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1 Introducao

Com o avanco da globalizacao, tem havido uma procura crescente pela
protecao de direitos de propriedade industrial da mesma invencao em um
numero cada vez maior de paises. Isto levou a um numero crescente de pedidos
“correspondentes” (de mesma familia e matéria similar) depositados em varios
paises, facilitados por acordos internacionais. A Grafico 1 mostra o aumento da
proporcao de pedidos de ndo-residentes em relacio a residentes no somatorio de
todos os Escritérios de Patentes.

Grafico 1: Numero de pedidos depositados por residentes e ndo-residentes
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Fonte: World Intellectual Property Indicators, 2011 edition (World Intellectual Property
Organization, 2011)

Entretanto, a capacidade de analise dos pedidos de patente da maioria dos escritérios
de patente ndo tem acompanhado essa demanda por motivos de infraestrutura adequada,
falta de apoio administrativo, pela quantidade insuficiente de examinadores de patente,
bem como dificuldade de encontrar examinadores com conhecimento adequado para as
tecnologias de ponta. Assim, a dificuldade dos escritorios em atender o rapido aumento do
numero de deposito de pedidos de patente resulta em backlog' (Maeda, 2011):

“Increasingly complex technologies appear to have resulted in patent
applications that are both lengthy and potentially more difficult for examiners
to parse. In addition, technological innovation is today a global phenomenon
that is occurring at an increasingly rapid pace. As compared to previous years,
USPTO examiners may face more difficulty in locating the most pertinent
documents that describe the state of the art. Of course, the increasing number of
patent applications — along with a large backlog of unexamined applications
— also potentially impacts the ability of the USPTO to maintain high levels of

patent quality” (Thomas, 2011).

10 termo “backlog” refere-se ao acumulo de trabalho (de qualquer natureza) a espera de ser feito ou de ordens a serem
cumpridas. Nao existe uma definigdo ou céalculo tnico utilizado por todos os Escritérios de Patentes (PTOs). No caso
do texto, o termo refere-se ao nimero de pedidos de patente pendentes de decisédo.
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Existem varias maneiras de reduzir o backlog? ou seus efeitos negativos.
A colaboracao de trabalho entre os Escritérios de Patente através de acordos
internacionais (denominado work-sharing® %) vém crescendo em vontade e
necessidade com o aumento do nimero de pedidos (Japan. Japan Patent Office,
2008). Estes acordos tem o objetivo de favorecer a velocidade das decisées dos
escritorios através do compartilhamento de informacgoes (Figura 1). Ou seja,
0 primeiro escritério que realizar a analise do pedido de patente disponibiliza
os resultados para consulta e utilizacdo pelo segundo escritério evitando a
duplicacao de esforcos (Japan. Japan Patent Office, 2008).

Figura 1: Diferentes niveis de work-sharing
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Fonte: JPO Annual Report 2011 (Japan. Japan Patent Office, 2011)

Além do mais, através do work-sharing os examinadores do PTO que
realizam o exame depois podem “entender” os procedimentos, bem como a forma
como os examinadores dos outros fazem a busca, o julgamento e a decisdo. Caso
seja do interesse da Nacao receptora, ela solicitar que seu Escritéorio de Patente
adapte seus proprios procedimentos internos ou altere seu entendimento dos
requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicacao
industrial) para atingir (ou ndo) maior homogeneidade® com os demais escritorios
(Japan. Japan Patent Office, 2011).

2 Uma discussido ampla sobre as formas de combater o backlog pode ser observada no trabalho de Musskopf & Tanaka
(2012).

3 A tradugéo literal do termo em inglés “work-sharing” para portugués é “divisdo de trabalho”. Contudo, tal tradugao
pode induzir uma interpretagao equivocada de que “cada escritério faz apenas uma parte do trabalho e delega a outra
parte do trabalho a outro escritério”. Essa ndo é uma caracteristica do PPH em si, embora cada escritério possa adotar
essa postura individualmente. Por conseguinte, prefere-se utilizar a expressao “compartilhamento de trabalho” neste
trabalho que corresponde a “permitir que os Escritérios de Patente tenham acesso ao trabalho efetuado por outros
Escritorios como forma de subsidio ao exame” e traduz melhor o contetiddo semantico pretendido. Ou seja, o trabalho
nao é dividido entre os escritdrios, mas sim, seus resultados feitos individualmente sio tornados acessiveis.

4 Diversas formas de work-sharing utilizadas pelos escritérios mais proeminentes podem ser vistas no trabalho de
Musskopf & Tanaka (2012).

5A questdo da homogeneidade dos sistemas de patentes estd sendo amplamente discutida, mas nio pertence ao escopo
desse trabalho. Em linhas gerais, os defensores de um sistema patentdrio mais homogéneo alegam que ela criara
um “ambiente institucional” mais propicio a inovacdo, pois ele aumentara a seguranga juridica dos titulares sobre
os seus inventos. Desse modo, eles se sentirdo mais “a vontade” para transferir sua tecnologia para outras empresas
sem o receio de que ela sera “roubada” ou “espalhada” no mercado. Por outro lado, os contrarios a homogeneidade
alegam que um sistema de prote¢do uniforme impedirda que os paises em desenvolvimento adequem os padroes de
patenteabilidade de suas leis (principalmente relacionadas com o nivel de atividade inventiva) para ser compativel
com o desejado e necessario ao desenvolvimento de sua induastria local.
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Por outro lado, o exame antecipado® 7 é um servigco que pode ser
disponibilizado pelos Escritérios de Patentes que (nao reduz o volume, mas)
mitiga o problema do atraso de decisdes dos Escritéorios de Patente para “casos
especiais” (por exemplo, inventos que precisam da patente concedida para serem
negociados com o governo ou Unico medicamento para tratar certa doenca). Além
disso, o exame antecipado pode intensificar o work-sharing, pois o escritorio
que efetuar o exame primeiro podera disponibilizar o resultado para os demais
antecipadamente (Japan. Japan Patent Office, 2008).

Os escritorios que examinam depoils, ndo precisam aceitar a decisao
do primeiro, mas podem utiliza-lo como base para suas proéprias decisoes e
assim reduzir seu tempo de busca, julgamento e decisdo — este é motivo dos
pedidos PCTs serem antecipados nas Autoridades de Busca Internacionais
(ISA) e nas Autoridades de Exame Preliminar Internacionais (IPEA). Assim,
os demais Escritorios se beneficiam do trabalho feito no escritério anterior — ou
seja, o exame antecipado melhora a eficiéncia do work-sharing, mesmo que os
escritérios nio concordem completamente um com o outro (Musskopf & Tanaka,
2012).

Contudo existe uma questao em aberto do work-sharing. Mesmo que
o Segundo Escritério concorde plenamente com o exame do Primeiro, ele tera
que emitir um parecer “semelhante”, pois precisa solicitar ao requerente
que faca as mesmas alteragées no pedido. Ou seja, o Segundo Escritério nao
consegue usufruir plenamente do work-sharing e isso pode ser considerado um
“desperdicio” para o requerente e para o escritorio, pois sera efetuada uma acao
“repetida” em dois PTOs (Musskopf & Tanaka, 2012).

E preciso que o requerente participe do work-sharing para evitar esse
desperdicio. Ou seja, o requerente precisa fazer as alteracodes solicitadas pelo
Escritério que examinou primeiro nos pedidos “correspondentes” depositados
em outros Escritdérios, restringindo o quadro reivindicatério antes que estes
comecem o exame e correndo o “risco” das alteracées ndo serem aceitas. Logo
somente as reivindicacoes aceitas pelo Primeiro Escritério serdo analisadas
pelos Segundos Escritérios e, assim, o work-sharing funcionara plenamente.
Mas é necessario ceder “um beneficio” para o requerente aceitar esse “risco” e
essa “restricao” (Musskopf & Tanaka, 2012).

2 O Patent Prosecution Highway

O Patent Prosecution Higway (PPH) une os beneficios do work-sharing e
do exame antecipado. A ideia central é que o Escritério que faga o exame primeiro

A €

6 Os termos em inglés “accelerated examination” ou “expedit examination” sdo os mais difundidos entre os Escritérios
de Patente e o meio académico internacional. Contudo, a tradugéao literal da expressao para o portugués pode induzir a
uma interpretacio equivocada de “um exame feito de forma mais rapida”. Da mesma forma, o termo “exame prioritario”
tem uso corrente para situagdes particulares especificadas no direito de acesso a idosos aos servigos publicos no Brasil
(assim também é sua traducao literal para outras linguas em outros paises). Por conseguinte, prefere-se utilizar a
expressao “exame antecipado” (“anticipated examination”) nesse painel que corresponde a “fura-fila” e traduz melhor
o contetido semantico do pretendido.

7 Diversas formas de exame acelerado utilizadas pelos escritérios mais proeminentes podem ser visto no trabalho de
Musskopf & Tanaka (2012).
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forneca os dados do exame para os demais e que o requerente seja ‘estimulado’
a colaborar na divisido do trabalho dos escritorios através do beneficio do exame
antecipado nos demais escritorios. Entao, para participar do PPH, o requerente
precisa apresentar o escopo do quadro reivindicatorio igual (ou semelhante) ou
mais restrito ao do determinado como patenteavel e admissiveis na acdo mais
recente do escritério que examinou primeiro (exceto para as diferencas devido a
traducao e formato) (Japan. Japan Patent Office, 20127a).

Vale destacar que estes pedidos tém grande probabilidade de serem
patenteados no pais de origem; sendo assim, se os critérios de patenteabilidade
forem similares, este pedido tera uma probabilidade ainda maior de ser
patenteado nos demais Escritérios ja na primeira agao. Se isso ocorrer o pedido
“saira da fila” e reduzira o backlog. Assim temos como principal vantagem do
PPH para os Escritérios a reducao do nimero de etapas do exame e para os
requerentes o exame antecipado. A primeira versio do PPH era definida como:

“The Patent Prosecution Highway (PPH) is a framework in which an application
whose claims have been determined to be patentable in the Office of First Filing
(OFF)iseligible to go through an accelerated examination in the Office of Second
Filing (OSF) with a simple procedure upon an applicant’s request. The PPH,
through the exploitation of all the search/examination-related information of
the OFF, (1) supports applicants in their efforts to obtain stable patent rights
efficiently around the world and (2) reduces the search/examination burden
and improves the quality of the examination of the major patent offices in the

world” (Japan. Japan Patent Office, 2012%a).

Esta primeiro tipo é chamado apenas PPH (ou paris-rout-PPH). Duas
outras estruturas foram criadas mais tarde: o PCT-PPH e o Mottainai. Todos
os trés tipos continuam em expansdo. As exigéncias desses trés tipos foram
flexibilizadas algumas vezes para tornar o programa mais user-friendly®. Isso
significa que elas podem variar ligeiramente em cada acordo bilateral (Japan.
Japan Patent Office, 20127a). A maioria das mudancas é estimulada por
reunioes entre os escritorios de patentes ou entre os escritorios e as associagoes
industriais (Jipa, 2011).

Com o desenvolvimento do programa, outros conceitos entraram.
Atualmente, de forma mais precisa, o PPH é um acordo internacional o
qual permite ao depositante de um pedido de patente cujo pelo menos uma
reivindicagao tenha sido considerada patenteavel em um Primeiro Escritério de
Patentes, se restringirem o quadro reivindicatério do pedido “correspondente”
a essa matéria patenteavel em um Segundo Escritério que tenha assinado o
acordo com o primeiro, solicitar o exame antecipado neste Segundo Escritério.
Ou seja, o programa “estimula” os depositantes a contribuir com o work-sharing,
concedendo o beneficio do exame antecipado aqueles pedidos em que o requerente
contribuir da maneira mais efetiva conhecida para o work-sharing — uma vez
que é estipulada a matéria considerada patenteavel em um escritorio (que fez

8 Diversas formas de exame acelerado utilizadas pelos escritérios mais proeminentes podem ser visto no trabalho de
Musskopf & Tanaka (2012).
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0 exame primeiro), o requerente aceita restringir o quadro reivindicatorio dos
pedidos “correspondentes” a ela em outros escritérios em que queira antecipar o
exame. Assim, a analise do segundo escritério sera realizada somente no namero
reduzido de reivindicacoes evitando, desse modo, o retrabalho da analise do
quadro reivindicatoério inteiro.

Figura 2: Paises assinantes do PPH
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Fonte: PPH Portal website (Japan. Japan Patent Office, 2012%a)

O objetivo deste trabalho é apresentar as diferentes formas do Programa.
Para tanto, foi feito uma revisao da bibliografia disponivel.

3 Como Funcionam os Diferentes Tipos de PPH

Existem trés variagoes do acordo PPH: o Paris-rout-PPH, o PCT-PPH, o
PPH-Mottainai e o Global PPH. Cada um deles apresenta pequenas diferencas
nas exigencias.

3.1 PPH (ou Paris-route-PPH)

Este foi o primeiro programa lancado entre EUA e Japao e é o que
apresenta o maior numero de paises signatarios atualmente. Uma vez que se
baseia em acordos bilaterais, ha algumas diferencas em relagao com os requisitos.

Este tipo é o que apresenta a estrutura mais simples. Suponha que um
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requerente deposite um pedido “A” primeiramente em um escritério de patentes
membros do PPH. Este escritério recebe o titulo de Office of First Filing
(Escritorio de Primeiro Depésito ou OFF). Em seguida, o requerente deposita
pedidos “correspondentes” em varios outros paises. Os pedidos “correspondentes”
podem ser:

1. um pedido que reivindique como prioridade valida, através da
Convencao de Paris, o pedido correspondente depositado no OFF;

2. A fase nacional de um pedido PCT sem reivindicacdo de prioridade
(direto PCT);

3. Um pedido que reivindica como prioridade valida, sob a Convencgao
de Paris, um pedido PCT sem reivindicacao de prioridade;

Se qualquer um desses segundos paises também for signatario do Paris-
route-PPH, ele sera chamado de Office of Second Filing (Escritério de segundo
depodsito ou OSF). O requerente podera solicitar o exame antecipado de seu
pedido em um ou mais OSF se (Figura 3):

1. o OFF determinou que ha pelo menos uma reivindicac¢ao patenteavel,

2. o exame nao comecou no OSF?;

3. a pedidos depositado no OSF é um “pedido correspondente” com
depositado no OFF (e.g. o pedido reivindicar Paris prioritario no
OSF);

4. todas as reivindicacbes do pedidos depositado no OSF ou
correspondem suficientemente ou foram suficientemente alteradas

para corresponder as reivindicacoes consideradas patenteaveis pelo
OFF.

Figura 3: requerimentos do PPH
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Fonte: JPO Annual Report 2011 (Japan. Japan Patent Office, 2011)

9 Alguns acordos PPH-Paris-route permitem que o requerente solicite o exame acelerado, mesmo que o exame ja tenha
comec¢ado no OSF (por exemplo, Coréia, Dinamarca, Finlandia, Austria, Hungria e Espanha).
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E importante salientar que nfo é necessario ter a patente concedida,
nem que o parecer do escritorio (a acio oficial) seja pela concessio da patente,
para que o pedido seja qualificado para requisitar o programa PPH nos OSFs.
Contando que o parecer do OFF identifique quais as reivindicacoes atendem
os critérios de patenteabilidade. Por exemplo, a acdo do OFF pode ser uma
“notificacao de motivo para recusa por falta de unidade de invencio”, mas deixa
claro que “nao foram encontrados motivos para a recusa por atividade inventiva
nas reivindicacgoes xX”.

As reivindicagoes consideradas “suficientemente correspondentes” sao
as que apresentam:

1. o mesmo ou semelhante escopo das determinadas como patenteaveis

e admissivels na acdo mais recente escritério OFF (exceto para as
diferencas devido a tradugao e formato),

2. escopo pleiteado mais restrito do que o determinado como patenteavel

/ permitido na a¢do mais recente do OFF.

Reivindicagdées que introduzem novas ou diferentes categorias das
determinadas como patenteaveis / permitidas na acdo mais recente do Office
nao sao consideradas suficientemente correspondentes (por exemplo, converter
reivindicagio de produto por reivindica¢do de processo).

Caso todos os requisitos sejam cumpridos, o requerente deve apresentar
a OSF:
uma copia de todas as reivindicacoes e suas traducgoes;
uma copia das agoes do escritorio estrangeiro suas tradugoes;
copias de todos os documentos citados;

a tabela de correspondéncia das reivindicagoes.

Ll -

Varios escritorios de patentes ndo exigem a “copia das reivindicagoes
e sua traducao”’, nem uma “copia das acoes OFF e sua traducao” se um (ou
ambos) os documentos sdo fornecidos pelo “Dossier Access System” (Sistema
de Acesso ao Dossier disponivel entre os escritérios do USPTO, EPO e JPO).
O requerente nao é obrigado a apresentar os documentos citados do estado da
arte na maioria dos escritorios se eles sdo documentos de patentes. No entanto,
o candidato podera ser solicitado a apresenta-lo pelo examinador de patentes no
caso de o escritorio de patentes tiver dificuldade em obté-los. Por outro lado, o
requerente é obrigado a apresentar o documento do estado da arte citado se nao
for literatura patentaria.

Uma vez que o examinador OSF é capaz de ler todos os documentos do
processo (incluindo a busca das anterioridades e os julgamentos), bem como
recebe o pedido ja esta alterado, é esperado que a carga de exame reduza
(Figura 1), da mesma forma que o nimero de “pareceres de ciéncia sobre a néo
patenteabilidade da invenc¢ao” (“razoes de recusa”). E necessério ressaltar que
o segundo examinador pode (ou nio) aceitar o exame efetuado pelo primeiro
examinador.
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3.2 PPH-PCT

O PPH-PCT comegou em janeiro de 2010 em um acordo multilateral entre
os escritorios dos EUA, Japao e EPO e vem sendo ampliado através de acordos
bilaterais. A diferenca dos procedimentos entre acordos é pequena. O quadro
reivindicatorio, os requisitos e documentos necessarios sao muito semelhantes
ao Paris-rout-PPH, com a diferenca que este programa utiliza os produtos de
trabalho do PCT como base para solicitar o PPH no segundo escritério.

Primeiramente, o requerente deposita o pedido internacional “A” em
um escritéorio PCT receptor (PCT-RO) (este pedido pode reivindicar prioridade
unionista de qualquer outro pais assinante da Convencdo de Paris). Este
escritorio recebe o titulo de “Escritorio de primeiro depésito” (OFF) ou “Escritério
exame prévio (OEE). Apés isso, o requerente deposita pedidos correspondentes”
em varios outros paises. Sao considerados “pedidos correspondente” (Figura 4):

1. Os pedidos que se referem a fase nacional de um pedido internacional
correspondente.

2. Os pedidos que reivindicam como prioridade seu pedido de depdsito
internacional (depositado via PCT) correspondente.

A Figura 4 apresenta as diversas “rotas” que os pedidos correspondentes
podem tomar em diferentes paises apds o depdsito internacional. Neste caso, o
requerente faz o depdsito internacional, tem o exame antecipado na autoridade
de busca (ou busca e exame) internacional e depois faz os depdsitos dos pedidos
correspondentes em diversos paises. A rota “B” é a tradicional (sem utilizar
o PPH). Nela, o requerente, mesmo tendo uma opinido favoravel sobre a
patenteabilidade, resolve esperar na fila. Na rota “A” o requerente nao utiliza a
opinido favoravel da autoridade internacional e solicita o exame antecipado do
proéprio escritéorio nacional (caso, por exemplo, ele ndo queria restringir o quadro
reivindicatorio ao sugerido pela ISA).

Figura 4: Requisitos do PPH-PCT
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Fonte: JPO Annual Report 2011 (Japan. Japan Patent Office, 2011)
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7

A rota “C” é o efetivo uso do PPH. Para utilizar essa rota, os seguintes
documentos devem ser apresentados juntamente com um formulario de pedido
PCT-PPH.:

1. Coépia das reivindicacoes do pedido PCT correspondente indicadas

como patenteavel / permitidas, e a tradugio das mesmas;

2. Copia da Opinido Escrita (Write Opinion — WO) ou do Relatoério
de Busca Internacional (International Search Report — ISR) ou
do Relatério de Exame Preliminar Internacional (International
Preliminary Examination Report - IPER) que constitui a base para
os pedidos PCT-PPH, e uma traducao da mesma®;

3. Copia dos documentos citados da busca;

4. Tabela de correspondéncia das reivindicacoes.

Qualquer um desses paises que também seja signatario do PCT-PPH
sera chamado de “Escritério de segundo deposito” (OSF) ou “Escritério de exame
posterior (OLE)”. O requerente sera capaz de solicitar um exame antecipado em
um ou mais OLE se:

O pedido possui pelo menos uma reivindicacdo que foi indicada como
tendo novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial pelo ISA / IPEA
do produto mais recente trabalho internacional:

—

Parecer Escrito da Autoridade de Busca Internacional (WO / ISA);

2. Opinido escrita da Autoridade Internacional de Exame Preliminar
(WO /TPEA) ou

3. Relatério de Exame Preliminar Internacional (IPER)

O exame nao comecou no OSFY;

5. O pedido tem uma relagdo particular com o pedido PCT (“pedido

correspondente”, listado acima);

>

Todas as reivindicacées devem corresponder suficientemente ou serem
alteradas para corresponder suficientemente as reivindicagoes admissiveis /
patenteavel em PCT.

3.3 PPH Mottainai

O programa piloto PPH-Mottainai foi langado em julho de 2011. Oito
escritérios concordaram em lancar um piloto: JPO (Japao), USPTO (EUA),
Reino Unido-IPO (UK), CIPO (Canada), IP (Australia), NBPR (Finlandia),
ROSPATENT (Russia) e SPTO (Espanha). A EPO (European Patent Office)
comecou o piloto do “PPH mottainai” em 29 de janeiro de 2012, o DPMA
(Alemanha) em novembro de 2012 e 0 INPI (de Portugal) em 1 de Janeiro de 2013.

Este acordo multilateral é o iinico que nao apresenta variacgoes de requisitos

10 Em diversos acordos, os candidatos nao sio obrigados a apresentar a copia das reivindica¢des, nem dos documentos
WO, nem do ISR, nem do IPER nem das tradugdes caso estes estejam disponiveis no site da OMPI (Organizacao
Mundial da Propriedade Intelectual).

11 Alguns acordos PPH-Paris permitem que o requerente solicite o exame acelerado, mesmo que o exame j4 tenha
comegado no OSF (por exemplo, Coréia, Dinamarca, Finlandia, Austria, Hungria e Espanha).
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entre os paises assinantes (Japan. Japan Patent Office, 2012?b).

O programas Paris-rout-PPH aceita pedidos de antecipacido de exame,
apenas baseado nos resultados do exame do OFF (o escritério de patentes no
qual o pedido correspondente foi depositado primeiro). Esta restricdo criou um
“desperdicio” (mottainai em japonés), pois os resultados de exames de outros
paises poderiam ser utels, mas nao sao aproveitados (Japan. Japan Patent
Office, 20127b).

Assim, surgiu a ideia do programa piloto chamado PPH-Mottainai
(Portal PPH, 2012). Nesse acordo, desaparece a relacdo entre OSF e OFF. O
requerente pode depositar um pedido “A” e seus pedidos correspondentes em
varios paises membros do PPH-Mottainai em qualquer ordem de depdsito
(bem como em outros paises nao assinantes do acordo). Quando o primeiro
pais membro do PPH-Mottainai realizar o exame, este escritorio sera chamado
de Office of Early Examination (Escritério de exame anterior ou OEE). Isto
permite ao requerente solicitar o exame antecipado em um ou mais dos demais
paises signatarios do programa. Tais escritérios sdo chamados a Office of Late
Examination (Escritério de Exame posterior ou OLE) (Figura 5). Isso elimina
o desperdicio que havia nos programas anteriores quando o OSF examinava
o pedido antes e ndo podia ter seus resultados utilizados para work-sharing e
exame antecipado nos demais escritorios (Japan. Japan Patent Office, 20127b).

Figura 5: Comparativo de rotas dos diferentes tipos de PPH
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PPH Portal website (Japan. Japan Patent Office, 20127b)
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3.4 Global PPH (GPPH)

O Global-PPH foi o ultimo programa a ser lanc¢ado, no dia 6 de janeiro de
2014, e ainda esta em fase piloto. O programa pode ser entendido como a juncao
dos trés programas descritos acima. Por conseguinte, no GPPH, um pedido de
processamento acelerado pode ser feito em qualquer escritério participante com
base em qualquer resultado emitido por qualquer dos outros PTOs participantes
(incluindo os resultados do PCT — o que o difere do PPH-Mottainai).

O GPPH visa simplificar e melhorar a rede de PPH existente para
que ele seja mais acessivel para os usuarios. Para tanto, ira utilizar um tnico
conjunto de requisitos de qualificagao. Além do mais, os escritorios participantes
avaliardo periodicamente e trocarao informacoes sobre a situacio e a eficacia
do GPPH piloto, e poderao considerar modificar o programa em func¢ao dos
resultados da avaliacdo. Este quadro pode ser alterado a qualquer momento,
com o consentimento de todos os escritorios participantes envolvidos.

Como os demais acordos, os paises signatarios nio necessitam alterar
sua legislagdo para participar. Por outro lado, os Escritorios participantes
podem, se o desejarem, desenvolver normas especificas para, por exemplo,
adequar a terminologia e os processos legais ao programa. No entanto, os
critérios para a aceitacao do pedido de patente no programa sio padronizados
de modo a proporcionar um sistema uniforme para os candidatos, ou seja, se
forem cumpridos os requisitos do GPPH piloto, especificados abaixo, o pedido
podera utilizar o PPH:

1. Os pedidos depositados no Escritério de Exame Anterior (OEE) e
do Escritorio de Exame Posterior (OLE) reivindicam a mesma data
mais antiga (que pode ser a data de prioridade ou a data do depdsito);

2. O OEE considerou pelo menos uma reivindicacao passivel de ser
patenteavel. Qualquer relatério de exame substantivo do OEE serve
para indicar que a reivindicacio é passivel de protecdo patentaria,
contanto que a declaracao seja explicita. Os resultados do PCT que
aleguem que pelo menos uma reivindicacdo tem novidade, inventiva e
aplicacao industrial serve para indicar que a reivindicagao é passivel
de protecao;

3. Todas as reivindicac¢oes apresentadas para exame sob o esquema do
GPPH piloto no OLE devem corresponder suficientemente a uma ou
mais das reivindicag¢oes consideraveis patenteaveis no OEE;

4. O OLE nao comecou exame de mérito do pedido. No entanto, é
permitido ao OLE, caso deseje, optar por aceitar os pedidos ja
iniciados apresentados via GPPH dependendo das circunstancias e
necessidades do OLE e seus interessados locais; e

5. O pedido de exame de mérito deve ter sido apresentado no OLE até
o momento da solicitacdo GPPH.

No caso de dois ou mais escritéorios participantes terem um arranjo de
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programas PPH bi-lateral pré-existente, as diretrizes do piloto Global-PPH tem
precedéncia sobre as do acordo bi-lateral existente para a duracao do piloto.

4 Conclusoes

O primeiro ponto do PPH é sua possibilidade de ser incorporado
localmente sem alteracao da legislacao e dos procedimentos dos Escritérios de
Patente Nacionais. Por nao alterar a legislacao local, o PPH se constitui num
mstrumento de cooperacao técnica entre escritorios, tratando, tdo somente, de
um acordo bilateral de natureza operacional.

Os instrumentos de compartilhamento de trabalho entre Escritorios
de Patentes funcionam bem, mas carecem, em sua maioria de uma maior
participacdo do requerente. Assim o PPH “convoca” o depositante a auxiliar
na reducao do backlog. Pelo lado do solicitante, o PPH permite que obtenham
as patentes de “pedidos correspondentes” de modo mais rapido em diversos
escritorios. Pelo lado do escritéorio de patentes, o PPH que agiliza o exame de
pedidos de patente de inven¢ao, sem comprometer-lhe a qualidade e soberania.
Pelo contrario, os escritéorios podem (ou nao) aproveitar os procedimentos de
busca'?, avaliacao e julgamento ja existentes dos demais participantes do acordo
como subsidio ao exame da patente com mais informacées, mas a patente devera
cumprir todas as restricoes técnicas impostas pelo Examinador local para ser
concedida no pais.

Além do mais, as reivindicagées negadas no primeiro escritério com
base nos critérios de patenteabilidade deixam de ser examinadas, mas 0 mesmo
nao ocorre com as reivindicacoes aceitas. Estas sempre sdo examinadas pelo
segundo escritério, na forma da lei vigente no pais que o abriga. Por isso, o
programa em momento algum negligencia a soberania do exame nacional, pois
nenhum dos acordos nos moldes do PPH resulta alteracao na forma de decisao
dos direitos patentarios. O exame na integra é realizado com autonomia em
cada escritério. A colaboracdo dos resultados de busca e exames representa,
tdo somente, dados adicionais que irdo propiciar uma reduc¢do no desperdicio
de tempo do processo de analise patentaria. A intencao é que buscas e exames
sobre um mesmo pedido possam ser compartilhados entre os examinadores de
ambos os escritorios, possibilitando uma reducao da quantidade de exames em
espera, sem perda da qualidade dos mesmos.

Como qualquer acordo internacional, ha vantagens e desvantagens para
os Escritorios de Patente e para os usuarios do sistema de PI. Cada escritorio deve
avaliar os pros e contras antes de assinar o acordo comdizente com a realidade
de sua industria local e proje¢oes do futuro. Uma sugestao de trabalhos futuros é
identificar na bibliografia as principais vantagens e criticas feitas ao programa

12 Em dezembro de 2012 foi feita uma busca exaustiva de todos os acordos sobre o PPH e nenhum exigia, nem sugeria
que o exame feito por outro escritério fosse aceito. A Unica legislacido encontrada que poderia representar uma perda
de autonomia, foi o guia de exame do escritério Japonés de Patentes (JPO) o qual ‘recomenda’ que seja considera
a busca (e somente a busca, ndo o exame nem o julgamento) do escritério que fez o exame primeiro. Contudo, tal
caracteristica ndo é do acordo PPH, e sim a forma como o JPO adequou o programa, exclusivamente em sua legislacio,
a suas demandas locais.
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na literatura e avaliar seu impacto sobre os paises assinantes do acordo, em
especials os emergentes.
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