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Tel: (21) 2139-3000 - Fax: (21) 2139-3206

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/N® 255/09

Em, 13/10/09

Ref.: PI N° 1100095-3

| EMENTA: PROPRIEDADE
| INDUSTRIAL. PATENTE.
ARTIGO 230 DA LPL.

IMPREVISIBILIDADE  LEGAL

DE DEPOSITO DE UM PEDIDO

“PIPELINE” ORIGINARIO DE

DIVISAO, BEM COMO DE

PRIORIDADES ou

DEPOSITOS ORIGINAIS

MULTIPLOS, NOS TERMOS

' DO ITEM 32 DO ATO

! ‘ NORMATIVO N° 126/96 QUE,
AO REGULAMENTAR TAL

' INSTITUTO, DE NATUREZA

EXTRAORDINARIA,
\ TRADUZIU, DE FORMA
| OBJETIVA, TAL
: IMPOSSIBILIDADE, NOS

’ EXATOS TERMOS LEGAIS.

Sr2. Coordenadora da CJCONS.

: A Sr®. Diretora Substituta de Patentes encaminha a esta
| Procuradoria a seguinte consulta:

1- Devemos aceitar toda a matéria concedida na patente referente
i. (EPO417563 de 05/07/2000) ao pedido original (P11100095-3)
ou somente aquela referente a Unica prioridade reivindicada
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quando do depdsito do pedido no Brasil ou ainda denegar o
pedido inteiro com base no item 3.2 do Ato Normativo n°
126/967 ‘

2- Devemos aceitar 0s pedidos de divisdo decorrentes de patentes
concedidas em 2001 e 2003, uma vez que reivindicam 3

prioridades e 's6 foram depositados em 11/05/2005? M% |

M SN A
Trata-se a?%e hiptese prevista no artigo 230 da L¢i n° 9.279/96,

qual seja, do instituto temporario chamado pipeline, que- ha revalidagao
de patentes expedidas no exterior, cuja matéria seja p sivel de protecéo, nos ww
i i

i termos do artigo 229 do citado diploma, a saber: .
| DR PN P &\! Ui
TSV V0 SN
(

“Art. 229 — Aos pedidos em andamento serdo aplicadas as
! disposicbes desta Lei, exceto quanto a patenteabilidade das
substancias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos
quimicos e as substéncias, matérias, misturas ou produtos
alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos de qualquer
espécie, bem como os respectivos processos de obtengéo ou
modificacdo, que sO serdo privilegiaveis nas condig¢bes
i estabelecidas nos arts. 230 e 231. (redagéo original)

Art. 229 - (versdo atual — Lei n° 10.196, de 14/02/2001):

“Aos pedidos em andamento serdo aplicadas as disposigbes desta
Lei, exceto quanto & patenteabilidade dos pedidos depositados até
31 de dezembro de 1994, cujo objeto de protegdo sejam
substancias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos
quimicos ou substancias, matérias, misturas ou produtos
alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos de qualquer
espécie, bem como 0s respectivos processos de obtengdo ou
modificacdo e cujos depositantes néo tenham exercido a faculdade
prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serdo considerados
indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a
comunicacédo dos aludidos indeferimentos.

Paréagrafo tnico. Aos pedidos relativos a produtos farmacéuticos e
% produtos quimicos para a agricultura, que tenham sido depositados
'; entre 1° de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se 0s

critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depdsito
‘5' do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a
i protegdo a partir da data da concessdo da patente, pelo prazo
} remanescente a contar do dia do depésito no Brasil, limitado ao
' prazo previsto no caput do art. 40.”
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“Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de
processo apresentados entre 1° de janeiro de 1995 e 14 de maio de
1997, aos quais o art. 9° alinea ‘c’, da Lei n° 5.772, de 21 de
dezembro de 1971, ndo conferia protegdo, devendo o INPI publicar a
comunicagéo dos aludidos indeferimentos.”

“Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre
| 1° de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9°,
| alineas “b” e “c”, da Lei n° 5.772, de 1971, ndo conferia protegéo e
| cujos depositantes ndo tenham exercido a faculdade prevista nos

arts. 230 e 231, serdo decididos até 31 de dezembro de 2004, em

conformidade com esta Lei.”

“Art. 229-C. A concessdo de patentes para produtos e processos
farmacéuticos dependeré da prévia anuéncia da Agéncia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).”

“Art. 230 — Podera ser depositado pedido de patente relativo as
substancias, matérias ou produtos obtidos por mejos ou processos
quimicos e as substéancias, matérias, misturas ou produtos
alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos de qualquer
espécie, bem como os respectivos processos de obtengdo ou
modificagdo, por quem tenha protecdo garantida em tratado ou
convengdo em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do
: primeiro depésito no exterior, desde que seu objeto néo tenha sido
- colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular com
seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no

’ Pais, sérios e efetivos preparativos para a exploragdo do objeto do

; pedido ou da patente.”

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, enfrentando o
tema, comenta o dispositivo em quest&o, in Propriedade Intelectual no Brasil.

“O Art. 230 trata das patentes que ficaram popularmente conhecidas
no Brasil como patentes “pipeline”.

: Em resumo, este artigo concedeu aos titulares de patentes e
‘ pedidos de patentes estrangeiros relativos a invengbes cuja
: patenteabilidade era proibida pela legislagéo brasileira anterior, a
% saber, produtos quimicos, produtos e processos quimico-
farmacéuticos e alimenticios, o direito de ainda obter prote¢&o no
Brasil mesmo que tais matérias j& tivessem sido divulgadas e,
portanto, ndo mais atendessem ao requisito de novidade. Portanto, o
“pipeline” representa, na realidade, uma excegdo ao conceito basico
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‘ de patenteabilidade e funcionou como uma espécie de revalidagdo
- de patentes requeridas no exterior.

| Assim, quem tivesse requerido uma patente em qualquer pais
membro de tratados ou convengbes vaélidas no Brasil e que na época
devida ndo pode obter protegdo no Brasil por se tratar de matéria
ndo patentedvel de acordo com a antiga Lei n° 3. 772/71, poderia
fazé-lo com base no art. 230, desde que atendidas as seguintes

condigbes:

. até a data de depésito do correspondente pedido brasileiro o objeto
daquela patente ndo fosse colocado em qualquer mercado por
' iniciativa do titular;

. também até a data do depdsito brasileiro, terceiros ndo houvessem
realizados sérios e efetivos preparativos para exploragdo daquela
patente no Brasil; e

. que o referido pedido brasileiro fosse depositado dentro de 1 ano a
contar da data de publicacéo da lei.

? , E importante observar que, para a obtencdo de uma patente
. segundo o art. 230, o objeto da patente-base estrangeira ndo
| ‘r poderia ter sido efetivamente colocado em nenhum mercado pelo

j préprio titular, enquanto que a condiggo relativa a possiveis

' preparativos para exploragdo de tal objeto € restrita a aqueles

realizados por terceiros e em territério brasileiro.

|

l

|

8 ()
.

|

|

| O paragrafo primeiro do citado artigo 230, por sua vez, preceitua:

§ 1° - O depdsito devera ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano
contado da publicagdo desta Lei, e deveré indicar a data do primeiro
depdsito no exterior.

A esse proposito, invoque-se o precitado autor:

Como se infere deste paréagrafo, pela técnica usual da contagem de
prazos estipulada pelo art. 222, tendo sido publicada esta lei em 15
de maio de 1996, desconsidera-se o dia da publicagdo, o prazo de 1
ano para depésito de pedidos ‘pipeline” expirou, portanto, em 15 de
maio de 1997.

4/8
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Para todos os efeitos legais relativos ao art. 230, a ‘patente

estrangeira” a ser considerada como base para a concessdo da

patente brasileira “pipeline” seré aquela concedida no pais onde o |

primeiro pedido correspondente foi depositado.

Continuando, sublinha o referido autor, no que concerne ao paragrafo
terceiro do artigo em tela, verbis:

§ 3° - Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas
as condicbes estabelecidas neste artigo e comprovada a concesséo
da patente no pais onde foi depositado o primeiro pedido, sera
concedida a patente no Brasil, tal como concedida no pais de
origem. '

“De acordo com o § 3°, fica estabelecido que para a concesséo das
patentes requeridas de acordo com o art. 230 ndo sera realizado
exame técnico no que diz respeito aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicacéo industrial.

A patente brasileira sera concedida se e quando uma patente
correspondente for concedida no pais onde 0 primeiro pedido foi
depositado e terd o mesmo escopo de protegdo, com excegéo das
matérias que incidirem nas proibi¢bes previstas nos arts. 10 e 18 da
LPI. '

Desta forma, se uma patente pipeline foi requerida com base em um
pedido de patente originalmente depositado em um pais europeu,
por exemplo, a patente a ser considerada para efeitos de concesséo
futura no Brasil deveréa ser uma patente correspondente concedida e
valida naquele mesmo pais da Europa. O art. 3° ndo permite que na
situagdo mencionada se utilize, por exemplo, uma patente norte-
americana ou japonesa mesmo correspondente aquele pedido
original”.

Traslade-se, por derradeiro, da mencionada obra, a lucida analise
acerca do disposto no paragrafo sexto, do artigo em comento, tendo em vista a
i sua imprescindibilidade ao deslinde do tema, a saber:

i § 6° - Aplicam-se as disposigbes desta Lei, no que couber, ao pedido
depositado e a patente concedida com base neste artigo.
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“Muito embora o processamento dos peg'dos de patente

~ pipeline envolva excegbes no que se refere ab exame técnico

quando comparado com o dos pedidos de patente zonvencionais, |

outros dispositivos previstos na LPI tais como pagamentos de ‘
anuidades, por exemplo, devem ser atendidos.

_ Da mesma forma, uma vez concedida a patente
o passa a ser considerada como uma patente comum para t 0s 0s

efeitos da Lei”. W
N/ o
dISpOSItIVO consooaf? acim

\

\

|

|
| tem
} . especial importancia para o-gisime=da questao trazida a exame, na mednda em
| que traduz hialinamente o aIcance exato da aplicagao do restante da leg_s,lagao

riedade industrial.ao pipeline, partindo-se da expressdo no que couber, |

que vem sendo utilizada, de maneira impropria, ando se um elastério ilegal a

predita regra, para admitir-se como validos os - ites>-de pedidos plpelmes
originarios de diviséo imdata posterior a pipelines apos a data de concessao

.y

das suas respectivas patentes estrangeiras cofre pondentes W

, Tanto ass?é/que o legislador inCluiu na LPI;.em seu artigo 26, § J) -~ W
! abaixo tragscrito, a sdbredita hipotese, restrita tdo-somente

ordinari jo processamepte € visivelmgnte distinto do ministrado ap plpellne

que, por consubstancnar, uma patente extraordinaria, evidentemgnte, tem

proéedlmento especi s, o_agdeles descrlto -no artigo 230. 2 fW

“Art. 26 — O pedidg. e patente podera se dIVIdIdO em dois ou ma/s WW
/

equer/mento do depositante, até o final do gxame,

«dz’(“ de oficio ou _z
| desde que 0 pedido dividido:

d < faga referéncia especifica ao pedido original; e ]
Il — ndo exceda a mater/a revelada constante do pedido original. &ae
Paréagrafo tnico — O requerimento de divisdo em desacordo com o
T disposto neste artigo sera arquivado”. —
| woranf 280 e B3 Ja Lt
1 Rest 0|s indubitavel mferlr do exposto, que angada }2(
| probabilidade, qual seja de apllcabllldad, Sdbredito artigo 26 fAs-patestes, de ﬁ(f
) arater temporario, iy --a--:,.a......._ Mpalines, nao pode prosperar, porquanto
<:? inaplicavel a indigi o predito comando adstrito as |

ordinari&s), tao-se : . ove? P@d Y Pa/
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se a diferenca de tratamento previsto para cada ¥
pipelines, yinstituidgs pelo artigo 230 da LPI, sdo patentes de invengao
esfrangeiras J4 concedidas, logo, ndo submetidas a exame de ordem técnica,

apenas, formal, isto &, de cara adjetivo,devido a—sua—natureza, a sua
‘peculiaridade; | s patentes convencionaispassam por exames de meérito,
|

logo, de ordem tecnica € - _ de “carater substantivo, visto que a
matéria contida nestes pedidos é aferida nos termos~estabelecidos pela LPI, em

seu capitulo proprio. . .

Neste diapasédo, impde complementzl;lr o raciocinio até entéo
desenvolvido, trasladando-se o mencionado -item '3.2 do Ato Normativo n°
126/96, editado pela Presidéncia do INPI, que regulémentou o procedimento de
depésito previsto nos arts. 230 e 231 da Lei n° 9.279/96, in litteris:

“Item 3.2. A cada pedido depositado com fundamento no artigo 230
devera corresponder um unico pedido depositado ou patente
concedida no exterior, ndo se admitindo prioridades ou depdsitos
originais multiplos, e devendo os pedidos em andamento no Pais
ser adaptados quando do novo depésito com base no referido
artigo 230"

Mqo&w)
A vista de todas as consideragées—ii:i:did?s e assim examinando

o assunto exposto, forgcoso & concluir-se:

- 19 que o INPI podera aceitar a matéria alusiva a patente EP0417563
referente a Unica prioridade reivindicada quando do depésito da patente

pipelinenoBrasN)i Nob o wo_ é’[,é/ 00 - ﬁg/g/

- 2° o pedido de patente, Pl 1100095-3 deve ser examinado, nos termos do
artigo 230 da LPI e a respectiva patente concedida, evidentemente, desde
que respeitados os art$. 10 e 18 da LPl e comprovado que a matéria nele

contida corresponde € ata_mente,‘aquel{jue se refere a patente EP :
g = 7
LN o saju, & ol ool
- 3% pelo ndo conhecimento das respectivas peticées que tém por objeto a

divisao do presente pedida de patente Pl 1100095-3 ao suposto amparo das

patentes estrangeiras_cancedidas - » por falta de previséo
legal que g%mpare eom fulcro no artigo 218, inciso I, da LPI.
VAR,

Incumbe aduzir, por derradeiry, que cabera a Diretoria de
Patentes, ante situagdes consideradas idénticas a ora examinada, adotar o |
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entendimento aqui langado, sob pena de proceder a outorga de patentes

! viciadas, porquanto efensivas-a-lei. P'L]i‘éé

Sub censura.

P
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