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SenhorProcura~orrche~e da PFE/INPI;,

. )

1. A .Diretoria' d~ Patentes submete ~onsultaa respeito. do fundamento .legal para
.. \ ..
, .denegar o pedido de patente pipeline dividido .... ' "

I. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO .DEPA TENTE PIPELINE
."' /

. -
2... A.. impossibilidade -de dividitum pedido de' patente pipeline .foi objeto 'do .

. ' .' . -' ,
PARECER/INPI/PROC/CJCONS/N° 003/09" de .lavra .da Procur~doni :'FederalMárCia Affonso'

. rViÓuni.Na ocasião, a Procur~d~riafiimou' entendimento que a ,expressão '~no que couber",
inscrita :no art. 230; §6°,-'daLei 9.279/96, não comporta uina interpretação extensiva;

3... A leitura/do aludido dispositiv?legal,rião recoQ,hece co~oválido o pedido de
patente pipeline originário· de divisão qe um pedido 'dê patente pipeline anteriór, ainda que a
divisã~ teríha ,sido requerida perante o INPI, independentemente do prazo de tal' reqUerimento.
Cumpn';,trariscrever' os termos utiliza~os pelo PARECER/INPI/PROC/CJ,CONSIN° 003/0.9, os
quais indicam O alcance dó art. 230, §6°, da Lei' 9.279/96:

"Esse entendimento, do :qual comunga-se. plename~te, tem especial,
importâl)cia para a, questão trazida a exame, na medida em que traduz'
hialinamente o alcance exato da aplicação dos demais dispositivos da .
LPI aos pedidos de patente pipeline, partindo-se da expressão 'no qué
couber', .fixada 'no art. 230, ..§6°, da LPI, .que vem sendo utilizada de
maneira imprópria, dando-se um elastério ilegal à. predita regra, para
admitir-se como válidos os pedidos de: patente pipeline originárips de
divisão de um p.edido de patente pipeline anterior, pouco importando, no

.cas~, se a divisão foi postulada ao INPI no curso 0l,l posteriormente ao
término do pra:z;oprescrito no art. 230, \§ 1°, da Lei Federal em apreço."
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4. O art .. 26 da Lei' 9)79/96 dispõe sobre a~'divisão do pedido de patente. O
. dispositivo r~stringe a,divisão aos pedidos originais, in verbi.i:.

. - \ .', "',' " ",

I I ._

.Art. 26.0 pedido de patente poderá, ser dividido .erndois ou mais, de
ofício oua' requerimento do depositante, até o final do exame, desde que
o pedido dividido: " , .
1- faça referência específica ao pedido original;, e ,
tI-não excedà à matérià reveJada' constante do pédido original.
Parágrafo único. O reque'rimentode. divisão em desacordo' com' o
disposto neste aJ1:igoserá arquivado ..

"

5 .. Sobre.o art .. 26 'da bei '9.279/96,. o, P ARECERJINPI/PROC/CJCONS/N° 003/09
I ,,- ....

.t~ceu as seguintes considerações;

','

'., ,

, "Tanto assim que o' legislador' incluiu na LPI,: em seu. art ..2(), .adiante
.' I • " '.

transcrito, a sobredita hipótese de divisão, de p~didos de 'patente,
re_stririgindo-a, , todavia, '(lOS pe'didos .de paÚmté ordinários, cujo

',processamento de exame ..~ de cçmcessão é' visível e/necessariamente
disti~to daquele ministrado' aos pediôos de patente pipeline, que, por

'. consubstanciarerri ést~s pedidos de paterÚé temporárióse extraordinários,
-evidentemente, tem.procedimento específico para o seu exame e

concessão, que são aqueles enunciados, exclusivamente nos seus arts.
23Ó e 23 L" . " .

I

/

( 6. Nesta se~da, a concessão da patente pipeline' demap.da a observância dos arts.' 1O e .
18 da LPI, bemcom9. do art. 230. Cabe destacar que a maté~Üi contida 'na patente pipeliize
corresp6ndeexatament~ àquela contida na' patente concedida no exterior, concernente, à'

, .. ' .' ..... ~ I

reivindicação de prioridade qUêllldo do ato do depósito dà pedido de patente pipeline no INPI.,

7. O PARECERlINPIIPROC/CJ CONS/N° 003/09 concluiu pelo· não-conhecimento
. _. I ' .• ' ••

das petições destinadas à divisão dos pedidos de patente 1?ipelirie;com fund~ento no art. 219,
lI, da LPI, em razão da falta de fundamentojurídico para atendimento'do,pléito do depositante.
'A orientação contida no Parecer foi no sentido de adotar o' enteridiniento supra às situações

• I '. ' ...•

. idênticas, sob pena de concessão de patentes com vícios, ipsis litteris: '

"3°) a~ respectivas petições que têm por objeto a~ivisão do pedido de
patente' pipeline PI lI00Q95-3; ao suposto amparo das patentes
conceqidas no exterior em 2001 e 2003 e com presumido abrigo no art.
26 da LPI, não .devemser conhecidas pelo INPI; com-fulcro no art. 219,
inciso li, da mesma Lei, por falta de previsão que as ampare no..

ordenamento jurídico positivo brasileiro.- ..
Incumbe aduzir, 'porúltimo, que caberá à Diretoria-de Patentes, fr~nte a
situações' consideradas idênticas àora examinada, adotar o entendimento

, aqui firmado, so~ pena. de proceder à outorga' de patentes pipelines
viciadas, porque não fazem jus à proteção, tempo~ária ou excepcional,
asseg)lrada no art . .230 da ~PI, eis que originárias de pedidos de patente

J.
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13. ,O pensamento acima, tem, amparo, no PARECERlINPIIPROC/CJCONS/N°
)003/09, conquanto este orienta a Administração anão conhecer.aS petições de pedido de patente

, .' " ,I," , ' , '

pipeline dividido, em razão do que dispõe o àrL219, II, da Lei 9279/96. ,,'" ,

J4., Não bbstante a Coric1usã? acima, mistf!t verific~r 'a previsão, de ,um dispositivo
e'spedfico na Lei, do qual decorre' a impóssibilidade de se admitir a divisão de,patente pipeline.

IL2Arts. 230 e 231 da LPI'

15. Os ~s. 230' e 231 da LPlestabelecem as característicasdapatent~ pipeline,
instituto este de carátertempQrário, e excepcional. Isso signific~ qu~ a patente pipeline possui
particularidadés, que as diferenciam das patentes ordinárias. ' I,

. - , ),

Lei 9.279/96, Art. 230. Poderá serdepositadô pedido de patente relativo
às substâncias, matésias 04 produtos obtidos por meios ou processos.
químicos e as substância~, matérias, misturas/ou produtos alimeritícios'; ,
químico~farmacêuticos e m~dicamentos'''de' qualquer· eSpécie, 'bem como
os respectivos processos de obtenção ou modificação" p'or quem tenhà

. proteção garantida em tratado ou cÓnvençãoem vigor; no Brasil; ficando
assegurada a data do primeiro depósito no exterior, d~sde que seu objeto
nãO tenha ,sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do
titular' ou por terceiro com seu consentimento, nem 'tenham sido

, /

realizados, por terceiros, nq' País, séiios e efetivos preparativos para a
'exploração'do pbjeto do pedidO ou da patente.

§ 1°O.depósito deverá ser feito dentro' do' prazo dé 1 (um) ano contado
,da.publicação desta Lei, e,deverá indicar a datá ~o:primeiro depósito no
exterior;

§ '2° O' pedido de patente depositado' com base neste artigo será
alJtomaticamente publicado, sendo facultado I a qualquer 'interessado
manifestar-se, no prazo de 90, (noventa) dias; quanto ao ,atendimento' do,
disposto no caput deste artigo. '

I ,

, \

§ 3° Resp.eit~do~ os-arts. ,lO e, 18 d,esta Lei, e uma vez atendidas as
condições estabelecÍ<las neste artigo e comprovada a concessão da
patente no país onde. foi depositado o 'primeiro pedido, será
coitcedidaa patentC no Brasil, tal como concedida no país de origem .

. . '\ " " , ,~ ,

§ 4° Fica assegurado à patente concedida com base neste, artigo o prazo
remanescente de proteçãO no país 6Í1de foi depositado o primeiro pedido,
contado da 'data do depós,itono Brasil e limitado ao,prazo previsto no art.

,49; não 'se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5° O 'depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às
substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos
químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios,~
químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como
os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar'
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/ pipe/ines divididos, cujo at() de' divisão nã6en~ontra guarida no art. 26
do'mesmo diploma legal." -

, .

8. O PARE CER/INP I/PR.o C/CJC ONSIN° 003/09- recebeu efeitos normativos por ato
da Pr~sidênciado INPI, ~m 01.12.2009. A sua pu~licação' co~O .parecer normativo oeorreu 'na
RPI2031 de 08.12.2009 ... '. " ..

/

11. FUNDAMENTO .IuEGAL DO INDEFERIMENTo'
, .. ," ". "', ',' t' ..

, , .

8. A consulta ora em ex~me' não diz respeito exatamenteà'possibilidade ou não da
denegação de divisão., de Um pedido de· patente pipeline. A Diretoria' de Patentes, mediante o

. , ' . .' - '. 'í ~ ._.

MEMO/INPI/I?IRP AlCGP ATUIN°18/20 11, reconhece gue 'um pedido com tal natureza. não é
passÍ\-:el de 4ivisão .. \

.I

9. Por m~io da presente, éonsulta; a Diretoria "de Paten'tt::s buscá ~identificar o
dispôsitivo legal ,que melhor sé adequa para fundamentar a' dénegáção do pedido de patente '.

pipeline qu~do se requer a divisão do.mesmo;. , .

I,

.
II.1 Art. 219 da LPI

,10. Dois dispositivos legais mostram-se pertinentes ao deslinde da controvérsia. O art.
'. ':' -,' " .... " '.

219 da Lei· 9.279/96 'prescrev~, .6 não conhecimento da petição quando' se .verifica o
, preenchimehtode. uma das hipótes'es previstas nos respectivos incisos. O inciso li do art. 21"9da

LPI permite'o não conhecimento, da petição quando não contiverfundamentação'legaL

. ..

,.Lei 9.279/96, Art. 219. Não serão' conhecidos a petição, ,a oposição e o
recurso, quando: /' '..
I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei; ,
II - não cqntiverem fundamentação legal; ou .
III -desacompanhados do' comprovante do pagamento da retribuição
correspondente ..

I .

11.
, .

Mostra-se adequado, o irideferimento do pedido de patente pipeline dividido com
I fundamento no art~ 219, II da' LPI, .porquanto tal pretensão do depositante não' possui'
fundamentação legal.

I ,

12. Por. fundamentação legal, entende-se aap~esentaçãode dispositivos lega~s que .
. respaldam a pretensão perante o ente público. Não. básta a mera citação de dispositivos legais
para qUe .se preencha o requisito de fundamentaçã9 legal. Confoime observado no tópico
anterior, o pedido de patenté pipeline dividido não possui respaldo na legislação atual. Portanto,
correto o indeferímento administrativo de tal pretensão com fulcro no·art. 219, 11,da LPI.
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novo' pedido, nq pfazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando
prova d~ desistência do pedido em andamento.

,
§ 6° Aplicam-se as disposições desta Lei; no que couber, ao' pedido
dep?sit~doe à patente cbnc~dida com base nest~ art!go ..

Art. ·i31: Poderá ser dépositadopedido de patente relativo às matérias de
,que trata0, artigo anteriàr, por .nacional oupes~oa domiciliada no País, I

ficando:assegurada a data de divulgação do invento, de~de que seu objeto'
. não tenha sido colocado éin' qua}quer mercado, por ini,ciativa dir~ta do
,titular ou por terceiro com '. seu conséntimento,nem tenham sido
realizados, por- terceiros, no Páís, sérios e efetivos preparativos para a
exploração do objéto do pedido.

§ 1° o depósito deverá ser feito déntro do prazo de 1 (um) ario contado ,
, d!l publicação desta Lei. '

§ 2° O pedido de patente ciepositadó com base neste artigo será
processado nos termos desta Lei. ,"

, ,

, "

§ ,3° Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo
remanescente de proteção de 20 (vinte), anos 'contado dfl data da'
'diVúlgação do invento, a partir do depósito n:oBrasil.

, ,.. '.
, ,

f 4° O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às
matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no

,prazo e éOÍ1dições estabelecidos n~ste artigo, juntando 'prova' de
desistênciá do pedido em' andamento:

. ,
, -

'16. ' "Da leitura dos dispositivos sobre patente pipeline,conclui-se pela inexistência de
previsão h~gal para promover a su~ diVisão. AléÍr1 disso, o art. ~3n, § 3°, da LPI' impede a'

'concessão de uma., patente pipeline 'com matéria' distinta daquela da' patente concedida
originalmente no exterior. '

, , -
17. Se não é possível conceder uma patente p{peline com matéri~ distinta daquela da
patente concedida no exterior, logo não há de se falar de divisão de patente. Nesse sentido, o

' .
dispositivo legal em comento, isto é, o àrt. 230, § 3°, da LPI, constitui fundamento sólido para o
indeferimento do pedido de patente pipeline divídido.

18. O Poder Judiciáriojá reconheceu a exegese do art. 230 defendida pelo INPI, como
se verifica nó acórdão cuja ementa é transcrita-abaixo:

, ,

PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DA 'VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGA'ÇÕES NECESSÁRIAS À CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO,
DA TUTELA PELO Juízo A QUO - QUEST Ao QUE EXIGE

, DILAÇÃO PROBATÓRIA.,
, / 1- Agravo, de instrurnento interposto em face da decisão proferida pelo

Juízo _ da 13a Vara Federal/RJ, 'nos autos do processo n°
2011.51.01.808578-3, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela
que o~jeFivava a suspensão dos efeitos do 'parecer técnico da Autarquia
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exarado em grau de recurso, bem como adeterI1l.inação no sentido ue
o 'INPI proceda à, análise do pedido dividido de patente' pipeline
PP 11OU89-0 no prazo deJO 'ttrinta) dias, nos termos do art. 26 da LPI;
2- Ausêócia dav_ero~similhança das alegações necessárias à concessão da
antecipação da tutela. Nos termos dos fundamentos do Juízo a quo "( ..)
as patentespipeline, previstas no art.230 da LPI, tratam de um instituto
excepcional, e, como tal, evidenteme!lte condicionado a critérios e
regras de processamento próprioS. De acordo com tal-dispositivo, abriu~
se uma exceção ao prin,cípiodápatel}teabilidade, a fim de permitir o
patenteaffJento de matérias não privilegiáveis segundo a legislação
anterior. No reginie do pipeline, não é feito, pela autoridade
admi'nistrativa nacional': (INPI), o ex~me dos' requisitos de'
patenteabilidllde,sendo .o,privilégio co!,cet!ido- tal qual foi, conCedido

" no oaísde orif!em; desdeqw{cumpridos os arts.10'e 18 da LPI (§3° do
, ar!~230da'LPI) "; , " , ' ,

" 4- Destaque-se que se trata de,Um~ questão complexa e de diversas
variantes que" pela sua natureZa, exige .dilaçãoprobatóriaa fim 'de que

,sejam fornecidos ao Juízo a quo sObsídios que contribuirão de forma
fundamental para a formação da' conyicção da magistrada quando da
análise do mérito;:
5'- Ante O exposto, nego provimerito ao recurso. 1 "

"

/'

19. O art. 230, §3°, d~LPI prevê a, impos~ibilidad~ de 'se promover a divisão do
pedido de patente pipeline de 'forma mais específica do que o art. 219, II da 'Lei. Por. essa razão,
sugere-se a adoção do ,art. 230, §3° da LPI como fundamento legal para o indeferimento de
pedido dividido das patentes pipef{ne~, .

I,

lU. CONCLUSÃO

. , ,

20. Diante do exposto, resta respondida á consulta formulada pela DIRPA. Em
síntese, a Procuradoria sugere a adoção do art. 230, §3°, da'LPlcomo fundarnento legal para o
indeferimento 'do pedido de patente pipeline dividido. "

À consideraçã.o superior.
,,/

Rio de Janeiro,3lde março de2014.

A' ~"25,', '., , - // " '

. - ~ '

, '2:;;:-.-. " ,,' e-2.a,~ '
Loris Baena Cunha Neto

Procurador Federal
, 'Coordenador

TRF ,2" Região, Agravo de Instrumento, AG/211382, processo origin~rio n0201 151018085783, Des. Federal
Relátor Abel Gomes, Data de decisão: 31.07.2012, data da publicação: 10.08.2012 (sem grifo no original).

/ '
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•ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22' andar - Centro - Rio de]aneiro - Cep 20.090-050

Te!.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0256/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°, 52400.007813/2011-82

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0096/20 14-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-
2.2, elaborada pelo Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.

2. À Diretoria de Patentes.

l(
~ Ma;;;sSr! Maia

Procurador-Chefe

Rio de Janeiro, 1°de abril de 2014.
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