, inventores, entre outros). Mais detalhadamente, pode-se concluir
que o INPI possui um leque de opgdes mais abrangente ou mais restrito em relagao
aos demais paises, o que € importante para fins de atragdo de novos depdsitos de
pedidos de patente vindo do exterior e para a geragado de novos pedidos de patente
por brasileiros. Além disso, sendo possivel tracar estratégias de patenteamento
combinando programas de aceleracao de exame estrangeiros, ou o tempo de
processamento menor no exterior, com programas de aceleragao brasileiros, o tempo

que demora para uma dada patente ser concedida pode diminuir substancialmente.
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2 REFERENCIAL TEORICO

De acordo com CERQUEIRA (2012), cuja obra originalmente data de 1940,
o sistema de patentes poderia ser explicado através de uma teoria que ele
denominava de “teoria do contrato”. Embora ndo concordasse totalmente com esta
teoria, explicou que, segundo ela, o direto de um inventor sobre a sua criagéo viria de
uma espécie de contrato ndo assinado entre inventor e sociedade (ou Estado). Desta
forma, de um lado, o inventor presta um servigo a sociedade, introduzindo algo novo
no estado da técnica e, de outro lado, a sociedade (representada pelo Estado)
concede um privilégio de exclusividade temporario, para que somente o inventor

possa explorar a sua invengao.

Na mesma linha da “teoria do contrato”, BARBOSA (2002) também elucida
esta formulagdo que chama de classica, segundo a qual uma patente € um direito
conferido pelo Estado que da ao seu titular um direito de exploracao exclusiva e, em
troca, ha a divulgagado do conteudo de sua invengdo. Do mesmo modo, Bently e
Sherman (2009) acompanham esta conceituagao, afirmando que “uma patente € um
monopolio limitado que é concedido em troca pela descrigcdo de informacgao técnica”
Os mesmos autores continuam e ainda dizem que “o depositante do pedido de patente
deve descrever a sua invengao, de modo que possa ser utilizada (ou trabalhada) por
um ‘técnico no assunto””. Para GARCEZ JUNIOR (2015) trata-se também de um meio
de incentivo a inovacao, pois permite que o titular da patente consiga recuperar o
investimento feito em pesquisa durante o tempo de exclusividade que a patente |lhe
da. Ainda, em trabalhos mais recentes, como os de SAMPAT e WILLIAMS (2019) e
de WILLIAMS (2017), onde nota-se que este conceito classico de troca ainda existe e
permeia as premissas utilizadas por estes autores ao discorrerem sobre o sistema de
patentes, embora ndo tenham enunciado explicitamente definicdes como as da “teoria

do contrato”.

2.1. Processo para concessao de patentes no Brasil

No Brasil, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) € a entidade
publica responsavel por receber os pedidos de patente, examina-los e decidir sobre

conceder patentes ou nao (PINHEIRO, 2012). As etapas do processo que leva a
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concessdo de uma patente sédo definidas na Lei Federal 9.279/96 (BRASIL, 1996) e

as suas principais etapas sao sintetizadas conforme demonstrado na Figura 1.

36 meses

"'\-\.\l

_o-""'\'\-\_
l’,.-""
Depdsito Publicagio Fequerimento Exarme Deferimento Concessio da
de exame patente
. A
~

1% meses

Figura 1: Principais etapas do processo para concessao de patentes no Brasil.

Fonte: Autor (2019)

Para iniciar o processo, o inventor ou depositante apresenta ao INPl um
pedido de patente, contendo, entre outras coisas, um relatorio descritivo,
reivindicagdes, resumo e Figuras (se for o caso) (BARBOSA, 2002). O relatério
descritivo deve ter como conteudo a exposicdo do problema técnico no campo da
invencao, uma apresentacao do estado da técnica, o relato dos objetivos da invengao,
a descricao detalhada da invencgao (solugao técnica) contendo informacgdes suficientes
para que um técnico no assunto possa reproduzir a invencdo e os motivos que
justificam a atividade inventiva (BARBOSA, 2002). Por outro lado, nas reivindicagdes
o inventor ira definir o que ira pleitear como sua invencao. E nesta parte do pedido de
patente que reside os exatos termos do que € a invencgao para a qual se pede protecao
e, apos a patente ser concedida, sao as reivindicacdes que definem a extensao dos
direitos (DANNEMANN, 2005).

Passados 18 meses do depdsito, o pedido sera, entédo, publicado. Assim,
durante estes 18 meses, entre o depdsito e a publicacdo, o pedido de patente
permanece em sigilo (DI BLASI, 2010). A razdo por tras do sigilo é garantir ao
depositante do pedido de patente que a sua invengao nao sera divulgada (e, portanto,
deixe de se tornar nova), caso ele queira depositar um pedido de patente em outro
pais que nao tenha acordo com o Brasil ou que nao preveja a possibilidade de
estender o depdsito para o exterior (DANNEMANN, 2005).
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Em até 36 meses, o depositante deve requerer o exame do pedido de
patente, conforme manda a lei brasileira e, a partir de ent&o, o pedido fica aguardando
para ser examinado pelo INPI, sendo que n&o ha prazo legal estipulado para que o
exame seja iniciado ou concluido (BRASIL, 1996). Desta forma, durante o exame, o
INPI ird analisar todas as formalidades e requisitos estabelecidos pela lei (BARBOSA,
2002). Entre os requisitos, sera analisado se o pedido de patente realmente se refere
a uma invencao, isto €, o pedido deve descrever uma invengido como sendo uma
solugao técnica para um problema técnico (CERQUEIRA, 2012; LABRUNIE, 2006;
SLUSKY, 2007). Desse modo, dentro deste conceito, um exemplo de uma invencgao
como uma solugao técnica para um problema técnico € a maquina para briquetar
cavacos de aluminio e seu processo correlato descritos por GUIMARAES e
GIACAGLIA (2012). Outro requisito diz respeito a novidade, ou seja, € preciso que a
invencao represente um avango no estado da técnica, para que, assim, se justifique a
concessao de um privilégio e se sustente a troca entre inventor e sociedade
(DANNEMANN, 2005). Nesse sentido, a invengao nao pode ter sido divulgada
anteriormente (BARBOSA, 2002) em qualquer lugar do mundo (DI BLASI, 2010).
Durante o exame, também € avaliada a atividade inventiva da invencao (BRASIL,
1996). Desta forma, a invencao, aos olhos de um técnico no assunto, ndo deve ser
uma variacao O6bvia daquilo que pertence ao conhecimento publico (GARCEZ
JUNIOR, 2015), isto &, a invengao, segundo DI BLASI (2010) “deve conter um avanco
intelectual minimo, capaz de conferir inventividade ao resultado alcangado” e ndo ser
a consequéncia da utilizagdo dos conhecimentos técnicos tradicionais
(DANNEMANN, 2005). No mais, ainda ha outro requisito que diz respeito a aplicacao
industrial (BRASIL, 1996), ou seja, a invencéo deve ser suscetivel de ser utilizada ou
produzida em qualquer tipo de industria (GARCEZ JUNIOR, 2015).

Depois de avaliar os requisitos, e ainda dentro da fase de exame, o INPI
emite um parecer técnico opinando sobre a patenteabilidade da invencao e sobre o
atendimento ou nao dos requisitos legais demais formalidades (DANNEMANN, 2005).
O depositante podera se manifestar a este parecer dentro de um prazo de 90 dias,
sob pena de arquivamento ou indeferimento do pedido (DANNEMANN, 2005). Na
sequéncia, estando em condigdes, o pedido é deferido e o depositante deve pagar

uma taxa final para a concessdo da patente (BARBOSA, 2002). Contudo, caso o
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pedido seja indeferido, pode o depositante interpor recurso ao préprio INPI, dentro de
um prazo de 60 (dias) a contar do indeferimento (DI BLASI, 2010).

Os eventos que ocorrem durante todo o processo para concessao de uma
patente sao informados na Revista Eletrénica da Propriedade Industrial (RPI), que traz
publicagdes sobre, por exemplo, emissao de parecer técnico de exame, deferimento
ou indeferimento, entre outras (INPI, 2013). Estas publicagbes contém coédigos de
despacho, os quais também sio exibidos no site do INPI, nas paginas que exibem os
dados gerais e status dos processos. Por exemplo, a concessdo de uma patente é
publicada sob o cédigo 16.1, ao passo que o indeferimento é publicado sob o codigo
9.2 (INPI).

Ainda, deve-se notar que no Brasil também esta prevista a concessao de
patentes para os modelos de utilidade (BRASIL, 1996). Um modelo de utilidade se
refere a um objeto ou parte de um objeto que possui uma nova forma ou disposigao,
tendo como resultado a melhoria em seu uso ou fabricagdo e sendo este objeto
passivel de fabricacao industrial (DI BLASI, 2010). Por ser um objeto ou parte de um
objeto, ndo se enquadra no modelo de utilidade as criagcbes como sistemas, métodos
e processos, as quais devem ser protegidas por uma patente de invengao
(DANNEMANN, 2005). Segundo CERQUEIRA (2012), um modelo de utilidade € nada
mais do que uma “invencao de forma”, pois une o formato e a disposicao a

funcionalidade técnica.

2.2 Processo para concessao de patentes na Europa

Na Europa, a autoridade responsavel por examinar e conceder patentes é
o Escritério Europeu de Patentes (EPO — European Patent Office), sendo que as
etapas do processo que pode levar a concessdao de uma patente europeia estao
definidas na Convengao Europeia de Patentes (EUROPA, 1973) e séo sintetizadas

conforme passos demonstrados na Figura 2:
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Figura 2: Principais etapas do processo para concessao de patentes na Europa.

Fonte: Autor (2019).

De inicio, o inventor e/ou o depositante apresenta ao EPO o seu pedido de
patente contendo um relatorio descritivo, reivindicagdes e Figuras (EUROPA, 1973).
O relatorio descritivo deve descrever a invencao de forma suficiente para um técnico
no assunto conseguir executar a invencao, além de também expor de forma clara qual
é o problema técnico e a solucdo técnica apresentada pela invengdo (VILLAGRAN,
2014). Por sua vez, as reivindicagdes serao as responsaveis por definir o escopo de

protecao da invencgao (EPO, 2018).

Na sequéncia, o EPO emite relatério de busca e uma opinido escrita, os
quais contém, respectivamente, um apanhado de documentos da técnica anterior que
ilustram solugdes técnicas proximas a invencgao reivindicada e uma opiniao preliminar
escrita sobre a patenteabilidade da invencao e ao atendimento de requisitos formais
(HARHOFF e WAGNER, 2009). Mais precisamente, o EPO também ira analisar se o
pedido de patente descreve e define uma invencao e se sao atendidos os requisitos
de novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial (VILLAGRAN, 2014).
Tipicamente, o relatério de busca e a opiniao escrita sdo emitidos de forma a coincidir
com a publicagao do pedido (HARHOFF e WAGNER, 2009).

De posse da opinido preliminar escrita e do relatério de busca, o
depositante pode ter uma melhor nogdo de suas chances de sucesso em obter uma
patente europeia, de modo que, se desejar, pode prosseguir com O processo e
requerer o exame substantivo de seu pedido de patente (EPO, 2018). O requerimento
de exame substantivo deve ser feito em até 6 (seis) meses contatos da data da
publicacdo do relatério de busca (HARHOFF e WAGNER, 2009), sendo que esse

requerimento de exame ndo somente compreende o pagamento de uma taxa, mas
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também a submissdo de argumentos escritos em resposta a opinido escrita (EPO,
2018).

Durante o0 exame substantivo sao analisados os requisitos de
patenteabilidade, sendo valido notar que podem ocorrer “procedimentos orais”
(“audiéncias”) para definir se a invencgao é patenteavel ou nao (EUROPA, 1973). Ao
final dessa etapa de exame, se os examinadores entenderem que a invencgao
preenche os requisitos de patenteabilidade, é emitida uma decisao final favoravel
(HARHOFF e WAGNER, 2009), a partir da qual abre-se um prazo de 4 (quatro) meses

para pagamento de taxas finais para a emissédo da patente europeia (EPO, 2018).

Por outro lado, caso os examinadores entendam que a invencao nao
preenche os requisitos de patenteabilidade, entdo sera emitida uma decisao final
desfavoravel, negando a concessao de patente (HARHOFF e WAGNER, 2009). A
partir da data dessa decisao desfavoravel abre-se um prazo de 2 meses, dentro do
qual o depositante pode interpor um recurso que sera examinado por um colegiado
de examinadores (EUROPA, 1973). Ao final dos tramites do recurso, uma nova
decisao final sera emitida, a qual podera optar por manter a negacao a concessao ou,

ainda, por reverter a decisao anterior e optar por conceder a patente (EPO, 2018).

2.3 Processo para concessao de patentes nos Estados Unidos

O inicio do processo para concessao de patentes nos Estados Unidos
também comecga com o depdsito de um pedido de patente (BELIVEAU et. al., 2017) e

suas etapas estéo sintetizadas na Figura 3:
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Figura 3: Principais etapas do processo para concessao de patentes nos EUA.

Fonte: Autor (2019)
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O pedido de patente depositado também deve conter um relatério
descritivo, reivindicagdes, resumo e desenhos (se for o caso), sendo que o relatério
descritivo deve demonstrar como fazer e como usar a invengao e as reivindicagoes
devem definir o objeto da invencdo (BRUNNER, 2014). Passados 18 meses do
depdsito do pedido de patente, havera a sua publicagdo (ESTADOS UNIDOS, 1952).

Em seguida, comegam os procedimentos de exame, no qual o examinador
ira verificar tanto os requisitos de patenteabilidade quanto outros requisitos (GRAHAM
et. al, 2018). Entre os requisitos avaliados, o examinador verifica se a matéria definida
nas reivindicagoes € elegivel de ser protegida por patentes, se as reivindicagdes sao
claras e precisas ao definir a invencgao, se o relatorio descritivo explica a invencao de
modo a se supor que o inventor estava de posse de sua invencgao e, ainda, se o
mesmo relatério descritivo permite saber como se utiliza e como se produz a invencao
(TU, 2014). Em relagao aos requisitos de patenteabilidade, o examinador avalia se a
invencgao é util, isto é, o relatorio deve conter informagdes que mostrem que a invengao
possui uma utilidade especifica, acreditavel e substancial (TU, 2014). Além disso, o
examinador ainda verifica se a invengao possui novidade e se € “ndao-obvia” para um
técnico no assunto (FRUMKIN et. al, 2017), sendo que tal avaliacao é feita com base
em uma pesquisa ou busca por documentos do estado da técnica, isto €, documentos
publicados anteriormente a data do depédsito do pedido de patente (GRAHAM et. al.,
2018).

Assim, feitas as analises, o examinador pode deferir o pedido de patente
ou emitir uma opiniao escrita chamada non-final office action, na qual o examinador
vai identificar alguma eventual deficiéncia formal do pedido, se existe alguma matéria
que pode ser patenteavel e/ou apontar as razdes pelas quais acredita que a invengao
reivindicada ndo atende a um ou mais requisitos de patenteabilidade (FRUMKIN,
2017). Caso o pedido seja deferido, entdo deverao ser pagas as taxas finais para que
a patente seja finalmente concedida e expedida (GRAHAM, 2018). Porém, no caso de
ter sido emitida a non-final office action, abre-se um prazo de 3 meses estendivel por
mais 3 meses, para que o depositante do pedido de patente se manifeste e apresente
0s motivos e argumentos pelos quais acredita que a matéria € patenteavel, inclusive

anexando modificagdes no pedido de patente, se for o caso (BELIVEAU et. al., 2017).

Depois da manifestacdo do depositante, o examinador pode deferir o

pedido ou emitir uma segunda opinido escrita nos mesmos moldes da primeira non-
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final office action, continuando com as sequéncias de manifestagao do depositante e
analise dessa manifestacdo pelo examinador (GRAHAM, 2018). Por outro lado, em
algum momento, se o pedido ndo for deferido, 0 examinador pode emitir uma opiniao
escrita dita final, chamada Final Office Action, o que geralmente ocorre depois da
emissao de uma segunda Non-Final Office Action (GRAHAM, 2018) e que mostra que
as reivindicag¢des ainda nao foram consideradas patenteaveis pelo examinador (TU,
2014).

De posse dessa opinido dita final, o depositante tem algumas opg¢des para
prosseguir, entre as quais: abandonar o pedido e desistir completamente da protecao
patentaria; interpor um recurso para o colegiado de recursos; apresentar um pedido
de continuagao de exame (FRUMKIN et. al., 2017). No caso de apresentar um pedido
de continuagao de exame (chamado de Request for Continued Examination - RCE), o
processo retorna a emissao da primeira non-final office action e o depositante tem a
chance de recomecar a etapa de exame (TU, 2014). Por outro lado, se o depositante
interpuser o recurso, 0 examinador original sera convocado para se manifestar
novamente emitindo a sua opinido, podendo, inclusive, escolher deferir o pedido — o
que impede que o caso seja levado ao colegiado de examinadores para julgamento
(FRUMKIN et. al., 2017). Depois da manifestacédo do examinador, o depositante ainda
pode apresentar uma resposta, depois da qual o pedido vai a julgamento pela
colegiado (ESTADOS UNIDOS, 1952). Ao final da instancia de recurso, o pedido pode
ser deferido ou abandonado (FRUMKIN et. al., 2017).

2.4. Validade de uma patente

Por forgca do tratado internacional TRIPS (Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights) assinado em 1994, mais de 100 paises
chegaram a um consenso sobre o tempo de vigéncia de uma patente, com algumas
pequenas divergéncias. Assim, em quase todos os sistemas de patentes nacionais do
mundo, o tempo é de 20 anos contatos da data do depdsito do pedido de patente,
geralmente (LEMLEY, 1994). Acompanhando o TRIPS, no Brasil, o tempo de vigéncia
de uma patente de invencao € de 20 anos contados a partir da data do entao depdsito

do pedido de patente, ao passo que uma patente de modelo de utilidade vale por 15
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anos contados também a partir da data de depodsito do pedido (DI BLASI, 2010). A

Figura 4 ilustra a data de validade de uma patente de invengao:

20 anos

Depasito Concessio Final da vigéncia da patente

Figura 4: Periodo de vigéncia de uma patente de invengao

Fonte: Autor (2019)

Entretanto, a propria lei brasileira admite uma excecao para o prazo de
vigéncia, qual seja: nenhuma patente de invengao tera tempo de vigéncia inferior a 10
anos e nenhuma patente de modelo de utilidade tera um tempo de vigéncia inferior a
7 anos (MENDES et. al, 2015). Desta forma, por exemplo, caso o INPI demore mais
de 10 anos para examinar e conceder uma patente de invengao, esta excecgao legal
sera aplicada, de modo que o final da vigéncia da patente sera a 10 anos da data de
concessao. Desta forma, a patente pode terminar a sua vigéncia a mais de 20 anos
da data do depdsito (BARBOSA, 2013), como ilustra Figura 5.
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Figura 5: Periodo de vigéncia de uma patente de invengao pela excec¢ao legal

Fonte: Autor (2019)
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2.4.1 Abrangéncia territorial

Uma patente também tem a sua validade restrita ao territério do Estado
que a concede (DI BLASI, 2010). Desta forma, uma patente concedida no Brasil, é
valida somente no Brasil, ao passo que uma patente concedida no México é valida
somente no México e assim por diante (BARBOSA, 2002). Contudo, um pedido de
patente pode ser estendido a outro pais por meio de tratado internacional, como é o
caso da Convengao da Unido de Paris (CUP) (DANNEMANN, 2005). Esta extensao
deve ser feita dentro do prazo de 1 (um) ano contado a partir do depésito do primeiro
pedido de patente em um pais € 0 nome que se da a esta extensao é “reivindicacao
de prioridade” (BARBOSA, 2002; DANNEMANN, 2005), como se vera no item a

seqguir.

2.5. Depésito de pedido de patente no exterior

Pelo fato de que cada patente é valida em seu proprio pais, para depositar
um pedido de patente em outros paises baseado em um primeiro pedido de patente,
o depositante pode escolher basicamente duas rotas, cada uma dada por um tratado
internacional especifico: (a) Convengao da Unido de Paris (CUP); ou (b) Tratado de
Cooperagao em Matéria de Patentes (PCT) (MAGALHAES, 2016).

A CUP é um tratado internacional assinado em 1883, segundo o qual um
mesmo pedido de patente (chamado de prioridade) depositado primeiramente em um
pais pode ser depositado subsequentemente em um ou mais paises dentro de um
periodo de 12 meses. Assim, o depositante tem os mesmos direitos em todos os
paises nos quais houve deposito sob a CUP (MAGALHAES, 2016).

Assim, pela utilizagdo da CUP, elimina-se o risco de que o primeiro pedido
de patente (a prioridade) depositado em um pais venha a ser uma anterioridade
impeditiva para os demais pedidos de patentes depositados em outros paises sob
esse mesmo tratado (MAGALHAES, 2016).

Por sua vez, o PCT oferece uma alternativa mais pratica e de menor custo,
caso o depositante deseje estender o seu pedido de patente para muitos paises
(MAGALHAES, 2016). Em termos praticos, o pedido de patente é depositado sob o

tratado PCT (diretamente como primeiro depdsito ou com base em um pedido
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prioritario, originalmente depositado em algum pais) e esse pedido de patente passa
por uma fase de exame internacional quanto aos requisitos de patenteabilidade, sendo
esse exame realizado por uma Autoridade de Busca Internacional (ISA). Entao, em
até 30 meses contatos da data de depdsito da prioridade ou do PCT (caso nao haja
uma prioridade) o depositante podera decidir se prosseguira com o pedido, com base
nos resultados de exame ja obtidos e avaliando de antemao as chances de obter uma
patente. Se decidir prosseguir, o depositante escolhera os paises e entrara nas
chamadas fases nacionais, nas quais o pedido de patente sera processado de acordo

com as leis e regulamentos de cada pais (MAGALHAES, 2016).

Muito embora cada pais seja soberano para fazer um novo exame nos
pedidos de patente que estdo na fase nacional, os resultados obtidos no exame
internacional exercem influéncia no examinador nacional (MAGALHAES, 2016). Além
disso, o fato de o PCT realizar um exame internacional antes de discutir a
patenteabilidade em cada pais separadamente, permite ao depositante concentrar
suas argumentacdes na tentativa de obter uma opinido favoravel da autoridade de
busca internacional (International Search Authority - ISA) e obter um conjunto de
reivindicacbes que seja patenteavel ou proximo de ser patenteavel aos olhos da
referida autoridade. Ainda, outra vantagem do PCT reside no prazo de 30 meses para
se entrar em cada fase nacional, o que pode ser particularmente relevante do ponto
de vista estratégico (MAGALHAES, 2016).

2.6. O backlog

Um significado do termo backlog € dado pelo Escritorio de Propriedade
Intelectual do Reino Unido (UKIPO), segundo o qual o backlog pode ser entendido
como o tempo que leva um pedido de patente para ter o seu exame concluido pelo
examinador, ou seja, trata-se especificamente do tempo que leva o examinador para
decidir o processo (UKIPO, 2014). Alternativamente, outro significado do termo
backlog leva em consideracdo o tempo médio total que o Escritério de Patentes
demora para emitir um parecer final sobre a patenteabilidade, incluindo todas as
etapas do processo (ABRANTES, 2012). Na visdo de BARBOSA (2013), uma

definicdo de backlog que abranja somente o tempo que o examinador leva para decidir
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seria mais precisa, pois desconsideraria outros atrasos no processo que podem ser

causados pelo proprio depositante do pedido de patente.

2.6.1 Backlog no INPI brasileiro

Com base em dados de 2005, era possivel determinar que havia cerca de
160 pedidos de patente ao ano por examinador, sendo que essa taxa ja trazia, em si,
um alerta sobre o acumulo de estoque de pedidos de patente para serem examinados
(GOUVEIA, 2007). Para tentar reduzir essa taxa, o INPI naquele momento anunciou
que pretendia contratar mais examinadores e informatizar processos (GOUVEIA,
2007).

Contudo, o cenario de demora do INPI persistiu e varios autores
mencionaram os problemas estruturais e de quantidade de examinadores como
justificativa para que o atraso continuasse (CASCIANO, 2011; PINHEIRO, 2012;
ROCHA e SACCO, 2013; MENDES et. al, 2015). Com base em dados de 2013,
GARCEZ JUNIOR (2015) demonstrou que a quantidade de pedidos de patente por
examinador atingira o patamar de 959 ao ano. Além de demonstrar esse patamair,
GARCEZ JUNIOR (2015) esclareceu que a quantidade de examinadores decresceu
substancialmente ao longo dos anos. Assim, como ilustra a Figura 6, o INPI saiu de

287 examinadores em 2010 para chegar a 192 examinadores em 2013.
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Figura 6: Quantidade de examinadores de patentes entre 2010 e 2013

Fonte: GARCEZ JUNIOR, 2015
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Simultaneamente a esse declinio no numero de examinadores, a
quantidade de novos pedidos de patente nao parou de crescer, partindo de cerca de
28 mil em 2010 e chegando a cerca de 34 mil em 2013 (GARCEZ JUNIOR, 2015).
Além disso, a quantidade de pedidos decididos caiu de pouco mais de 3600 em 2010
para pouco mais de 3300 em 2013, conforme mostra a Figura 7 (GARCEZ JUNIOR,
2015)

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

5.000

m 2010
w2011

2012
W 2013

Quantitativo

Depésitos Concessdes

Ano

Figura 7: Pedidos depositados e patentes concedidas entre 2010 e 2013

Fonte: GARCEZ JUNIOR, 2015

GARCEZ JUNIOR (2015) ainda comparou esse cenario brasileiro com
cenarios de outros escritorios de patente pelo mundo, levantando que nos Estados
Unidos, havia 75 pedidos de patente por ano para cada examinador, na Europa esse
numero era de 92 pedidos por ano para cada examinador e no Japao a quantidade
era de 115 pedidos por ano para cada examinador, o que mostra uma substancial
diferenga com os ja mencionados 959 pedidos de patente por ano por examinador no

Brasil.

Como consequéncia desses numeros, o tempo médio para se conceder
uma patente nos Estados Unidos era de 2,4 anos, na Europa de 3 anos e no Japao
de 1,95 ano, em 2013, ao passo que no Brasil esse tempo chegava a 10,8 anos, em
média (GARCEZ JUNIOR, 2015).
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Em 2015, o numero de pedidos de patente por examinador chegou ao
estonteante patamar de 1096 pedidos por ano por examinador (INPI 2016). Ja a
quantidade de processos acumulados aguardando decisdo passavam dos 242.000
(CNI e INPI, 2016), conforme ilustra a Figura 8.
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Figura 8: Evolugéo de pedidos aguardando decisao

Fonte: CNI e INPI, 2016

O resultado pratico de todos os numeros citados até aqui é visto todas as
semanas nas publicacdes da Revista Eletronica da Propriedade Industrial (RPI). Na
RPI n® 2417 de 02/05/2017 foram publicados pareceres de exame para pedidos
depositados em 2001 (INPI, 2017).

2.6.2 Backlog no escritério de patentes da Europa

No escritorio europeu de patentes, o nUmero de examinadores cresceu de
3967, em 2010, para 4378, em 2017, sendo que em todos os anos de 2010 a 2017

houve contratagdo de mais examinadores (EPO, 2018a), como mostra a Figura 9:
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Figura 9: Numero de examinadores ao longo do tempo

Fonte: EPO, 2018a

Além disso, o numero de depodsitos de pedidos de patente saltou de
140.027, em 2013, para 165.590, em 2017, ao passo que as patentes concedidas
aumentaram de 66.712, em 2013, para 105.635, em 2017 (EPO, 2018a), como

mostram as Figuras 10 e 11:
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Figura 10: Numero de depdsitos de pedidos de patente ao longo do tempo.

Fonte: EPO, 2018
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Figura 11: Numero de depdsitos de patentes concedidas ao longo do tempo.

Fonte: EPO, 2018a.

Em termos do acumulo de processos, chegou-se a um numero de 407.443
pedidos de patente aguardando o resultado do exame no Escritério Europeu de
Patentes em 2017 (EPO, 2018b). Ainda assim, o tempo necessario para que 0s
examinadores emitam a opinido escrita e o relatério de busca (etapa que antecede o
exame substantivo) € de apenas 4,8 meses e o tempo que leva do depdsito do pedido
de patente até a emissao do parecer final do exame substantivo é de 24,9 meses
(pouco mais que 2 anos) (EPO, 2018b). Ainda vale notar que o Escritério Europeu de
Patentes visa diminuir o prazo de exame para apenas 12 meses até 2020 (EPO,
2018b).

2.6.3 Backlog no escritério de patentes dos Estados Unidos

No escritério de patentes dos Estados Unidos, nos ultimos anos, o numero
de examinadores era de 8.224, em outubro de 2015, e chegou a 7.922, em outubro
de 2018 (USPTO, 2019), como mostra a Figura 12:
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Figura 12: Numero de Examinadores de patentes no USPTO entre outubro de 2015
e outubro de 2018.

Fonte: adaptado de USPTO, 2019.

Por sua vez, o numero de pedidos de patentes depositados nos Estados
Unidos em 2015 era de 578.121 e, em 2018, esse numero ficou em 595.683 (USPTO,

2018) como mostra a Figura 13:
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Figura 13: Numero de depdsitos de pedidos de patente no USPTO entre 2015 e
2018.

Fonte: adaptado de USPTO, 2018.
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Além disso, que o numero de patentes concedidas foi de 259.459, em 2015,
e 306.909, em 2018, (USPTO, 2018) como mostra a Figura 14:
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Figura 14: Numero de patentes concedidas pelo USPTO entre 2015 e 2018.

Fonte: Adaptado de USPTO, 2018.

Por outro lado, o numero de pedidos de patente aguardando exame é de
550.193 no USPTO (USPTO, 2019). Ja o tempo que leva para que a primeira non-
final office action seja emitida € de 16 meses e o0 tempo que se espera do depdsito até
a concessao da patente ou até uma decisdo final negativa é de 23 meses,
aproximadamente (USPTO, 2019).

2.6.4 Breves comentarios sobre os impactos do backlog

O longo tempo de espera para obter uma patente traz uma séria de
consequéncias negativas, como, por exemplo, aquelas mencionadas em um estudo

feito pelo UKIPO (2014) e que sao sinteticamente listadas a seguir:

(a) O depositante do pedido de patente arca com custos e prejuizos
desnecessarios, uma vez que a longa espera para a concessao de uma

patente o deixa em permanente compasso de espera e, assim, paralisa
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iniciativas como, por exemplo, investimento com segurangca e
planejamento;

(b) Queda sensivel na qualidade das patentes concedidas. Devido ao
acumulo de pedidos de patente, ha uma exigéncia e cobranga maior por
produtividade dos examinadores. Consequentemente, a pressa que
eles empregarao para examinar os pedidos de patente pode fazé-los
errar e tolerar vicios graves nas patentes, correndo-se o risco de se
conceder patentes para invengdes que nao sao novas, por exemplo.
Assim, pode haver sensivel aumento do numero de agdes judiciais, o
que alastra o backlog pelo Poder Judiciario.

(c) Inovacgdes futuras com custos maiores. O longo tempo de espera para
se conceder uma patente pode fazer com que as empresas esperem
mais para lancar novos produtos, o que, de forma geral, atravanca a
inovacao.

(d) Consequéncias para o mercado consumidor e para os concorrentes. Os
depositantes acabam desistindo de seus pedidos de patente por causa
da espera e, com isso, o mercado sofre com produtos menos
inovadores, com menos diferenciais em relagdo ao que ja existe,

acarretando em pouca variedade de produtos.

Outras consequéncias do backlog dizem respeito ao tempo maior que
medicamentos genéricos levam para chegar ao mercado (CASCIANO, 2011;
BARBOSA, 2013; MENDES et. al. 2014). Como ja mencionado no item 2.5 supra, se
uma patente de invengdo demorar muito para ser concedida, aplica-se a regra de que
a sua vigéncia seja de pelo menos 10 anos contados a partir da data de concessao, o
que, na pratica, faz com que uma tecnologia demore mais de 20 anos para cair em
dominio publico (CASCIANO, 2011).

2.7 Programas de priorizagao de exame do INPI

O INPI tem langado programas de priorizagdo de exame com o objetivo de
que os pedidos que atendam a certos requisitos possam ter o seu processamento
acelerado (GARCEZ JUNIOR, 2015).
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2.7.1 Patentes Verdes

O programa patentes verdes visa priorizar o exame dos pedidos de patente
que se referem a tecnologias ambientalmente amigaveis, ou seja, aquelas ligadas ao
meio ambiente e ao desenvolvimento sustentavel (RITCHER, 2014). Os requisitos
para que um pedido de patente possa ser enquadrado no programa patentes verdes
exigem que o pedido ja tenha sido publicado e que seu exame ja tenha sido requerido.
Além disso, a invencdo deve dizer respeito a um ou mais campos técnicos
pertencentes a uma listagem de tecnologias verdes definida pelo INPI (2019a). Estas

tecnologias podem ser sintetizadas nos seguintes itens:

(a) energias alternativas: biocombustiveis, energia hidraulica, energia
eodlica, energia geotérmica, energia solar etc.;

(b) transportes: veiculos hibridos, veiculos elétricos, freios regenerativos,
embreagem eletromagnética etc.;

(c) conservagdo de energia: armazenagem de energia elétrica,
armazenamento de energia térmica, recuperagao de energia mecanica,
isolamento térmico em edificagdes etc.;

(d) gerenciamento de residuos: controle de poluicdo, eliminagao,
tratamento e destruigao de residuos etc.; e

(e) agricultura sustentavel: técnicas de reflorestamento, técnicas
alternativas de irrigagao, pesticidas alternativos e melhorias no solo
(INPI, 2019a).

Em termos de procedimento, o depositante deve submeter ao INPI um
requerimento justificando o enquadramento da tecnologia na dita listagem, juntamente
com o pagamento de uma taxa especifica, além de também provar que o seu pedido
de patente atende aos demais requisitos do programa patentes verdes (INPI, 2019a).
A partir disso, o INPI emite uma decisao aprovando ou negando a participagao
daquele pedido de patente no programa patentes verdes (INPI, 2019a). Quanto o
tempo de processamento, a partir da data de requerimento de participacao no
programa, o INPI leva em média 467 dias para emitir uma decisdo de deferimento ou
de indeferimento (INPId). A taxa oficial para o requerimento de exame acelerado pelo
programa patentes verdes é de R$ 1.775,00 (INPId). Porém, ha um desconto sobre
essa taxa e o seu valor final passa a ser R$ 710,00, se o depositante se enquadrar

em wuma das seguintes categorias: pessoas naturais; microempresas,
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microempreendedor individual e empresas de pequeno porte; cooperativas;
instituicbes de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos; e 6rgaos publicos
(INPI, 2017c).

2.7.2 Patent Prosecution Highway

Concebido como acordos bilaterais entre escritérios de patente (UKIPO,
2014), o Patent Prosecution Highway (PPH) tem como objetivo utilizar o resultado de
exame de um pedido de patente em um dado pais para acelerar o processamento de
um pedido de patente que tramita em outro pais (MUSSKOPF et. al., 2014). Em
termos praticos, o escritério de patentes que for realizar o exame do pedido de patente
posteriormente, aproveita o resultado de exame ja realizado por outro escritério de

patente anteriormente (TU, 2015).
O INPI possui cinco programas PPH pilotos em vigor, sendo eles:

(a) PPH INPI-USPTO: firmado entre o INPI e o escritdrio de patentes dos
Estados Unidos. Restrito aos pedidos de patente que tenham invengoes
relacionadas a oOleo, gas, petroquimica e a tecnologia da informacéao.
Esse programa piloto vale até 30/04/2020 e o INPI examinara até 200
requerimentos de participacao até a referida data limite (INPI, 2018).

(b) PPH INPI-JPO: firmado entre o INPI e o escritorio japonés de patentes.
Restrito aos pedidos de patente que tenham invencdes relacionadas a
tecnologia da informacédo; macromoléculas quimicas e polimeros;
metalurgia e materiais; microrganismos e enzimas; e agroquimicos.
Esse programa vale até 31/03/2021 e o INPI examinara até 200
requerimentos de participacao (INPI, 2019).

(c) PPH INPI-EPO: firmado entre o INPI e o escritério europeu de patentes.
Restrito aos pedidos de patente que tenham invencgdes relacionadas a
tecnologias meédicas e quimica (exceto invencdées da area
farmacéutica). Esse programa piloto vale até 30/11/2019 e o INPI
examinara até 600 requerimentos de participagao (INPI, 2017b).

(d) PPH INPI-SIPO: firmado entre o INPI e o escritério de patentes chinés.
Restrito aos pedidos de patente que tenham invengdes relacionadas a
Tecnologia da Informacdo, Embalagens, tecnologia de medicdo ou
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quimica (exceto farmacos). Esse programa piloto vale até 30/01/2020 e
até 200 requerimentos de participagao serdao examinados (INPI, 2018a).

(e) PPH INPI-UKIPO: firmado entre o INPI e o escritorio de propriedade
intelectual do Reino Unido. Restrito aos pedidos de patente que tenham
invengbes relacionadas a biotecnologia, maquinas e aparelhos
elétricos, tecnologia audiovisual, telecomunicagbes, comunicagao
digital, processos basicos de comunicagao, tecnologia da computagéo,
meétodos de Tl para gerenciamento e semicondutores. Esse programa
piloto vale até 31/07/2020 e serdao examinadores até 200 requerimentos
de participacao (INPI, 2018b).

() PPH INPI-DKPTO: acordo assinado entre o INPI e o Escritério de
Marcas e Patentes da Dinamarca. Restrito aos pedidos de patentes
relacionados a engenharia mecanica, esse programa vale até
31/08/2020 e tera até 200 requerimentos examinados (INPI, 2018c).

No que tange aos requisitos, todos os programas se diferenciam pouco

entre si, sendo que, em termos gerais, para participar desses programas € necessario:

(a) Que o primeiro pedido de patente da familia de patentes tenha sido
depositado no pais relacionado ao programa PPH sob o qual se
solicitara a aceleracao do exame (INPI, 2017b; INPI 2018; INPI, 2018a;
INPI, 2018b; INPI, 2018c; INPI 2019);

(b) Comprovar que esse primeiro pedido de patente tenha sido deferido no
pais relacionado ao PPH especifico (INPI, 2017b; INPI 2018; INPI,
2018a; INPI, 2018b; INPI, 2018c; INPI 2019);

(c) Que as reivindicagdes do pedido deferido no pais relacionado ao PPH
especifico tenham correspondéncia com as reivindica¢des do pedido de
patente brasileiro equivalente, sendo importante ressaltar que as
reivindicagoes a serem apresentadas ao INPI nao podem possuir um
escopo de protecao mais amplo em relacgao as reivindicagdes brasileiras
atuais (INPI, 2017b; INPI 2018; INPI, 2018a; INPI, 2018b; INPI, 2018c;
INPI 2019);

(d) Que o exame técnico do pedido de patente brasileiro ainda nao tenha
comegado (INPI, 2017b; INPI 2018; INPI, 2018a; INPI, 2018b; INPI,
2018c; INPI 2019);
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(e) Comprovar que a invengdao se enquadra nos campos técnicos
especificos de cada PPH (por exemplo, éleo a gas para o PPH USPTO-
INPI) (INPI, 2017b; INPI 2018; INPI, 2018a; INPI, 2018b; INPI, 2018c;
INPI 2019); e

(f) Pagar a taxa oficial especifica para requerer aceleragcdo de exame sob
um dos PPHs acima comentados (INPI, 2017b; INP1 2018; INPI, 2018a;
INPI, 2018b; INPI, 2018c; INPI 2019).

A respeito do procedimento, deve-se submeter um requerimento para
participacdo, juntando a documentagcdo necessaria para atender os requisitos
estabelecidos em cada programa. Além disso, somente se pode submeter um pedido
de participacdo no PPH por més e por depositante, exceto no ultimo més, no qual o
limite sera somente a quantidade maxima de requerimentos estabelecida em cada
programa. A partir disso, o INPI avalia o preenchimento dos requisitos e profere uma
decisao aprovando ou rejeitando a participagéo no programa (INPI, 2017b; INPI 2018;
INPI, 2018a; INPI, 2018b; INPI, 2018c; INPI 2019).

Em termos de tempo de processamento, um pedido de patente que tramita
pelo PPH tem uma decisao final (deferimento ou indeferimento) emitida em 556 dias

(aprox. 18,5 meses), a partir da data do requerimento de participagao (INPla).

A respeito da taxa oficial, valem os mesmos comentarios feitos para o
programa patentes verdes (item 2.7.1 supra), isto &, seu valor é de R$ 1.775,00, mas
recebe desconto, ficando em R$ 710,00, se o depositante se enquadrar em uma das
categorias listadas (INPI, 2017c).

2.7.3 Produtos para saude

O programa “Produtos para saude” foi instituido em 2013 e visa priorizar o
exame de pedidos de patente que digam respeito a invengdo ou modelo de utilidade
aplicaveis ao diagndstico, profilaxia e tratamento da AIDS, cancer, doengas raras ou
doencas negligenciadas (doenga de Chagas; dengue ou dengue hemorragica;
esquistossomose; hanseniase; leishmanioses; malaria; tuberculose; ulcera de Buruli;
neurocisticercose; equinococose; bouba; fascioliase; paragonimiase; filariase; raiva;

e helmintiases; manifestagdes decorrentes de intoxicagdes ou envenenamentos
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devido a animais venenosos ou peconhentos) (INPIl, 2019a). O interessado em
requerer a priorizacao de exame com base nesse programa, deve comprovar que a
invencao ou modelo de utilidade do pedido de patente se enquadre nos requisitos
mencionados (INPI, 2019a).

Além disso, o programa também tem em seu escopo a aceleragcdo de
exame de pedidos de patente que tratem de invengao ou de modelo de utilidade
relacionados as politicas do Ministério da Saude e considerados estratégicos para o
Sistema Unico de Saude (SUS) (INPI, 2019a). Nesse caso, quem solicita a aceleracio

de exame € o proprio Ministério da Saude (ou seus 6rgaos) (INPI, 2019a).

A respeito da taxa oficial, valem os mesmos comentarios feitos para o
programa patentes verdes (item 2.7.1 supra), isto &, seu valor é de R$ 1.775,00, mas
recebe desconto, ficando em R$ 710,00, se o depositante se enquadrar em uma das
categorias listadas (INPI, 2017c).

2.7 .4 Prioridade BR

O programa Prioridade BR abrange os pedidos de patente que foram
depositados primeiramente no Brasil e, posteriormente, em outros paises. O INPI
menciona que seu objetivo com esse programa € que produtos brasileiros entrem mais
facilmente em mercados estrangeiros (INPla). Em termos de requisitos, basta que o
depositante comprove que possui um pedido de patente depositado no exterior que
tenha reivindicado prioridade de um pedido brasileiro (INPI, 2019a). Em termos de
tempo de processamento, um pedido de patente que tramita pelo prioridade BR tem
uma decisao final (deferimento ou indeferimento) em 427 dias, em média (INPIb). A
respeito da taxa oficial, valem os mesmos comentarios feitos para o programa
patentes verdes (item 2.7.1 supra), isto é, seu valor é de R$ 1.775,00, mas recebe
desconto, ficando em R$ 710,00, se o depositante se enquadrar em uma das

categorias listadas (INPI, 2017c)

2.7.5 Micro e pequena empresa

O programa micro e pequena empresa busca priorizar os exames de

pedidos de patente cujos depositantes sejam micro e pequenas empresas ou
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empresas de pequeno porte (INPI, 2019a). Para requerer a priorizacdo de exame por
este programa é necessario demonstrar que o depositante se enquadra nos termos
do que a legislagao brasileira entende como micro e pequena empresa ou empresa
de pequeno porte (INPI, 2019b).

Quanto ao tempo de processamento, um pedido de patente que tramita por
esse programa tem uma decisao final (deferimento ou indeferimento) em 373 dias, em
média (INPIc).

A respeito da taxa oficial, valem os mesmos comentarios feitos para o
programa patentes verdes (item 2.7.1 supra), isto &, seu valor é de R$ 1.775,00, mas
recebe desconto, ficando em R$ 710,00, se o depositante se enquadrar em uma das
categorias listadas (INPI, 2017c)

2.7.6 Patentes ICTs

O programa patentes ICTs tem por finalidade acelerar o exame de pedidos
de patente depositados por Institutos de Ciéncia e Tecnologia (ICT) brasileiros.
Segundo o INPI, este programa visa tornar mais facil a entrada de produtos e servigos
desenvolvidos por ICTs no mercado, bem como buscar diminuir os maleficios que o

backlog do INPI produz em pedidos de patente de ICTs (INPIc).

Quanto ao tempo de processamento, um pedido de patente que tramita por
esse programa tem uma decisao final (deferimento ou indeferimento) em 520 dias, em
média (INPIc).

A respeito da taxa oficial, valem os mesmos comentarios feitos para o
programa patentes verdes (item 2.7.1 supra), isto &, seu valor é de R$ 1.775,00, mas
recebe desconto, ficando em R$ 710,00, se o depositante se enquadrar em uma das
categorias listadas (INPI, 2017c).

2.7.7 Outros

Finalmente, o INPI contém outras hipoteses de aceleracdo de exame
reunidas na Resolugcao 239/2019 (INPI, 2019a). Estas hipoteses tratam de algumas
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situagdes especificas que justificam um requerimento de aceleragcdo de exame, dentre

estas hipdteses, encontram-se as seguintes:

(a) Depositante de pedido de patente com idade igual ou superior a 60 anos
ou portador deficiéncia fisica ou mental ou de doenga grave;

(b) Reproducéo indevida do objeto do pedido de patente sem autorizagao do
depositante;

(c) Concessao da patente € necessaria a obtenc¢ao de recursos de fomento;

(d) Poder Executivo Federal decretar emergéncia nacional ou interesse

publico por um pedido de patente (INPI, 2019a).

No caso das hipoteses (b) e (c), deve-se pagar taxas oficiais, nos mesmos
moldes do programa patentes verdes (item 2.7.1 supra), isto é, seu valor é de R$
1.775,00, mas recebe desconto, ficando em R$ 710,00, se o depositante se enquadrar
em uma das categorias listadas (INPI, 2017c). Por outro lado, nas hipéteses (a) e (d),

nao ha o pagamento de taxas oficiais (INPI, 2017c).

2.8 Programas de priorizagao de exame do EPO

O escritério EPO conta com alguns programas para aceleragdo do tramite
de um pedido de patente, tais como o PACE (Programme for Accelerated Prosecution
of European Patent Applications) e o PPH, além de também contar com uma politica
especifica para o caso de haver reproducao indevida do objeto do pedido de patente
(EPO, 2015).

2.8.1 PACE

O PACE, Programa para processamento acelerado de pedidos de patente
europeus, em tradugéo livre, € um programa que prevé a aceleragdo de duas etapas
do processamento europeu: busca e/ou exame (EPO, 2015). Para participar desse
programa, as anuidades do pedido de patente devem estar com o pagamento em dia
e, caso o pedido de patente seja indeferido, abandonado, arquivado ou retirado, sera

removido do programa (EPO, 2015).
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A solicitacdo do processamento acelerado deve ser feita por escrito e deve
especificar a qual fase se refere: busca ou exame. Se o pedido de aceleragao for feito
para a busca, o exame nio é acelerado automaticamente ao final da busca, sendo,
entdo, necessario apresentar outro requerimento especifico para acelerar o exame
(EPO, 2015).

A aceleracdo da busca € somente aplicavel aos pedidos de patente
depositados antes de 01/07/2014, uma vez que, para pedidos depositados apds essa
data, o EPO emite seus pareceres em até 6 meses contatos da data de depdsito.
Assim, um pedido de aceleragado nao € necessario (EPO, 2015). A partir de dados de
2018, o tempo médio que o EPO leva para emitir o relatério de busca € de 4,4 meses
(EPO, 2018b).

Por outro lado, a aceleragcdo do exame pode ser requerida tao logo o pedido
de patente esteja sob a responsabilidade da divisdo de exame do EPO (EPO, 2015)
ou a qualquer tempo, se o pedido de patente em questao se tratar da fase europeia
de um pedido internacional PCT e se o EPO tiver atuado como autoridade

internacional de busca ou de exame (EPO, 2015)

A divisdo de exame passa a ser a responsavel pelo pedido a partir da data
do requerimento de exame (EUROPA, 1973). Porém, se o requerimento de exame for
apresentado antes da emissao do relatério de busca, entao, deve ser feita ainda uma
outra verificagdo, para determinar a data em que a divisdo de exame passa a ser
responsavel pelo pedido de patente. Nessa situagdo, se o depositante quiser
apresentar comentarios ao relatério de busca que ainda estara para ser divulgado pelo
EPO, considera-se que a divisdo de exame passa a ser responsavel a partir do
momento em que tais comentarios sdo apresentados. Por outro lado, se o depositante
nao desejar apresentar qualquer comentario, entdo, considera-se que a divisdo de
exame passou a ser responsavel pelo pedido de patente na data em que foi emitido o
relatério de busca (EUROPA, 1973).

Assim, uma vez requerido o PACE, o EPO se esforgara para entregar o
primeiro parecer de exame dentro de trés meses contados do recebimento do pedido
pela divisdo de exame, dos eventuais comentarios apresentados ao relatério de busca
ou do requerimento do PACE, o que ocorrer por ultimo (EPO, 2015). Além disso, o

EPO também se comprometera a emitir futuros pareceres de exame dentro de 3
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meses da apresentacao da resposta do depositante ao parecer anterior (EPO, 2015).
A partir de dados de 2018, o EPO hoje leva em média 2,8 meses para emitir esse
primeiro parecer (EPO, 2018b).

O requerimento de exame acelerado sob o programa PACE nao exige o
pagamento de taxas oficiais (MILTON; ROBERTS, 2017).

2.8.2 PPH

O EPO tem acordos PPH assinados com varios escritérios de patente,

sendo eles:

- PPH IP5: firmado entre os escritérios de patente da Coreia do Sul (KIPO)
do Japao (JPO), dos Estados Unidos (USPTO), da China (SIPO) e da Europa (EPO),
esse PPH permite o aproveitamento do resultado de exame obtido em qualquer um
dos escritorios de participantes (EPO, 2014), inclusive quando atuam como autoridade
internacional de busca (ISA) ou como autoridade internacional de exame (IEA) no
ambito do PCT. Esse programa aceitou pedidos de participagéo até o dia 05/01/2017,
depois do qual o EPO ficou de avaliar a conveniéncia de retornar com esse programa
ou nao (EPO, 2014).

- PPH EPO-ILPO: acordo assinado entre o EPO e o Escritorio de Patentes
de Israel (ILPO), que vale de 05/01/2018 a 05/01/2021 (EPO, 2017).

- PPH EPO-IMPI: acordo assinado entre o EPO e o Escritério de Patentes
do México (IMPI), que vale de 06/01/2018 a 05/01/2020 (EPO, 2017).

- PPH EPO-INPI: acordo assinado entre o EPO e o INPI do Brasil, conforme

ja mencionado no item 2.8.2 supra.

- PPH EPO- IPOPHL.: firmado entre o EPO e o Escritério de Patentes das
Filipinas (IPOPHL), com duragéo prevista entre 01/07/2017 a 30/06/2020 (EPO, 2017)

- PPH EPO-SIC: firmado entre o EPO e a Secretaria do Comércio da
Colémbia (SIC), com duragao entre 01/10/2016 a 30/09/2019 (EPO, 2016).

- PPH EPO-CIPO: firmado entre o EPO e o Escritério de Patentes do
Canada (CIPO), com duragao entre 06/01/2018 e 05/01/2021.
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E importante notar que qualquer um desses programas admite o uso dos
pareceres de exame e resultados de busca produzidos durante a fase internacional
do PCT, em que um desses escritérios tenha atuado como autoridade internacional
de busca (ISA) ou como autoridade internacional de exame (EIA) (EPO, 2014; EPO,
2016; EPO, 2017).

Sobre os requisitos, todos os programas se diferenciam pouco entre si,

sendo que, em termos gerais, para participar desses programas € necessario:

(a) Que o pedido de patente europeu compartiihe a mesma data “mais
antiga” com o pedido de patente ja deferido ou concedido que sera
utilizado como base para requerer a aceleracao de exame sob o PPH.
Essa data mais antiga se refere a uma data de prioridade em comum, a
data de depdsito internacional de um PCT da mesma familia de patente
(em que o escritorio de patente do pais envolvido no PPH tenha emitido
0 ISR ou o IPEA) ou, ainda, a data em que um pedido dessa mesma
familia foi depositado em um dos paises relacionados ao PPH sob o
qual se solicitara a aceleracao de exame (EPO, 2014; EPO, 2016; EPO,
2017);

(b) Comprovar que esse pedido de patente que possui essa data “mais
antiga” em comum tenha tido pelo menos uma reivindicacao
considerada como patenteavel no pais relacionado ao PPH especifico
(EPO, 2014; EPO, 2016; EPO, 2017);

(c) Que as reivindicagdes do pedido que tenha tido pelo menos uma de
suas reivindicagdes consideradas patenteavel no pais relacionado ao
PPH especifico tenham correspondéncia com as reivindicagées do
pedido de patente europeu equivalente. E importante notar que para fins
de apuracao dessa correspondéncia o escopo das reivindicagdes do
pedido europeu equivalente ndo pode ser mais abrangente que as
reivindicagbes do pedido com base no qual se requerer o PPH (EPO,
2014; EPO, 2016; EPO, 2017); e

(d) Que o exame do pedido europeu ainda ndo tenha comecgado.

A respeito do procedimento, deve-se submeter um requerimento para
participagdo, juntando a documentagcdo necessaria para atender os requisitos

estabelecidos em cada programa. A partir disso, o EPO avalia o preenchimento dos
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requisitos e profere uma decisao aprovando ou rejeitando a participagdo no programa
(EPO, 2014; EPO, 2016; EPO, 2017). Caso algum requisito deixe de ser atendido, &
dada uma unica oportunidade para corregcao do requerimento e, caso ainda assim eles
nao sejam preenchidos, o pedido é retirado do programa PPH (EPO, 2014; EPO,
2016; EPO, 2017). Ainda, observa-se que nao ha pagamento de taxas oficiais para

requerer a priorizacao de exame pelo PPH (KEMP, 2017).

2.8.3 Infragcao

Caso um procedimento de oposi¢cao esteja ocorrendo em relagdo a uma
patente sobre a qual também ha uma acéo judicial de infragdo, o EPO acelerara os
tramites da oposicao, se esforcando para emitir o proximo andamento no processo
dentro de trés meses (EPO, 2016a). Os tramites de um recurso contra o indeferimento
também serao acelerados, no caso de haver uma acéo judicial de infragdo em curso
(EPO, 2015a).

2.9 Programas de priorizagao de exame do USPTO

O USPTO possui programas priorizagao de exame, tais como o PPH
(USPTO, 2019a), o exame acelerado (USPTO, 2019b) e o Track One (USPTO,
2019c).

2.9.1 PPH

O escritério de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO) também

€ signatario de varios acordos PPHSs, sendo eles:

- PPH GLOBAL: firmado entre o USPTO e os outros paises participantes
desse acordo geral. De acordo esse acordo, qualquer resultado de exame produzido
pelos paises signatarios do PPH GLOBAL (tanto em fase internacional ou fase
nacional de PCT) pode ser utilizado para requerer aceleragao de exame diante do
USPTO. Entre os participantes do PPH GLOBAL est&o: Australia, Austria, Canada,
China, Colémbia, Dinamarca, Europa, Estdnia, Finlandia, Alemanha, Hungria,
Islandia, Israel, Japao, Coréia do Sul, Nova Zelandia, Noruega, Peru, Polonia,
Portugal, Russia, Singapura, Espanha, Suécia e Reino Unido (USPTO, 2019a). O
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PPH GLOBAL atualmente ndo tem prazo de validade, pois foi prorrogado
indefinidamente em 2014 (USPTO, 2014).

- PPH IP5: Esse programa é o mesmo utilizado pelo EPO (USPTO, 2014a),
sendo que o USPTO prorrogou a sua vigéncia até 05 de janeiro de 2020 (USPTO,
2016).

- PPH USPTO-INPI Argentina: Acordo assinado entre o USPTO e o INPI
da Argentina, com validade até 02/03/2020 (USPTO, 2017).

- PPH USPTO-INPI Brasil: acordo assinado entre o USPTO e o INPI do

Brasil, conforme ja mencionado no item 2.8.2 supra.

- PPH USPTO-INAPI: Acordo assinado entre o USPTO e o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial do Chile, cuja vigéncia termina em 31/10/2021
(USPTO, 2018a).

- PPH USPTO-IPOCZ: acordo assinado entre o USPTO e o Escritério de
Propriedade Industrial da Republica Checa, com validade indefinida (USPTO, 2013).

- PPH USPTO-IMPI: acordo entre o USPTO e o Instituto Mexicano da
Propriedade Industrial (IMPI), cuja vigéncia termina em 30/06/2020 (USPTO 2018b).

- PPH USPTO-NRIP: firmado entre o USPTO e o Escritério de Registros de
Propriedade Intelectual da Nicaragua (NRIP), cuja vigéncia possui data de validade
indefinida (USPTO, 2013a).

- PPH USPTO-IPOPH: assinado pelo USPTO e pelo Escritorio de
Propriedade Intelectual das Filipinas (IPOPH), cuja vigéncia também nao tem data
final (USPTO, 2013b).

- PPH USPTO-TIPO: firmado entre o USPTO e o Escritério de Propriedade
Intelectual de Taiwan (TIPO) em carater definitivo (USPTO, 2013c).

Assim como nos programas PPHs assinados pelo EPO, aqueles dentro da
competéncia do USTO também admitem o uso dos pareceres de exame e resultados
de busca produzidos durante a fase internacional do PCT, em que um desses
escritérios tenha atuado como autoridade internacional de busca (ISA) ou como
autoridade internacional de exame (EIA) (USPTO, 2013; USPTO, 2013a; USPTO,
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2013b; USPTO, 2013c; USPTO, 2014; USPTO, 2016; USPTO, 2017; USPTO, 2018a;
USPTO, 2018b, USPTO, 2019a).

Os requisitos para se requerer aceleracdo de exame por meio dos
programas PPH junto ao USPTO sao analogamente os mesmos exigidos pelo EPO e
descritos no item 2.9.2 supra (USPTO, 2013; USPTO, 2013a; USPTO, 2013b;
USPTO, 2013c; USPTO, 2014; USPTO, 2016; USPTO, 2017; USPTO, 2018a;
USPTO, 2018b, USPTO, 2019a). Ainda, € importante observar que ndo ha exigéncia
de pagamento de taxas oficiais para requerer aceleragdo de exame pelo PPH
(USPTO, 2019a).

Quanto ao tempo de processamento, os pedidos de patente examinados
pelos PPHs norte-americanos esperam 18,69 meses para obterem uma decisao final
(notice of allowance ou final office action), de acordo com dados de janeiro a junho de
2018. Esse periodo é contado da data do requerimento para participacao no PPH até

a data de emissao de mencionada decisao final (JPO).

2.9.2 Exame acelerado

E possivel requerer ao USPTO que um determinado pedido de patente
obtenha o status de “especial”’, o que, consequentemente, faz com que seu exame
seja acelerado. Por meio desse programa, o USPTO tem o objetivo de completar o
exame do pedido de patente em até 12 meses contados da data de depdsito do pedido
de patente. Segundo o USPTO, essa meta de 12 meses é atingida quando ha a
emissao de um deferimento (notice of allowance), de uma acgao oficial final (final office
action), quando o depositante abandona o pedido ou quando o depositante apresenta

um requerimento de exame continuado (RCE) (USPTO, 2017a).

O requerimento para participagao nesse programa pode ser feito com base
na idade ou saude do depositante ou, ainda, caso a invencgao traga beneficios para o
meio ambiente, tenha relacdo com novas fontes de energia, melhor utilizacdo ou
eficiéncia das fontes atuais ou caso a invencao contribua materialmente para o
contraterrorismo (USPTO, 2017a).

Para que o status de especial seja concedido nos casos de idade ou de

saude do depositante, é necessario preencher os seguintes requisitos:
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- apresentar um requerimento para tornar o pedido de patente especial
juntamente com o depdsito do pedido de patente ou quando do pedido de continuagao
de exame (RCE), ndo sendo necessario o pagamento de taxas adicionais para fazer
esse requerimento (USPTO, 2017a);

- apresentar alguma evidéncia de que o estado de saude do depositante
vai impedi-lo de auxiliar e assistir o processamento de seu pedido de patente, como,
por exemplo um laudo médico (USPTO, 2017a); ou apresentar uma declaragcéo de

que o depositante tem 65 anos ou mais (USPTO, 2017a).

- 0 pedido de patente deve estar completo, isto €, deve conter relatorio
descritivo, reivindicagdes, resumo e atender as formalidades da pratica norte-
americana (USPTO, 2017a); e

- 0 pedido de patente deve conter no maximo quatro reivindicagdes

independentes e no maximo trinta reivindicagdes no total (USPTO, 2017a).

Por outro lado, para que o status de especial seja concedido pelo USPTO
nos casos de pedidos de patente que se refiram a energia, meio ambiente e

contraterrorismo os requisitos devem ser observados sdo os seguintes:

- 0 pedido de patente deve ser depositado com um requerimento para
torna-lo especial. Esse requerimento deve ser acompanhado de uma declaragao de
que o pedido de patente se refere a meio ambiente, energia ou contraterrorismo
(USPTO, 2017a). Nao é necessario o pagamento de taxa oficial adicional para fazer

o requerimento para o status de especial (USPTO, 2018c);

- 0 pedido de patente e o requerimento para tornar o pedido de patente
especial precisam ser feitos por via eletronica, ndo se admitindo peticdes em papel
(USPTO, 2017a);

- 0 pedido de patente deve estar completo, isto é, deve conter relatério
descritivo, reivindicagdes, resumo e atender as formalidades da pratica norte-
americana (USPTO, 2017a);

- o0 pedido de patente deve conter no maximo trés reivindicagoes

independentes e no maximo vinte reivindicagdes no total (USPTO, 2017a);
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- as reivindicagbes do pedido de patente devem se referir a uma unica
invencao (USPTO, 2017a);

- 0 depositante deve aceitar qualquer pedido de reunido/entrevista, caso o
examinador assim requeira, com o objetivo de explicar e clarificar qualquer duvida
sobre a invengao e sobre a matéria que pode ser considerada patenteavel (USPTO,
2017a);

- 0 depositante deve submeter ao examinador os resultados de uma “busca
pré-exame”, isto é, o depositante deve ele mesmo pesquisar e informar de anteméao
ao examinador as solugdes técnicas iguais ou parecidas com as suas em bases de
dados de patentes, da literatura técnica-cientifica ou em qualquer outra fonte que

possa ser considerada util ao exame de seu pedido de patente (USPTO, 2017a); e

- 0 depositante deve, ainda, submeter um relatério explicando as
caracteristicas definidas nas reivindicagbes que também sao encontradas nas
solugdes técnicas pesquisadas. No mesmo relatério, deve ainda haver argumentos
que justifiquem que cada uma das reivindicagdes de seu pedido de patente define
matéria patenteavel frente as solugdes técnicas encontradas na “busca pré-exame”
(USPTO, 2017a).

Depois de submetida a peticdo para requerer o status de especial, o
USPTO verifica se todos os requisitos foram atendidos e, caso ndo tenham sido, &
dada uma unica oportunidade para que qualquer deficiéncia seja corrigida, dentro de
dois meses. Se, ainda assim, os requisitos nao forem plenamente atendidos, o pedido
de patente ndo tera o seu status de especial concedido. Uma vez concedido o status
de especial, o USPTO ira examinar o pedido de patente de forma acelerada, tirando-
o da fila comum de exame (USPTO, 2017a).

Caso o examinador conclua que o pedido de patente em analise é passivel
de receber uma opinido desfavoravel sobre patenteabilidade, ele devera convocar o
depositante para uma entrevista ou reunido antes de emitir qualquer parecer formal
de exame. O objetivo dessa entrevista ou reuniao é o de resolver qualquer problema
relacionado a patentabilidade da invengdo por meio da submissdo de emendas e
alteracdes nas reivindicacoes ou de explicagdes adicionais sobre a patentabilidade da
invengdo, por exemplo. Caso o pedido se encontre em condigdes apds essa

entrevista, o examinador ira emitir o deferimento. Por outro lado, caso o examinador
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e o depositante ndo cheguem a um acordo, o examinador ira emitir seu parecer de
exame, rejeitando as reivindicagdes, que devera ser respondido em dois meses
(USPTO, 2017a).

A resposta do depositante a esse parecer deve se limitar aos pontos
abordados pelo examinador, isto €, se o depositante apresentar emendas nas
reivindicagoes, estas deverao ter relacdo com o que foi posto pelo examinador. Serao
desconsideradas quaisquer emendas que introduzam novas reivindicagdes, que
resultem em um numero de reivindicagdes maior que o permitido ou que nao se
refiram a invencdo em analise. Para que essas emendas possam ser consideradas,
sera necessario apresentar um novo relatorio detalhado e uma nova busca pré-exame
para essas reivindicagdes emendas, nos moldes comentados anteriormente (USPTO,
2017a).

Uma vez emitido o deferimento (notice of allowance) ou a agao oficial final
(final office action) o pedido de patente perde o seu status de oficial, de modo que, se
o depositante quiser apresentar um recurso contra a rejeicao das reivindicagoes, o
processamento se dara pelo tramites normais, sem qualquer aceleracdo (USPTO,
2017a).

2.9.3 Track One

O programa Track One prioriza o0 exame de pedidos de patente mediante o
pagamento de algumas taxas e ao cumprimento de certos requisitos (USPTO, 2017a),
0s quais sao mais simples que aqueles exigidos no programa de aceleragdo de exame
(USPTO, 2019c). A meta do USPTO é que os pedidos de patente sejam examinadores
em até doze meses sob esse programa (USPTO, 2017a). Atualmente, o USPTO tem
conseguido emitir uma decisao final (notice of allowance ou final office action, por
exemplo) em até 6,7 meses (USPTO, 2019).

Para que um pedido de patente possa participar do Track One, os seguintes

requisitos devem ser observados:

- 0 requerimento de participacdo no Track One deve ser feito no ato do
depdsito do pedido de patente. Ainda, a participacdo no Track One pode ser pedida

juntamente ou subsequentemente ao requerimento de exame continuado (RCE).
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Deve ser observado que somente se admite um pedido de participagao no Track One
por requerimento de exame continuado. Além disso, os pedidos de patente que sao
fases nacionais de PCT somente podem participar do programa Track One quando, e

se houver, requerimento de exame continuado (RCE) (USPTO, 2017a).

- pagamento de todas as taxas basicas do processamento norte-americano
no ato do depdsito ou do RCE juntamente com o pagamento das taxas especificas do
Track One (USPTO, 2017a);

- 0 pedido de patente nao pode ter mais que quatro reivindicagcoes

independentes e mais do que trinta reivindicagdes no total (USPTO, 2017a); e

- 0 numero de requerimentos para participagcao no Track One concedidos
pelo USPTO deve estar abaixo de dez mil (USPTO, 2017a).

Se um ou mais desses requisitos ndao forem preenchidos, o USPTO
rejeitara a participagdo no programa, porém € dada oportunidade para que o
depositante se manifeste sobre a decisdo de nao participacio, para tentar reverté-la
(USPTO, 2017a). As taxas oficiais para requerimento de aceleragdo de exame sob o
TrackOne sao de US$ 4.000,00, porém, se o depositante for uma pequena empresa
essas taxas sdo de US$ 2.000,00 e, ainda, se o depositante for uma microempresa
as taxas sdo de US$ 1.000,00 (USPTO, 2019d).

Uma vez admitido no programa, o USPTO tem a meta de examinar o pedido
de patente em doze meses, o que significa que dentro desse periodo algum dos
seguintes marcos devera ser atingido: emissao do deferimento (notice of allowance);
emissado da agao oficial final (final office action); depositante apresenta um recurso;
depositante apresenta um requerimento para exame continuado RCE; ou o pedido é
abandonado (USPTO, 2017a).

Ainda, cabe ressaltar que qualquer alteragdo no pedido de patente que
ultrapasse a quantidade de reivindicagdes requeridas levara a exclusao do programa.
Consequentemente, o pedido de patente voltara a fila normal de exame, ndo sendo
mais priorizado (USPTO, 2017a).



54

3 METODOLOGIA

A pesquisa desenvolvida no presente trabalho € aplicada, uma vez que
seus resultados servem para aplicacdo em situagdes reais e praticas, como, por
exemplo, na escolha de uma estratégia de patenteamento de uma invengdo em um
ou mais paises, tendo em vista a vantagem que se pode ter em termos de tempo ao
se utilizar os programas de priorizagcdo de exame. No que tange aos objetivos, o
presente trabalho diz respeito a uma pesquisa exploratéria, pois busca-se obter
familiaridade com os diversos programas de aceleragao de exame nos EUA, Europa
e Brasil, além de também permitir construir hipoteses de uso desses programas para
obter vantagens durante o processamento de um pedido de patente nesses paises. A
abordagem é combinada, pois os programas de aceleragdao de exame sao estudados
e analisados com base em parametros quantitativos e qualitativos. Ja o método aqui
empregado é o de estudo de caso, uma vez que os programas de aceleracao de
exame sao estudados pormenorizadamente, para que, assim, se obtenha
conhecimento detalhado e amplo de suas qualidades, a ponto de possibilitar tragar
estratégias de combinagao entre os exames que permita aceleragao de um pedido de

patente no Brasil.

3.1 Método

Por sua vez, o caminho percorrido até a obtencao dos resultados teve como
primeira etapa a reuniao dos dados de tempo de processamento e de taxas oficiais

de cada programa dos Europa, EUA e Brasil.

A respeito dessa primeira etapa, € necessario tecer alguns comentarios.
Primeiramente, quanto ao cenario europeu, a comparagao acabou nao sendo
imediata, por conta das particularidades e especificidades do PACE e do programa de
infracao e da indisponibilidade de dados de tempo de processamento de pedidos que

tramitam pelos PPHs.

Quanto ao PACE, recorda-se que o EPO emite um parecer de exame
dentro de até 3 meses da data em que a divisdo de exame passou a ser responsavel
pelo caso. Além disso, o pedido de patente somente passara para a responsabilidade

da divisdo de exame quando o depositante efetuar o requerimento de exame, o que
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deve ser feito em até 6 meses apos a emissao do relatério de busca. Por outro lado,
caso o depositante tenha feito o requerimento de exame antes da emissao do relatério
de busca, entao, deve-se considerar que a divisdo de exame passou a ser responsavel
pelo caso a partir da data de submissdao de resposta ao relatorio de busca pelo
depositante ou, caso nao tenha havido resposta, a partir da data da emissao do
relatorio de busca (que ocorre em média dentro de 4,4 meses contatos da data de

deposito).

Assim, o tempo de processamento de um pedido de patente que tramita
pelo PACE pode variar significativamente. Nesse sentido, pode-se tentar obter os
valores minimo e maximo de tempo de processamento, para que se consiga visualizar
mais concretamente a janela de tempo envolvida nesse programa de aceleracao de

exame.

Dessa forma, o tempo minimo de processamento seria obtido se o
depositante fizer o requerimento de exame antes da emissao do relatério de busca e
nao apresentar qualquer comentario sobre esse relatério. Dessa forma, o pedido de
patente passaria para a responsabilidade da divisao de exame na data da emissao do
relatério de busca, o que se daria em 4,4 meses da data do depdsito do pedido de
patente, em média. A partir disso, considerando que a primeiro parecer € obtido dentro
de 2,8 meses e que esse primeiro parecer pode ser um parecer de deferimento
(intention to grant), entdo, o tempo minimo de processamento do pedido de patente

poder ser de 7,2 meses até a obtencdo de uma decisao final de exame.

Por outro lado, o tempo maximo de processamento seria obtido se o
depositante fizesse o requerimento de exame no final do prazo limite, isto €, 6 meses
apds a emissao do relatério de busca. Como o relatério de busca € emitido em 4,4
meses apos o depdosito, o requerimento de exame seria feito em 10,4 meses contatos
da data de depdsito do pedido de patente. Assim, o primeiro parecer de exame seria
emitido em 13,2 meses. Se o relatorio de exame for uma intention to grant, entao o
pedido seria deferido nesse periodo. Caso contrario, o depositante teria que responder
a esse parecer e o EPO, dentro de até 3 meses, emitir outro parecer de exame,
analisando a resposta do depositante. Nesse sentido, chega a ser um tanto
imprevisivel o cenario apos a emissao do primeiro parecer de exame, visto que o
tempo que o depositante vai levar para responder e a quantidade de pareceres

técnicos que o EPO vai emitir pode variar de caso para caso. Por isso, com o objetivo



56

de obter um numero que dé uma boa ideia do tempo que pode ser despendido, caso

se escolha o PACE, sera considerado o valor de 13,2 meses como maximo.

Por fim, quanto ao programa relacionado a infragdo, deve-se ter em mente
que esse somente se aplica as patentes concedidas. Além disso, tal programa
somente pode ser utilizado quando requisitos especificos forem atendidos: (a) patente
concedida; (b) acado judicial de infracao da patente em tramite na Justica; e (c)
processo de oposi¢cao em tramite no EPO. Assim, o EPO dara uma decisao dentro do
processo oposi¢cao dentro de 3 meses do requerimento da aceleragao. Desse modo,
pelo fato de nao dizer respeito a aceleragcdo do exame do pedido patente, mas, ao
contrario, a analise de um procedimento de oposi¢gdo de uma patente ja concedida,
nao se podera comparar esse programa com outros, em termos do tempo que leva o
EPO a emitir um parecer. Desse modo, considerando as peculiaridades do cenario

europeu, a comparagao do tempo de processamento € a seguinte:

Tempo médio aproximado Taxas oficiais (€)
(em meses)
PACE de 7,2a13,2 N&o s&o cobradas taxas oficiais
PPH Dados indisponiveis Nao sdo cobradas taxas oficiais
Obs: o trédmite normal de um pedido de patente no EPO é de 24,9, em média

Quadro 1: Tempo de processamento dos programas de aceleragdo de exame da

Europa

Fonte: Autor, 2019

Sobre o cenario brasileiro, também é necessario salientar que os dados
disponiveis levam em consideracdo algumas particularidades. A primeira delas diz
respeito ao fato de que o marco inicial da contagem de tempo € a data do requerimento
de participagdao no programa e nao a data de depdsito do pedido de patente. Outra
particularidade é que ndo estdo disponiveis os dados relacionados aos programas
produtos para saude e, infragdo, idade ou doencga, subvencao econdmica e outros
previstos na Resolugdo 239/2019. Assim sendo, o tempo de processamento de
pedidos de patente que tramitam pelos programas de aceleragao no Brasil € mostrado
no Quadro 2:
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Tempo médio aproximado

Taxas oficiais

(em meses)

Patentes Verdes 15,5 R$ 1.775,00
PPHSs 18,5 R$ 1.775,00
Produtos para saude Dados indisponiveis R$ 1.775,00
Prioridade BR 14,23 R$ 1.775,00
Micro e pequena 31 R$ 1.775,00

empresa
Patentes ICT 17,33 R$ 1.775,00
Infracao Dados indisponiveis R$ 1.775,00

Idade ou saude do

depositante

Dados indisponiveis

Nao sao cobradas taxas

oficiais

Obs: o tréamite normal de um pedido de patente no INPI é de 10 anos, em média

Quadro 2: Tempo de processamento dos programas de aceleragdo de exame do

Brasil

Fonte: Autor, 2019

Por outro lado, sobre os programas norte-americanos, o Quadro 3 reune

tais informacgoes:

aproximado (em meses)

Tempo médio

Taxas oficiais

PPHs 18,69 Nao sao cobradas taxas oficiais
Exame acelerado 12 Nao sado cobradas taxas oficiais
Track One 6,7 USS$ 4.000,00

US$ 2.000,00 (pequenas empresas)
US$ 1.000,00 (microempresas)

meédia

Obs: O tramite normal de um pedido de patente no USPTO é de 23 meses, em

Quadro 3: Tempo de processamento dos programas de aceleracdo de exame dos

EUA

Fonte: Autor, 2019
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Depois de obtidos os tempos de processamento e as taxas oficiais, passou-
se a identificagdo dos programas de aceleracdo de exame que pudessem possuir foco
similar ou idéntico. Uma vez identificados, reuniu-se esses programas em grupos e, a
partir disso, realizou-se uma comparagao entre suas principais caracteristicas,

incluindo o tempo de processamento de cada um deles e as taxas oficiais.

Com base no estudo comparativo dos programas com foco similar ou
idéntico, foi possivel determinar se seria possivel combinar esses programas, em uma
estratégia de patenteamento que envolvesse Brasil e EUA ou Europa. A partir disso,
criou-se estratégias de patenteamento que pudessem utilizar esses programas de
aceleragdo de exame de forma combinada, com o objetivo de se obter uma patente

no Brasil mais rapidamente.
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4 RESULTADOS E DISCUSSAO

As segOes a seguir mostrardo a analise dos programas de aceleragao

quanto ao seu foco ou objeto e as combinagdes possiveis desses programas.
4.1 Objeto dos programas

Os programas de priorizagdo de exame discutidos até aqui, por vezes, se
aplicam a somente um determinado tipo de invengao, a um determinado tipo de
depositante ou, em suma, a um determinado tema. Nesse sentido, essa seg¢éo traz a
analise de quais sao os objetos que os programas de aceleragado de exame da Europa
dos Estados Unidos e do Brasil tratam, procurando identificar coincidéncias e
particularidades entre eles. Inicialmente, € importante agrupar os programas de
aceleragdo de exame em quatro conjuntos distintos: programas que tratam de um
tema especifico; programas que tratam de um depositante especifico; PPHSs; e
programas genéricos de aceleracao de exame, isto €, ndo estao vinculados a um PPH,

a um depositante ou a um tema.

Com base no agrupamento feito, constata-se que o Brasil conta com uma
quantidade grande de programas que tratam de temas ou de depositantes especificos,
ao passo que a Europa e os Estados Unidos possuem poucos desses programas. Por
outro lado, € importante observar que tanto Europa quanto Estados Unidos possuem
programas de aceleracdo que independem de um tema ou depositante especifico.
Dessa forma, partindo desse cenario, pode-se concluir que Europa e Estados Unidos
podem abranger mais tipos diferentes de depositantes e de temas especificos em
relagdo aos programas brasileiros, pelo fato de possuirem esses programas gerais de
priorizagdo de exame. Além disso, o fato de o INPI ndo possuir um programa de
aceleracdo de exame genérico nos moldes do PACE ou do TrackOne pode ser
explicado pelo atual backlog do instituto. Muito embora os programas de aceleragao
de exame brasileiros tenham sido criados para dar uma alternativa ou uma chance de
diminuicao de tempo para alguns depositantes ou para alguns pedidos de patente,
nao se pode deixar de notar que boa parte desses programas possui restricdes
(quanto a quantidade de requerimentos por més, por exemplo), pois, caso fossem
mais abertos e abrangentes, criaria-se uma fila de espera para examinar os pedidos

de patente que tramitam sob os programas de priorizagdo. Dessa forma, é
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compreensivel o fato de o INPI ainda ndo contar com um programa de aceleragao

genérico. O agrupamento feito esta expresso no Quadro 4:

Brasil Europa EUA
n Programa
o ) . Programa patentes
2 Meio ambiente - exame
re) verdes
S o acelerado
9 o
o & , ] Programa produtos
5 G| Areadasaude . - -
9 g para saude
» ()
Q ° Programa
3
(& . .
S Antiterrorismo - - exame
>
i acelerado
Programa para
idosos ou Programa
8 Idoso ou enfermo portadores de - exame
£
3 doencas fisicas ou acelerado
Q.
3 mentais
o) - .
c Micro ou pequena | Programa micro e
© - -
2 empresa pequena empresa
Q.
O Institutos de
a
ciéncia e Programa ICT - -
tecnologia
® Primeiro depdsito Programa
’% & | feito no pais/regiao prioridade BR
S & _ .
= ‘5| Reprodugédo ndo | Programas previsto
o 2 . . Programa
S 0 autorizada de na resolugao . . -
5 0 . . sobre infracao
e} invengao 239/2019
Aceleracao de exame
) Programa
geral, independente de - PACE
. Track One
tema ou depositante
PPH Possui PPHs Possui PPHs | Possui PPHs

Quadro 4: Agrupamento dos programas de aceleragao de exame em grupos

distintos

Fonte: Autor, 2019
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Outras observacgoes possiveis de serem feitas com base no Quadro acima
dizem respeito ao fato de que o Brasil tem programas especificos para depositantes
nacionais, como é o caso do programa para micro e pequenas empresas e o caso do
programa patentes ICT, voltado as instituigbes de ciéncia e tecnologia nacionais.
Nesse sentido, Europa e Estados Unidos ndo fazem distingdo entre depositantes
nacionais ou regionais e estrangeiros, no que tange aos seus programas de
aceleracao de exame. Ainda, € interessante notar que é possivel acelerar o exame de
um pedido de patente nos EUA se a tecnologia descrita tiver como objeto

antiterrorismo.

4.4 Comparacao de programas com objeto idéntico ou similar

A partir do agrupamento trazido pelo Quadro 4 foi possivel identificar
programas de aceleragdao que possuem objeto idéntico ou similar, de modo que uma
comparagao mais detida desses programas € necessaria, para, assim delimitar

corretamente seus pontos convergentes e divergentes.

Como se nota, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos possuem um
programa voltado para invencgdes que tragam beneficios para o meio ambiente. Esses
dois mesmos paises ainda apresentam um programa para pessoas idosas ou

enfermas.

Além disso, observa-se que Brasil e Europa possuem alguma forma de
aceleragdo de tramite para os casos em que um terceiro ndo autorizado esteja
explorando o objeto da invengdo.A comparagao também revela que o Brasil ndo
possui um programa de aceleragdo geral, tal como possuem Europa e Estados
Unidos. Ainda, € interessante notar que tanto Brasil, como Europa e Estados Unidos

contam com programa PPH.

Quanto aos programas especificos, que possuem objetos diversos, pode-
se mencionar o programa norte-americano para invengdes que tratem de alguma
medida anti-terrorista, o qual nao encontra paralelo na Europa e nos Estados Unidos.
Além disso, somente o Brasil possui um programa que trata de forma diferenciada
aquele que faz o primeiro depodsito de um pedido de patente em seu pais e, depois,
estende esse pedido para outros paises. Nesse sentido, somente o Brasil também
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possui programas especificos voltados para micro e pequena empresa ou, ainda, para

institutos de ciéncia e tecnologia e/ou universidades.

Desse modo, adaptando-se o Quadro 4 para que contenha apenas os

programas de objeto idéntico ou similar, obtém-se o Quadro 5:

Objeto do _
Brasil Europa EUA
programa
Invengdes sobre
_ _ _ Programa patentes Programa exame
tecnologias Meio ambiente -
_ verdes acelerado
especificas
Programa previsto
Idoso ou B Programa exame
na resolugao -
enfermo acelerado
Depositante 239/2019
especifico Reproducéo ndo | Programa previsto | Programa
autorizada de na resolugao sobre -
invencao 239/2019 infracédo
Aceleragcido de exame geral,
. Programa Track
independente de tema ou - PACE
_ One
depositante
Possui
PPH Possui PPHs Possui PPHs
PPHs

Quadro 5: Programas de aceleragdo de exame com objeto idéntico ou similar

Fonte: Autor, 2019

4.4.1 Programas voltados ao meio ambiente

Tanto o Brasil como os Estados Unidos contam com opg¢des para priorizar
0 exame, caso o pedido de patente se refira a uma invengao que seja relacionada, de
alguma forma, com o meio ambiente ou com temas relacionados a esse assunto. O

Brasil possui o programa patentes verdes para acelerar exames de invencdes
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relacionadas ao meio ambiente, ao passo que os Estados Unidos contam com uma
opgao dentro do programa de aceleragao de exame que diz respeito a novas fontes
de energia ou a melhores maneiras de usar as fontes de energia atuais. Nesse

sentido, esses programas serao analisados, com base no Quadro 6:

Programa patentes verdes

Programa de aceleragao de

exame

Momento para
fazer o
requerimento de
participacao no

programa

Apds a publicagéo e o

requerimento de exame e antes

da emissao de um primeiro

parecer de exame técnico

No depdsito do pedido de
patente ou quando do
requerimento de exame
continuado (RCE)

Quantidade de

reivindicagoes

N&o ha

Maximo de 3 reivindicacdes

independentes e 20 no total

Temas
relacionados ao

meio ambiente

Energias alternativas;
transportes; conservacgao de
energia; gerenciamento de
residuos; e agricultura

sustentavel

Novas fontes de energia ou
melhor utilizacdo ou eficiéncia

das fontes atuais

Realizagao de
busca prévia pelo
préprio

depositante

Nao ha necessidade

E necessario

Outros requisitos

processuais

Nao ha

Caso o examinador pegca uma
entrevista por telefone, o

depositante deve aceitar

Tempo de

processamento

15,5 meses contados do

requerimento

12 meses contados do

depdsito

Taxas oficiais

R$ 1.775,00

Nao ha cobranca de taxas

oficiais

Quadro 6: Comparacao dos programas com foco em meio ambiente

Fonte: Autor, 2019
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Do Quadro acima é possivel constatar que o programa de aceleragao de
exame dos Estados Unidos € mais restrito do que o programa patentes verdes.
Inicialmente, o requerimento para participar do programa deve ser feito
necessariamente no momento do depdsito do pedido de patente, ao passo que no
programa patentes verdes o requerimento deve ser feito mais adiante. Outra restrigao
do programa norte-americano diz respeito ao préprio tema que o pedido de patente
deve tratar: apenas novas fontes de energia e maneiras mais eficientes de utilizar as
fontes ja existentes. Ao contrario, o programa brasileiro prevé uma série de assuntos
que o pedido de patente pode tratar para que seja qualificavel a ter o seu tramite
acelerado. Além disso, outra grande limitagao do programa norte americano reside no
fato de que € necessario que o depositante faca uma pesquisa prévia e uma analise
de patenteabilidade, com base nos documentos que encontrar. Em outras palavras, o
proprio depositante deve adiantar parte do trabalho do examinador, para que, assim,
0 exame ocorra mais rapidamente. Isso nao acontece no caso do programa patentes

verdes brasileiro.

Sobre a limitagcdo do numero de reivindicagdes, nota-se que o norte-
americano € mais rigoroso, pois disciplina uma quantidade fixa de reivindicagdes, ao

passo que o programa brasileiro n&o faz tal restricéo.

A respeito do tempo de processamento, o programa norte-americano é
mais rapido que o brasileiro, pelo fato de levar 12 meses contados a partir do depdsito
do pedido de patente para que uma decisao final seja emitida. Por outro lado, o
programa brasileiro leva 15,5 meses contados a partir da data do requerimento de

participacao para entregar uma decisao final.

Por fim, em relagdo as taxas, percebe-se que o programa brasileiro exige
o pagamento de R$ 1.775,00 para fazer esse requerimento de aceleragao de exame,
sendo que no programa de exame acelerado norte-americano tal exigéncia de

pagamento de taxa nao existe.

Desse modo, no que tange as invengdes que tratam de temas relacionados
ao meio ambiente, constata-se que o programa brasileiro patentes verdes possui
menos restricdes e requisitos em relagao ao seu equivalente norte-americano. Porém,
0 programa norte-americano € mais rapido que o brasileiro e n&o exige o pagamento

de taxas oficiais.
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4.4.2 Programas voltados aos idosos ou enfermos

Também em relagao aos idosos e enfermos, nota-se que a presencga de
programas especiais para aceleragcdo de exame no Brasil e nos Estados Unidos.

Nesse sentido, o Quadro 7 contrasta os dois programas, de modo a permitir uma
analise mais precisa entre eles:

Programa de exame prioritario

_ _ Programa de aceleracao de
em razao da idade ou doenca

exame norte americano
grave

Momento para

No deposito do pedido de
fazer o

requerimento de

patente ou quando do
A qualquer momento

ici - requerimento de exame
participacao no

continuado (RCE)
programa

Quantidade de

reivindicagoes

Nao ha limitagdes

Maximo de 4 reivindicagdes

independentes e 30 no total
Documentacgao Documento de identidade que Documento de identidade que
necessaria prove que o depositante tem prove que o depositante tem
(idade) mais de 60 anos mais de 65 anos
Laudo médico que ateste que o
B Laudo pericial oficial atestando estado de saude do
Documentagéo _ ] _ N )
o o depositante € portador de depositante vai impedi-lo de
necessaria
) doenca fisica, mental ou grave
(saude)

nos termos da lei brasileira

auxiliar e assistir o
processamento de seu pedido

de patente

Taxas oficiais

Nao ha cobranga de taxas

oficiais

Nao ha cobranga de taxas

oficiais

Quadro 7: Comparagao dos programas voltados aos idosos ou enfermos

Fonte: Autor

Observa-se no Quadro que os requisitos para solicitar aceleracdo de
exame com base na idade ou no estado de saude do depositante sdo mais rigidos no

programa norte-americano do que no programa brasileiro. Primeiramente, no
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programa norte-americano, 0 momento para se requerer a aceleracao de exame € o
momento do depdsito do pedido de patente, de modo que, caso a enfermidade
acometa o depositante no curso tramite do pedido de patente, ndo haveria o que fazer,
na esfera do USPTO. A mesma coisa ocorre para o caso de o depositante completar

65 anos durante o tramite de seu pedido de patente.

Por sua vez, no programa brasileiro, é possivel fazer o requerimento para
aceleracdo de exame a qualquer momento durante o tramite do pedido de patente.
Assim, caso o depositante sofra de alguma doenca fisica, mental ou grave durante o
processamento de seu pedido de patente ou, ainda, caso ele complete 60 anos, é

possivel requerer o exame prioritario.

Outro ponto diferente entre os dois programas é a idade. No programa
norte-americano a idade minima € de 65 anos e no Brasil essa idade € de 60 anos.
Vale ressaltar que ambos os programas nao fazem distingdo da nacionalidade do
depositante, bastando, assim, que se comprove o que pede as normas brasileiras ou

americanas para ter o exame acelerado.

Ainda, ha mais uma limitagdo no programa norte-americano que nao
encontra paralelo no brasileiro. O USPTO exige que o pedido de patente contenha no

maximo quatro reivindicagcoes independentes e no maximo 30 reivindicagdes no total.

Adicionalmente, sobre o tempo de processamento, por nido haver dados
disponiveis para o programa brasileiro, a comparagdo com o seu paralelo norte-

americano fica prejudicada.

Desse modo, constata-se que o programa de aceleragdo de exame para
idosos ou enfermos no Brasil € menos restrito do que o seu paralelo norte-americano,
pelo fato de ndo exigir restricdo no numero de reivindicagdes, bem como por poder

ser requerido durante a tramitacdo do pedido e nao quando de seu depdsito.

4.4.3 Reproducgao indevida de invencgao

Nesse tema, Brasil e Europa possuem, cada um, um programa especial

para tratar de situacdes nas quais ha reproducao indevida de uma invencgao.

O Quadro 8 mostra a comparagao entre esses dois programas:
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Programa de exame prioritario Aceleragao de exame em
em razao da reprodugao indevida | razao de reproducao indevida

da invengao no Brasil na Europa

Aplicavel a
pedido de _
Pedido de patente Patente
patente ou a

patente

Momento para .
Durante o procedimento de
fazer o o
_ oposigéo e se houver uma
requerimento de A qualquer momento o _ _
o acao judicial de infragao
participagao no
correndo em paralelo

programa
Juntar copia notificacéao
Condicoes extrajudicial enviada ao potencial
especificas infrator e demonstrar indicios de )
infracao
Taxas oficiais R$ 1.775,00 Nao ha cobranga de taxas

oficiais

Quadro 8: Comparacgao entre os programas sobre reproducao indevida de invengao

Fonte: Autor, 2019

A partir do quadro acima, nota-se que os programas sao bem diferentes
entre si, uma vez que o programa brasileiro leva em consideragao o pedido de patente
ainda tramitando, isto €, & possivel requerer aceleracdo de exame se um terceiro néo
autorizado reproduz a invengao sem autorizagao do depositante. No caso europeu, o0
tratamento é diverso, pois o0 que € acelerado ndo é o exame do pedido de patente,
mas a analise do procedimento de oposigcao, que somente € instaurado se alguém
deseja questionar a patenteabilidade apds a concessao da patente. Além disso, no
programa europeu, para que a aceleragao da analise do procedimento de oposigao
ocorra, € preciso que esteja em curso uma acao judicial de infragdo da patente em

questao. Por sua vez, no Brasil, € necessario mostrar ao INPI que existem indicios de
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reproducao indevida da matéria do pedido de patente e apresentar copia de uma

notificagao extrajudicial enviada ao potencial infrator.

Pelo fato de a aceleragdo de exame para reproducao indevida ser regida
pela mesma norma que estabelece os procedimentos de priorizacdo em relagao a
idade do inventor, em qualquer momento do tramite do pedido de patente é possivel

requerer a aceleragcao de exame.

Assim, resta claro que o Brasil € o unico na comparagdo com Europa e
Estados Unidos a apresentar um programa de priorizagao de exame para atender
aqueles casos em que a infracdo comeca antes de a patente ser concedida. Desta
forma, é uma importante ferramenta que pode ser utilizada para coibir a contrafagao

iniciada quando ainda o pedido tramita no INPI.

Ainda, deve-se registrar, mais uma vez, a necessidade de pagamento de

taxas oficiais.

4.4 .4 Aceleracao de exame geral

Em termos de programas de aceleragdo geral, que independe de um
determinado tema, condicdo do depositante ou qualquer outra situagao especifica, a
Europa e os Estados Unidos apresentam uma opg¢ao, cada qual, sendo o Track One,
nos Estados Unidos, e o PACE, na Europa. Embora o Track One seja mais simples
que o ja mencionado programa de aceleragdo de exame (também norte-americano),

esse ainda possui diversos requisitos a mais em relacdo ao PACE.

O programa PACE é mais simples que o Track One, pelo fato de nao exigir
muitos requisitos. Diferentemente, o Track One possui limitacdo na quantidade de
reivindicacdes, na quantidade total de requerimentos de participacdo que o USPTO
ira analisar, além de também n&o se aplicar a fase nacional de PCT no momento de

sua entrada nos Estados Unidos (mas somente quando e se houver o RCE).

Por sua vez, o Track One possui uma vantagem que reside justamente no
fato de conseguir acelerar ndo somente o exame propriamente dito ou a fase de
busca, mas todo o tramite envolvendo o pedido de patente. Outra vantagem do Track
One esta diretamente ligada a prépria natureza do processamento de patentes dos

Estados Unidos, qual seja: a possibilidade de se solicitar aceleragao de exame quando
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do exame continuado do pedido de patente. O Quadro 9 mostra a comparagao entre

0s programas:

Track One

PACE

Momento de

requerimento

Depdsito ou quando do
requerimento de exame
continuado (RCE)

Requerimento de exame
ou quando a divisao de
exame passar a ser

responsavel pelo caso

O que acelera?

Acelera todo o
processamento até o final

do primeiro exame

Acelera as etapas de

busca e/ou exame

Abrange fase nacional de
PCT?

Somente se o Track One
for requerido quando do
RCE

Sim

Quantidade de

reivindicagoes

4 reivindicagoes
independentes e 30

reivindicagdes no total

Nao ha limite

Limitacdo do numero de

(microempresa)

. Dez mil N&o ha limite
requerimentos
Tempo de processamento 6,7 meses 7,2 a 13,2 meses
US$ 4.000,00
US$ 2.000,00 (pequena o
Nao ha cobranca de taxas
Taxas oficiais empresa) o
oficiais
US$ 1.000,00

Quadro 9: Comparagao entre os programas de aceleragao genéricos

Além disso, em termos do tempo de processamento, o Track One entrega

0s seus resultados mais rapidamente do que o seu paralelo europeu. Em pouco

menos de 7 meses, ha uma decisao final. Por outro lado, o PACE somente consegue

entregar um numero similar ao Track One se o exame for requerido antes da emissao
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do relatorio de busca, se o depositante ndo se manifestar sobre o relatorio de busca

e se o primeiro parecer de patenteabilidade for uma intention to grant.

Adicionalmente, deve-se levar em consideragcdao o custo envolvido no
requerimento de exame acelerado pelo TrackOne, que pode ser de US$ 4.000,00,
caso o depositante ndo seja uma pequena ou microempresa. Por sua vez, para

requerer a priorizacdo de exame pelo PACE nao é necessario pagar taxas oficiais.

Assim, de um lado tem-se a simplicidade e o custo baixo do PACE e, de
outro lado, a possibilidade de acelerar procedimentos de reexame (ou exame
continuado) do Track One, a sua velocidade de processamento superior e seu alto

custo.

4.4.5 PPHs

Os PPHs vigentes nos Estados Unidos e na Europa ndo possuem
diferengas entre si, no que tange aos principais requisitos - o que os difere sao os
paises com os quais EUA e Europa firmaram os acordos. No entanto, quando se
compara os PPHs em vigor na Europa e nos Estados Unidos com aqueles em pratica
no Brasil, constatam-se diferencas substanciais, as quais serdo analisadas e

explicadas a seguir.

Uma primeira diferenca entre os programas praticados na Europa e nos
EUA com os brasileiros dizem respeito aos requisitos que devem ser preenchidos pelo
pedido estrangeiro com base no qual se quer aproveitar o exame ja feito no exterior.
No Brasil, o pedido de patente nacional deve necessariamente reivindicar a prioridade
do pedido estrangeiro com base no qual se requer o PPH. Assim, por exemplo, se
alguém deposita um primeiro pedido de patente nos Estados Unidos e, em seguida,
por meio da CUP, estende esse pedido para o Brasil, China e Japao, somente seria
possivel requerer aceleragdo de exame sob o PPH com base no pedido norte-
americano, pois esse é o primeiro pedido depositado na familia (a prioridade). Por
outro lado, isso nao ocorre nos PPHs norte-americanos e europeus, pois basta que o
pedido de patente nacional compartilhe uma data mais antiga em comum com o
pedido no qual se requer o PPH. Por exemplo, se alguém deposita um primeiro pedido
de patente no Japao e, entdo, por meio da CUP, estende esse pedido para EUA ou
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Europa, China e Coreia do Sul, qualquer um desses pedidos de patente pode ser
utilizado para embasar um requerimento de aceleragao de exame sob o PPH, pois
eles todos guardam entre si uma mesma data mais antiga em comum, qual seja: o
primeiro deposito feito no Japdo. Desta forma, constata-se que os PPHSs brasileiros

sao mais restritos do que aqueles praticados na Europa e nos Estados Unidos.

Outra diferenga diz respeito ao resultado favoravel obtido no exame do
pedido de patente estrangeiro. Os PPHs europeus e norte-americanos necessitam
apenas que uma das reivindicagbes do pedido de patente estrangeiro tenha sido
considerada patenteavel. Em contraste, nos PPHs do Brasil € necessario que o pedido
de patente estrangeiro tenha sido deferido durante a sua fase de exame. Assim, de
acordo com os PPHs da Europa e dos EUA, mesmo que o pedido de patente
estrangeiro ndo tenha sido deferido ao final do exame, ainda assim € possivel requerer
aceleracao sob o PPH. Para isso ocorrer, basta que durante o tramite do pedido de
patente o examinador estrangeiro tenha apontado pelo menos uma das reivindicagoes
como patenteavel. Assim, também se conclui que os PPHs norte-americanos e

europeus sao menos restritos que os Brasileiros

Uma outra questdo divergente entre os PPHs em analise recai sobre a
possibilidade de se utilizar o resultado favoravel obtido de exame obtido durante a
fase internacional do PCT. Nos PPHs da Europa e dos EUA é possivel utilizar tais
resultados, se a autoridade de exame for do pais com base no qual se requer a
aceleracao sob o PPH. Por exemplo, considerando um pedido de patente PCT que
teve como autoridade de busca o escritorio japonés e que entrou na fase nacional
norte-americana, € possivel requerer aceleragao de exame sob o PPH nos EUA com
base nos resultados de exame da fase internacional, uma vez que EUA e Japao
possuem um acordo PPH em vigor (o PPH IP5). E interessante observar que, nesse
exemplo, tanto o pedido de patente PCT quando o pedido de patente americano deve
guardar a mesma data mais antiga em comum. Por sua vez, diversamente, no Brasil

nao se aceita os resultados tidos durante a fase internacional do PCT.

Outros pontos diversos dizem respeito a quantidade de requerimentos PPH
que se pode fazer e a necessidade de adequacgao do pedido a um campo técnico
especifico. No Brasil, os requerimentos sao limitados a um por més por depositante,

para cada um PPHs que o Brasil assinou. Assim, se alguém quiser apresentar dois
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requerimentos PPHs com base no acordo assinado com o Japao, deve fazé-lo de

forma que um requerimento seja protocolado por més.

Além disso, cada um dos PPHs possui um campo técnico especifico, de
forma que nao basta obter uma decisdo de deferimento nos paises com os quais 0
Brasil assinou os acordos PPH, deve o pedido de patente se enquadrar no campo
técnico determinado, dependendo do pais com base no qual se deseja requerer o
PPH. Por exemplo, se alguém deseja requerer aceleragéo sob o PPH assinado com
os EUA no Brasil, ndo deve somente ter um pedido prioritario norte-americano

deferido.

Deve também observar que esse pedido de patente necessita pertencer ao
campo técnico de petroleo, gas, petroquimica ou tecnologia da informacéo. Essas
restricoes quanto a quantidade de requerimentos por més e ao campo técnico nao

sao observadas na Europa e nos Estados Unidos.

Em termos de semelhangas, em todos os PPHs aqui analisados ha a
necessidade de que as reivindicagdes do pedido nacional correspondam aquelas do

pedido estrangeiro.

A partir da comparacao feita aqui, pode-se notar que os PPHs brasileiros
sdo mais restritos que os PPHs em vigor na Europa e nos Estados Unidos. Nesse
sentido, a utilizagado de PPHSs no Brasil deve ser analisada com cuidado, uma vez que,
entre as restricdbes, ha a quantidade de requerimentos que pode ser feita por

depositante e por més € bastante reduzida.

No mais, embora seja necessario ter em mente as restrigdes comentadas
sobre os PPHs brasileiros, ndo se deve deixar de considerar que o tempo de
processamento de um pedido de patente pelo PPH no Brasil esta em linha com o
tempo praticado pelo USPTO. Dessa forma, embora os requisitos sejam mais rigidos
no Brasil, o depositante pode aguardar que o seu exame ocorrera N0OS Mesmos
padrées de tempo do USPTO. Por fim, vale comentar também que os PPHSs brasileiros
exigem o pagamento de taxas oficiais, ao passo que nos EUA e na Europa ndo ha

essa necessidade.

O Quadro 10 resume as diferencas e semelhanga dos programas PPH aqui

analisados:
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Europa e EUA

Brasil

Requisitos do pedido
estrangeiro com base
no qual se requer o
PPH

“‘data mais antiga comum’
com o pedido de patente
estrangeiro com base no

qual se requerer o PPH

deve reivindicar prioridade
do pedido estrangeiro com
base no qual se requer o
PPH

Requisito do
resultado favoravel do
exame do pedido

estrangeiro

Pelo menos
do

estrangeiro deve ter sido

uma

reivindicagao pedido

considerada patenteavel

O pedido estrangeiro deve
ter sido deferido durante a

fase de exame

Aceitacao resultados
da fase internacional
do PCT?

Sim, se o escritorio do pais

com base no qual se
requerer o PPH atuou com

ISA

Nao aceita

Correspondéncia de

reivindicagoes

As reivindicagbes dos pedidos nacional e estrangeiro

devem ter correspondéncia

Limitagcdes de campo

técnico do pedido de

Nao ha limitagcdo quanto ao

campo técnico

precisa se enquadrar no

campo técnico do PPH que

patente se deseja requerer
Limitacao da | Nao ha limitacdo de casos | 1 requerimento de PPH por
quantidade de | por depositante depositante por més

requerimentos

Tempo de | 18,69 meses (EUA) 18,5 meses
processamento
Taxas oficiais Nao ha cobranca de taxas | R$ 1.775,00

oficiais

Quadro 10: Comparagao entre os programas PPHs

Fonte: Autor, 2019

4.5 Propostas de estratégias de patenteamento com base na

combinacao de programas de aceleracao de exame

A partir do estudo dos programas de aceleragdo, seus requisitos,

caracteristicas e do tempo de processamento que oferecem, torna-se possivel
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considerar hipéteses nas quais combinagdes de programas possam fazer com que
uma patente seja concedida em um tempo ainda menor no Brasil, se comparado com

a utilizagdo dos programas isoladamente.

Os programas de aceleragdo de exame que possuem como caracteristica
o aproveitamento de exames executados em outros paises sdo aqueles que se
encaixam melhor nas hipéteses de combinagcdo de programas. Além disso, 0s
programas gerais de aceleracdo de exame, ou seja, aqueles que n&o exigem qualquer
requisito especifico em relagdo ao depositante, a uma dada situagdo ou outra
especificidade também figuram como bons candidatos a testar essa hipotese. Desse
modo, chegou-se a seguinte férmula: programas de compartilhamento de resultados
+ programas de aceleragao gerais. As combinag¢des que se encaixam nessa férmula
sao as seguintes: Track One ou PACE + Prioridade BR; Track One ou PACE + PPH

no Brasil. A seguir, essas combinagdes serao analisadas com mais detalhe.

4.5.1 Track One ou PACE + Prioridade BR

Para que seja possivel testar se a combinacao do Track One ou PACE com
o Prioridade BR é realmente eficiente, no sentido de reduzir o tempo de
processamento, sera necessario, primeiramente, calcular o tramite do pedido de
patente sem o requerimento do Track One ou do PACE e utilizando-se somente o
prioridade BR.

Assim, considerando que o pedido de patente na Europa ou nos EUA seja
depositado logo apo6s o pedido brasileiro (no mesmo dia ou no dia posterior), o parecer
decisivo de exame seria emitido dentro de 24,9 meses na Europa e em cerca de 23
meses nos EUA, sem a realizagao de qualquer requerimento de priorizagao de exame

nesses paises.

Desse modo, uma vez obtida essa decisao favoravel, poderia ser requerido
0 exame acelerado pelo programa Prioridade BR, o que faria com que se obtivesse

uma decisao final no Brasil dentro de 14,23 meses.

Logo, se o requerimento de aceleracdo no Brasil for feito logo apds a
emissao da decisdo final na Europa ou nos EUA, o pedido brasileiro teria a sua

decisao final de exame emitida dentro de 39,13 meses da data de seu depdsito no
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Brasil, caso se utilize os resultados da Europa, ou dentro de 37,23 meses, caso utilize

os resultados dos EUA, como demonstram as figuras 15 e 16:

24,9 meses
|

Deposito do pedido de Decisao favoravel na
patente europeu Europa

EUROPA ‘ ;
BRASIL t f

Depésito do pedido Requerimento de prioriza¢éo Decisao favoravel pela
de patente brasileiro de exame: “PRIORIDADE BR” patenteabilidade
(deferimento)
B — I
Imediatamente apds Imediatamente apds
f I )
14,23 meses
\ )
|
39,13 meses

Figura 15: Priorizagdo de exame no Brasil, com base no processamento europeu, no

programa prioridade BR e sem requerimento do PACE.

Fonte: Autor (2019)

23 meses
1

Depdsito do pedido de Decisao favoravel nos
patente americano EUA

EUA ; ’,
BRASIL t f t

Depésito do pedido Requerimento de priorizagao Decisao favoravel pela
de patente brasileiro de exame: “PRIORIDADE BR” patenteabilidade

. (deferimento)

Imediatamente apos

Imediatamente apos

L ]

I
14,23 meses

!

37,23 meses

Figura 16: Priorizagao de exame no Brasil, com base no processamento dos EUA,

no programa prioridade BR e sem requerimento do TrackOne
Fonte: Autor (2019)

Em suma, sem utilizar-se do Track One ou do PACE, e com o requerimento
de aceleracao feita com base no prioridade BR, o pedido brasileiro teria a sua deciséo
final de exame entre 37,23 e 39,13 meses.
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Com base nos cenarios ilustrados acima, nota-se que, mesmo sem 0
requerimento de exame acelerado na Europa ou nos Estados Unidos, o tempo de
processamento do pedido de patente no Brasil seria de mais ou menos 3 anos, o que
€ muito menor do que os quase 10 anos que leva atualmente o INPI para emitir uma

decisao final.

Por outro lado, partindo-se do mesmo exemplo, mas agora fazendo o
requerimento do Track One nos EUA, o cenario seria diferente. Tendo em vista que o
Track One leva 6,7 meses para emitir uma opiniao final, o pedido brasileiro teria o seu
deferimento ou indeferimento dentro de 20,93 meses, considerando que a aceleragao
de exame via prioridade BR seja requerida com base nos resultados do processo

norte-americano. E o que ilustra a Figura 17:

Simultaneo 6,7 meses
I . l
Deposito do pedido de | Requerimento do Decisao favoravel
patente dos EUA TrackOne nos EUA

v —§ § L ]
BRASIL "

Deposito do pedido Requerimento de priorizagdo Decisao favoravel pela
de patente brasileiro de exame: “PRIORIDADE BR” patenteabilidade
deferimento)
— I (
Imediatamente
Imediatamente apds apos
L l J
14,23 meses
\ )
|
20,93 meses

Figura 17: Priorizagcao de exame no Brasil, com base no processamento

dos EUA, no programa prioridade BR e com requerimento do TrackOne

Fonte: Autor (2019)

Por sua vez, se a aceleracao fosse feita com o PACE, que pode levar de
7,2 a 13,2 meses, entdo, o pedido brasileiro teria a sua decisao final entre 21,43 a

27,43 meses. Esse cenario esta ilustrado na Figura 18:
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Entre 4,4 a 10,4 meses 2,8 meses
] ) ]
Depésito do pedido de Requerimento do Decisao favoravel
patente europeu PACE na Europa
EUROPA ‘ ;

1

Deciséo favoravel pela

BRASIL

Requerimento de priorizagao

Deposito do pedido

de patente brasileiro de exame: “PRIORIDADE BR” patenteabilidade
deferimento)
S -1 (
Imediatamente
Imediatamente ap6s apos

14,23 meses
)

|
21,43 a 27,43 meses

Figura 18: Priorizagao de exame no Brasil, com base no processamento europeu, no

programa prioridade BR e com requerimento do PACE

Fonte: Autor (2019)

Ainda mais detalhadamente, se compara também os resultados por meio

do Quadro 11:

Tempo (meses)
© Tramite normal na Europa + Prioridade BR 39,13
g PACE + Prioridade BR 21,43 a 27,43
L
< Tramite normal nos EUA + Prioridade BR 37,23
B Track One + Prioridade BR 20,93

Quadro 11: Resultados da utilizagdo do PACE ou Track One em combinagado com o

programa Prioridade BR

Fonte: Autor, 2019

A partir do Quadro acima é possivel observar o poder dos programas de

aceleragdo de exame Track One e PACE. Ao combina-los com o prioridade BR, o
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tempo de processamento pode cair quase pela metade em relagdo aos cenarios em

que nao sao combinados.

Ainda, constata-se também que o processamento nos EUA é mais rapido
que o Europeu, de modo que se a intengao é obter a patente em um prazo muito curto,
o melhor caminho é requerer o prioridade BR com base nos resultados obtidos nos
EUA.

Por outro lado, ao optar pelo Track One, o depositante deve levar em conta
as restricdes quanto ao numero de reivindicagdes que esse programa impde. Desse
modo, caso esse limite ndo seja toleravel, é recomendavel seguir optar pelo PACE,
pois, mesmo demorando um pouco mais, garante maior liberdade para a escolha do

numero de reivindicacoes.

Além disso, embora essa estratégia possa obter uma grande rapidez na
tramitacao do pedido de patente brasileiro, deve-se levar em consideragao os custos
quando se utiliza o TrackOne. Como visto, os custos do TrackOne sdo de US$
4,000.00 e os do programa prioridade BR sao de R$ 1.775,00, enquanto que o PACE
nao envolve o pagamento de taxas oficiais. Por fim, uma observagéo importante a ser
considerada € que o cenario acima somente € possivel se o depositante requerer
publicacao antecipada e o requerimento de exame de seu pedido de patente no Brasil
antes da obtenc¢ao ou tao logo obtenha o resultado de exame no exterior, uma vez

que esses sao requisitos do programa Prioridade BR.

4.5.2 Track One ou PACE + PPH no Brasil

Outra combinacao a ser testada é aquela que emprega o Track One ou o
PACE e um dos programas PPH em vigor no Brasil, no caso o PPH europeu ou o PPH
norte-americano. Assim, deve-se considerar um pedido de patente primeiramente
depositado na Europa ou nos EUA e, em seguida, depositado no Brasil (com diferenca
de poucos dias, no maximo). Como a aceleracdo de exame via PPH deve ser
requerida com base nos resultados de exame obtidos no exterior, entdo, € necessario
aguardar o final do exame nesses paises. Assume-se que, tdo logo os resultados
sejam oficialmente emitidos no exterior, o requerimento de aceleracdo de exame via

PPH seja feito no Brasil. A Figura 19 ilustra esse cenario:
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23 meses
|
Deposito do pedido de Decis&o favoravel nos
patente dos EUA EUA

EUA ‘
BRASIL t ; f f

Depdsito do pedido Requerimento de priorizagéo Decisdo favoravel pela
de patente brasileiro de exame: “PPH”" patenteabilidade (deferimento)
Imediatamente apés Imediatamente apods
| )
|
18,5 meses
L )
|
41,4 meses

Figura 19: Priorizacdo de exame no Brasil, com base no processamento dos EUA,

no programa PPH e sem requerimento do TrackOne

Fonte: Autor (2019)

Desse modo, no caso do pedido de patente brasileiro com a prioridade dos
EUA, o PPH sera requerido em cerca de 23 meses contados do depdsito no Brasil e,
entdo, o resultado do exame brasileiro ocorrera por volta de 18,5 meses contatos
desse requerimento. Assim, o pedido brasileiro com prioridade americana tera um
tramite total de 41,5 meses. Contudo, caso seja requerido o Track One no ato do
depdsito do pedido de patente nos EUA, o resultado de exame sera emitido em 6,7
meses. Se o0 requerimento para participagdo no PPH USPTO-INPI é feito
imediatamente apds a divulgacao desse resultado, entdo, com a soma dos 18,5
meses referentes ao processamento do PPH, constata-se que o pedido brasileiro

tramitaria por um total de 25,2 meses, o que pode ser visto na Figura 20:
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Simultaneo 6,7 meses
I T l 1
Depésito do pedido de | Requerimento do Decisao favoravel nos
patente dos EUA TrackOne EUA

EUA ‘ ‘
BRASIL t f f

Deposito do pedido Requerimento de priorizagéo Decisé&o favoravel pela
de patente brasileiro de exame: “PPH" patenteabilidade (deferimento)
|_|_l |_'_.
Imediatamente apos Imediatamente apds
L )
[
18,5 meses
L )
|
25,2 meses

Figura 20: Priorizagdo de exame no Brasil, com base no processamento dos EUA,

no programa PPH e com requerimento do TrackOne

Fonte: Autor (2019)

Por outro lado, no caso do pedido de patente brasileiro com a prioridade
europeia, o PPH sera requerido em cerca de 24,9 meses contados do depdsito no
Brasil e o resultado do exame brasileiro se dara por volta de 18,5 meses contados
desse requerimento. Logo, o pedido brasileiro com prioridade europeia tera um tramite

total de 43,4 meses. A Figura 21 mostra esse cenario, sem o requerimento do PACE:

24,9 meses
1
Deposito do pedido de Decis&o favoravel na
patente europeu Europa

EUROPA ;
BRASIL ' t

Deposito do pedido Requerimento de priorizagéo Decis&o favoravel pela
de patente brasileiro de exame: “PPH" patenteabilidade (deferimento)
Iﬁ_l -_'_-
Imediatamente ap6s Imediatamente apds
1 J)
T
18,5 meses
L J
|
43,4 meses

Figura 21: Priorizagao de exame no Brasil, com base no processamento europeu, no

programa PPH e sem requerimento do PACE

Fonte: Autor (2019)
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Porém, se for requerido o PACE durante o processamento europeu, entao,
espera-se a emissao do resultado de exame na Europa por volta de 7,2 a 13,2 meses
do depdsito no Brasil. Assim, se o requerimento para participagao no PPH seja feito
imediatamente apos a divulgagdo do resultado europeu, entdo, o pedido brasileiro
receberia a sua decisdo final entre 25,7 e 31,7 meses contados da data de seu

depdsito. A Figura 22 ilustra essa possibilidade:

Entre 4,4 a 10,4 meses 2,8 meses
| |

1

Deposito do pedido de Requerimento do Decisao favoravel na
patente europeu PACE Europa

A ! L S !
BRASIL t f

Depésito do pedido Requerimento de priorizagao Decis&o favoravel pela
de patente brasileiro de exame: “PPH” patenteabilidade (deferimento)
Imediatamente apos Imediatamente apds
L J
|
18,5 meses

|
Entre 25,7 a 31,7 meses

Figura 22: Priorizacdo de exame no Brasil, utilizando PPH e PACE
Fonte: Autor (2019)

Adicionalmente, uma comparagao entre os cenarios pode ser mais bem

observada a partir do Quadro 12:

Tempo (meses)
g Tramite normal na Europa + PPH no Brasil 43,4
,_% PACE + PPH no Brasil 257e317
< Tramite normal nos EUA + PPH no Brasil 41,5
0 Track One + PPH no Brasil 25,2
Quadro 12: Resultados da utilizagdo do Track One ou PACE em combinagao com o
PPH no Brasil

Fonte: Autor, 2019
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Mais uma vez consegue-se constatar o quanto diminui-se o tempo de
processamento por meio da utilizacdo dos programas de aceleragao de exame Track
One e PACE. No caso do Track One, por exemplo, consegue-se uma diminuigdo de
cerca de 40% no tempo de processamento do pedido brasileiro por meio de sua
utilizacdo. No caso do PACE essa diminui¢cdo pode ser de aproximadamente 26% a

aproximadamente 40%.

Aqui também valem os comentarios sobre o balanceamento que se deve
fazer entre as limitagbes do Track One e a sua velocidade. Novamente, se as
restricdes nao se mostrarem um empecilho, entdo, esse programa pode ser utilizado

para obter um tempo de processamento realmente pequeno aqui no Brasil.

Contudo, deve-se ter em mente que a estratégia de combinar Track One
ou PACE com os PPHs nao pode ser estendida a todo portfélio de patentes, pois os
PPHs possuem limitacdo de quantidade de requerimentos que de pode fazer por més
e por depositante. Além disso, deve-se também levar em consideracao que cada PPH
no Brasil € aplicavel a um ou mais campos técnicos especificos. Assim, mesmo que
se possa fazer um requerimento em um dado més, € obrigatério que o pedido de

patente se encaixe os campos técnicos especificos.

Ainda, deve-se levar em consideragao os custos associados a utilizagdo do
TrackOne, os quais, como ja mencionado, pode ser de US$ 4.000,00, que serdo
somados aos custos do PPH (R$ 1.775,00).

De qualquer maneira, pode-se empregar essa estratégia para aqueles
pedidos de patente importantes e que precisam ter a sua concessao substancialmente

acelerada.

Por fim, aqui também cabe fazer a observacao importante de que os
cenarios acima somente sido possiveis se o0 depositante requerer publicagao
antecipada e o requerimento de exame de seu pedido de patente no Brasil antes da
obtencao ou tdo logo obtenha o resultado de exame no exterior, uma vez que esses

sao requisitos do programa PPH.
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5. CONCLUSAO

A partir dos estudos desenvolvidos nesse trabalho foi possivel concluir que,
no geral, o Brasil possui alguns programas de aceleragao alinhados com aqueles
praticados nos EUA e na Europa. Por exemplo, isso se observou nos programas
relacionados ao meio ambiente e pessoas idosas ou enfermas que tanto o Brasil
quanto os EUA e a Europa possuem. Além disso, isso também foi observado nos
programas que utilizam o resultado de exame obtido no exterior para acelerar o pedido
de patente brasileiro (programa Patent Prosecution Highway - PPH). No entanto, o
Brasil ainda carece de um programa de aceleragcao de exame aplicavel a qualquer
publico, como o PACE europeu e o TrackOne norte-americano, além de programas
do tipo PPH mais abrangentes e com menos restri¢des e, talvez, com menor cobranga
de taxas oficiais, ja que muitos dos programas europeus e norte-americanos nao

exigem cobrancgas adicionais.

Adicionalmente, por meio do presente trabalho, foi possivel constatar que
€ possivel reduzir drasticamente o tempo de espera para se obter uma patente no
Brasil, utilizando-se uma combinacdo de programas de aceleracdao de exame
brasileiros com europeus e norte-americanos. Nesse sentido, caso se combine o
PACE europeu ou o TrackOne norte-americano com o programa Prioridade BR
brasileiro se consegue obter uma patente no Brasil entre 20,93 e 27,43 meses (menos
de 3 anos), o que representa um ganho substancial em relacdo aos 10 anos praticados
pelo INPI no tramite normal. Por outro lado, caso se utiliza uma combinagdo do PACE
europeu ou do TrackOne norte-americano com o PPH, o tempo para se obter uma
patente no Brasil pode variar entre 25,2 a 31,7 meses (menos de 3 anos), o que

também é muito inferior ao tempo praticado atualmente pelo INPI.
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6. TRABALHOS FUTUROS

Uma sugestdo de trabalho futuro seria combinar as estratégias de
patenteamento sugeridas no presente trabalho com o calculo de taxas de sucesso dos
referidos programas. Dessa forma, se podera ter uma melhor nogao a respeito da
eficiéncia das sugestdes aqui dadas. Por exemplo, se o PACE tiver uma taxa de
rejeicdo ou de indeferimento alta, pode valer mais a pena, dependendo do caso,
escolher o TrackOne (e seus custos elevados), se esse tiver uma taxa de deferimentos

alta.

Outra sugestao para trabalhos futuros é abordar ndo somente o tempo de
processamento e as taxas oficiais, mas também, de uma forma ampla, os custos
envolvendo o patenteamento, incluindo os valores desembolsados com prestadores
de servigos e o tempo dispendido em cada etapa do patenteamento antes, durante e

e apods a concessao da patente.
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