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Parecer N° OOOl.,Z015-AGU/PG'F/PFEIINPI/CobpI_LBGI.0
PROCESSO N° 940113:7-0, "

.. ~..
INTERESSADO: Caatcl;enaçãaGeralde Recursas' e Prôces~os ~dministrativas de Nulidade. '
ASSUNTO:' Aplicabilidade da' ar!:: 12 da,LPI {períado de graça)aas p~didas de patente

/,depasítadós 11aV:igênciadaCPI(7I.,

'\

/

1;' Oart. t2 da rPI nã<?se aplica aaspédidas de "
patentegepasitatlos "na vigência do CPII71,
porqu~ta' as, inv~nçõesentraram emdarnínio
púb~icae~data anteriarà entradaein vigar'da le~

• ~ • '.1 '.atual.
,H.' O' presente 'entendimeI1'l:a 'leva. em,

, ,cansideração a, tesed~fendida pela' INPI nas
,"autas de recurso. especial na qual Se discutiu a

matéria.
, "

"', JILA vedaçãô- de 'ap1i~açãa retroativa de;nava. -./ ,.

/ interpretação.,'dispasta:na art. iO,paragrafa única,
, XHI,da Lei ,9;784/99, Ünpede a aPlicação. da ,. ,

ente~dirhenió ~ra' exarada' .'aos process~s .-'
" ,deçididos-anteriarmente pela Admin!straçãa.
·-TV. Ehcontram-se ,hígidas- '- ~as -decisões
administrativas :praferidas as, quais entenderam'

,',' pela aplicabilidádedO_arl: 12 da LPI 'aas p,edidas
depasitadôs na vigêriciada. CP1(71; pasta que' , .. ~. , ..
ausente. arientaçãa narmativa em sentida.

'cantrário.

, ..
Senhor.Ptocuradar-Chefe,da'PFE-rNPI,

" '

I. RELATÓRIO
' ,

,

\ '

1." ·.ADivisãá de'-Recun~osAdministrativas. desta Procuradoria,submeteu 'à avali,àção
da Procurador-Chefe',o PARECEIVINPIIPROC/DlRADrN0"'29/2007, de' lavra da Procurador
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'- ,- ,PROCURADORIA FEDERALESFECIALIZADAJUNTO AO INPI
, Rua Mayrink Veiga, 09, 22' andar.,. Centro - Rio deJaneiro - Cep 20.09Q-OSO. '

. Tel.:(21) ~b37'3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206, '
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"Despacho N°'0143/201S.;AGUfPGJ?/PFEIIN:PI/C-oOPI-MSM';3.2.3
. 'J .•• ,

/'

REFERÊNCIA: Processo N°.PI9401137,.0
}," .

, 1. . 'Aprovo o PARECER N° OOO~-AGU/PGF/PFE/INPIICÔOPI, elab?rado pelo
Procurador: Federal Loris Baena Cunha Netq, ,C6ordenâdor da COaPI desta Procuradoria.

2. Curi1pra~se o recomendado· no ih~m 75; com o' encaminhamento' destes autos à
CGREC, berilcomO~o submetimento decõpiador~ferido Parecer àDiretoria de J:>atentes.

, ' .. ' '.
3. 'Ao SECOR para cumprir;, " ,

/
"

"Rio'de Janeiro, 13 de março de 2015. '
"
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Federal. Gerson da CostÇl:Corrêa (fls. 552/558). O parecer foi objeto dê ''J-preciação' do
Prod.rrador~Chefe,mediante despachodaÚtdo de 20.12.2010 (fIs.558).

2. Na ocasiã6, o P~ocuiador~Chefesolicitou mànifes~açãoda CJCONS com o escopo.. I - ..

[ de pio~over a .harmonizaçãode entendimento sobre o tema, no âmbito da Procuradoria. O.
pro,cessoencontra-se pendente de exame nesta unidade de consultoria, desde o ano de 2010.

, , ,

3. O volume de.trabalho desta ProcuradoI'Ía, o falecimento da Procuradora' Federal"
responsávelpeia Coordenação' deCorisultorla 'e tantos 'oyiros motivos deveras ,conhecidos
justificam o atrétsõna elaboração da presente manifestação..

4. A consulta' versasobreaapliGação doperíbdo de, graça em processo com a
" ". i· .

seguinte configuração: um'pedido de pateritedepositado soha égide da Lei 5.772171 (CPII71) e
exa11linadonavigência da Lei 9.279/96 (LPI).

. , '.'.r', ..

t .5.'

. "

Os dados abaixo resumem ocaso concreto: '
(i)' . opedido de patente foi'c:ÍepositadoemU.03.1994;
(iiF Em 10.08.1998; a Asea'Brown Boveri apresentou's1ibsídi~s técnicos, e,

,informou que o pedido de patente' em questâo fOIdepositado no INPI sem'
\ . -". , .

reivindicação d,epri?ridéide. Alegoli'·se que opedidodepatenteimpugria~o .
,é cópia integral de um pedido de patente"norte-ameHé~?,. cujo depósito
octmeuein28.05.1993; ,-

, Oii) ,Outros subsídios técnicos' forarnapresentados ~m',14.10.1998,-~pelaFMC
.Corporátion. Na petição; comprovou-se a datada publicação do pedido d,a,
patenteeurôpéia, Isto'é; 8.12.1993;' , ",'

(iv) O parecertécnico forniuladopE)laDIiu>A,publicado~m04.04.2000 (RPI.no ,
••• '1 __ . '. , •••

. 1526),' entendeu pelanãoconcéssão da :patente, posto que a matéria '
pleiteada ,encontrava-seno estado da técnica,' em decorrência das
publicações,dodpedidos depatentenos,Estados Unidos e nà Efu:ópa; ,
. "', .. -, . I"

(v)' Em28.06.2000, o depositante manifestou-.secontrário ao indeferimentó sob. ' .. ~, ' " " " , . ,

o argumento quese~ pedidó' encontrava-seresguardado'lem razão dO'período
,,' degraça, previsto no :art 12 da Lei 9.279/96, posto que as patentes norte-
• 'ameri.canas e européÜlsforam pubficádas.dentiodos 12meses anteriores à
.' data:do depósito do pedido brasileiro;

(vi) Á DIRPAcohsiderou pertinente 'à alegação do depositante e deferiU',o'
pedido. A publicação do'ato concessório ocorreu ern'14.05.2b02;

~' .. " \

(vii) A Petrobras apresentou recurso alegando a impropriedade de aplicação' doI

art. 12 da Lei 9.279/96;, , ,
(viii) Unls,egundoTecurso foi interpost()pela'FMCCorporatio~.Orecurso invoca, '

, 'a inaplicabiÍidade do art 12 da LPI,postoque o dep~sito do pedido de'
patente ,ocorreu,n~ vigênCIada lei ánterior.
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6; '. / . O PARECERIlNPI/PROC/Í)IRAb/Nq29/2007 'opinou pela aplicabilidade do art.
:,12 daLei 9.2,79/96 'aos pedidos depositadbs na vigência da lei.anterior.

7: 'Resumidoos 'pril1cipaisfatos ocor~idos nos autos, cumpre abor9ar o teor dos arts.
12 e 229, ambos da LPI. O art. 229 possui especial relêvância ao Gas~em tela, posto ql!e.se tratq

, de mna ,norma sobtea aplicação. da LPI aos pedidbs ep:1and~ento; isto é, depósitadosna
vigência dbCódigo de Propriedade.Industrial de 1971. .'

8: É o relat6rio.
, ,~

U. MÉRITO .

.
n.lPERÍoD9 J?KGRAÇA . . ,

(
'I' .

./

9... A diwlgação d~' illvenção,se efetuada tlbS termos. do art. 12.da LPI, ,não insere ~
'matéria"no 'estado da técnica. A Qpórtunidade de 'divulgar uma irtvençãode fQrma queela~ão' ~e
insira no estado datéchica recebe0 nomede.p~ríodo de graça" ' ,

Lpi,art. 12. Não será éotisidera:dacomoe~tado da técnica a divulgação
de invenção ou modelo de utilidade, quandoacorridà durante os' 12
(doze)'m~sesqueprecederem a, data de depósito',ou a da prioridade do .
pedido de patente, se promovida:

" I -pelo inventor; ..
' ,lI • pelo Instituto,Nacio:q.al.'da Propriedade fudusttial'. INPI, ,atravé; dê'
pulYlicaçãoóficial do pedido de patente depositado sem'o consentimento
doinventor,bas,eadoein iI1fórmaçõesdeste.obtidas ou em decorrência de
atos por,ele reàlizado~;ou '. ' "I _.) .

. TIl • por terceiros; com base em informações obtidasdireta'ou:.
indiretamente/do inventor oueindecorrênciá.de atos por este realizados. ,.
Parágrafo único. o INPI pode~~exigir.do inventor deClaraçãore1ativ~ à

. divulgação; acomp.anhadaou não de prov~s, nascondiçgesestabelecid~s
em regulamento....

10. A ínvençãopreencheráo requIsitÓd(novidade,' embora haja a di~lgàçãO do
objeto do pedido de patenie.)sso 'se depreende da expressão "[n]ão será 'c01p.preendida co.mo
est~do'"datécnica a divulgáçãóde invenção [...]"; cont~dano'caputqoait. 12 da LPI .

. . / .
11. Para que á divulgação da invenção' não seja considerada no estado da. técnica,

" -
observár-'se-ádois aspectos relativos ao período de graça: .'

(i) ..oprazo de 12meses;. ,

Oi} Quem promove a qivulgação é o invent~r, o INPI ou terceiros que obtiveram
ainforIl1ação conio inventor.

..
.,
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12.. Déacordo'comoart. 12, lU da Lei'n° 9.279/96, é cabível a concessão doperíodo
de graça s~/o invento foi ,divulgado por terceiros, a partir, de iri{ormações obtida~ junto ao
inven.tor ou em razão ·de.atospores~e práticados.

13. ,yina pergunta co\nu~ente feita, nes~a: matétia,ése' a publicação do p~didó' de
.patente pelo Escritório do país de origem constitvi hipótese inserida, rio art. 12, ~Uda Lei. n0

.' ... I ,

" . '9.279/96 ..

, I. ' . '. '-1, .. \ . ~ ••

14.' .A doutrina entende que a publicação do pedido·d~patentepe10 Escritório do país
de origem con:figura uma hipótese lpseridà no àrt..12, Ui, da LPI. Nesse sentido, é a interpretação
de Denis .BorgesBarbosa e do Instituto' Da~emann Siemsen de Estudos' Jurídicos, conforme

, 'transcriçÕ~; a seguir: '. , . ' ..

", .. \

'-'Neste.último. caso;. estará também ,a.divulgação· feita por outros ente,s.. ' ' ..
\' públicos, riaéion~isou n~o, inclusive' a publicação por eS,critqriosde

patente estrangeiros, ou pelo titular do direito depedirpatente.':l,

"Por 'terceiros' neste inciso deve ser entendida também 'ql!alquer outra
repartição de patente que não o Inpi, de tal modo quea· publicação em .
outros países de' pedidos de patente depositados pelo inventor ou. por'

. quem tenha '.obtido .inforlnações'~o inventor. tampouco prejudicam.·o
reci'úisitode' tlovidade de 'um·pedido depositado pelo inventor no Brasil,
desde que observadas às condiçõe~gerais doperíódode,graça.,i2 .

15. NãoobsÜUite' as balizadas exegeses dO;árt 12,_UI, da LPI já ;trál1scritas, esfa
ProcuradoriacomF>reend,e~a matérja' em se'ntido diverso .

. . "

16·0PARECERlINPIIPROÇ/CJCONS/N° 02/09,dela-vra do Procurador Federal
" André Luis Balloussier Ancora.da: Luz, explicitou os motivos pelos quais, não se pode, inserir a

, I publicação d~ulÍlesçritóriode patentes ria hipótésedoart. 12, IIIdaLei n° 9.279/96 .

. .

. 17 ... Dé' acordo Com o PARECER/rNPI/PROC/CJCONS/N°02/09, a publicação de um
~ •••••• :',<;:

pedido de patente por um escritório de patente estrangéir(l decorre de ,ato expresso do
., \ I ~

depositante,-e não de umá infortilação obtida com o inventor, in v~rbis:

"33..AqUelap~blicação se.dá, em decorrência de ato expresso do próprio
. depositante, que recjueréua patente: e sabe seI;á a mesma 'publicada, por'
~xpressa\disposiç~o legal; conhecendo inclusive o prazoflimite ém que

'tal' se dará" em hipótese alguma podendo se dizersurirreendido por tal
circunstância." .

.. . .. .

1BARBOSA,DenisBorges.Uma Introdução à Propriedade InteleduaL2 ed,RiodeJanetro:''LumenJú1'is,20ÓS.p.
377: . ' , '
2INSTITUTODANNEMANNSIEMSEN'DEESTUDOSJURÍDICOSE TÊCNICÓS.Comentários à,Letda

. " '", ~ .. ~
Propriedade Industrial. 3 ed..RiodeJaneiro:Renovar,2013,p. 39 ..

. .

., .
/.
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18.. Na ,argumentação, do'PARECERJINPI/PROC/CJCONS/N0' 02/09, admitir a
publicação' do pedido de pateuteno exter~or C0n19 hipótese contida no art:,12, IIl, da' LPI,
cÓl1'duzirÍ'aa seguinte situa'ção:odepósitó de 'um pedido,.depatente no Brasil' poderiâ ocórrér'

, ' tri.nta ITleSes'~pós' o depósito realizado no 'exteri~r; sem que o requisito, de novidade fosse
atlngido. ~sse entei;1dimentodesvirtua o instituto da prioridad.euni~nista. "

'. , .•.

19., ,.Esse ,é um dos motivos explicitados pelo ',PARECERlINPIIJ?ROC/CJCONS/N0 '"
02/09 quando interpre'tao art; 12, IIl;'da LPI, itz'verbÚ: '

, ....

"22~E é desta,estipl.ilaçã6~que,segundo a,DlRPA, s~ têm valido' alguns
depositantes para justific~rem o depósito dopedidod~ pat~nte"no Brasil
,emdata posterior àquela:assegurada pelo instituto.da p, riorida,d~uniônista ,

' ·-at6 um ano apósodepós~to ?riginal noexterior:'.;ao'alegarern ser a
'publicação do'pedidodépatentel1o estrangeiro;:~nopaísde origem ou no
,Escritório ,'internacional ,(OMPJ/PÇT), ,termo' aq'?lO d~contagem do
período de gr~ça' institUído no' referido inc. TIL 'dO''art, 12, da LP~,
ensejando, assIm; a,possibilidade de,requererapat~nte,tanibém no Brasil
no pra,?;o,deÚmanoapos:aquelapublicaç'ão.

, ,
"

. ,

23!' O "qúe;cofuo "opórtu'Iia~erttedest~cadopelaDiretÇlria 'solicitante,
'pode conduzira u'm,prazocÍehadamenosde TRINTA ,MESES' desde o' .. \ ..... , - .. ,.": .

requerimento originaL'e o,feito no Brasil,.semprejuízo do requisito da..... ,

novidade, c;oIlsideradosos de;zoito'ines~s •pÍirà"apublicação '40 pedido e
'os süb~eqüentesdoze"mesesicorrespondentesao período de graça." ,

,
'/

'\.,'

20.. ",' , A conClusãô_'exatada':qoPAR:ECERJiNPI/PROê/CJCONS!t~JO02/09';privilegia o
ins'tituto da ptiqridade Uruocista, e não respalda a. córtduta dqs depositanles que ignoram o prazo.

, d~,12meses previst~i1o ait.Ao da Convençãocia UlliãodeParis.

2L 'Uina vez analisado oinstitut? do 2.~períodb,de gr~ça, cumpre tecer algum~s,
consid~rações~sóbre o caso concreto~ i

'/.

\ "

, I1.2PEIDODODE,G1MçAECÂSb CONCRETO
" '

)

f __ .

22.: , O. depositante, dópedido'de pate.nte.,areg~queáS 'publiêa'ções dos pedidos' de, '
'., , / ' , ", ,

' -, pat~riten.osd2stados,Unidos 'e n~ Europa não i\lse:r:irama matétiano estado,dà'técni~a, posto' que
realizaciosdentro âosdozemeses anterioresaúdepósito do pedido feito no,Brasil.- "

:' . ' .. '" .. '" ,. ... ~

" 23" 'Conside,rando ,~"inteligência "do "PARECE1VINP.I/PRO(;/CJCONSIN~02/09.; as
publicações dos pedidos Íios'12 meses antêriores ao depósito:dopedid? no 13r?sil inserem a

! '

\,

;I

,
I "

, ,

,
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matéria no estado da técnica, porqnant" as pnblicaçÕes efeluadas por' escritórios e:.o.angefro! não
co~stituem hipóteses de "aplicação dó período de graça .. > .

-. , . \

24'. '. No caso em -tela, a matéria já foi ihserid.a no estado de técruca, quando ocorreu o
depósito do pedido de patente no Brasil.Cànseqüentemente,.o períododegraça nãoresguªrda 'a

. nOvidade da patente impugnada, ainda que ,se entenda aplicável o ali. 12 da L.PL~s,patentes
depositadas' na vigência do Código de~iopriedade Iniustrialde 197L No ~ntantó; exis!e uma
questão temporal a SGr considerada. '. " "

..

25. ,Existiu uma divergência. no âmbito da~utarcíuia quanto' à póssibilidflde' de
I '. " .. ,

. considerar a'publicação de pedido de patente pOF escritório estrangeiro comQ uma hipótese do ... , "', . '.
art. 12;. lU, ?a LPI.. Essa divergêrlcia foi resolvida, no, âmbito intemo, por meio do
PARECERliNPIIPROCICJCONS/N002/09 ...

. . 26~, O ,PAREOER/INPI/PROCICJCONS/N0, 02/09 e' datado, de. 17,OS.09. Ele foi
aprovaqo pela Coordenadora da Coordenação Jurídica de ;Consultoria, a Procuradora Federal'
Maria,A1iceC*"tro R.odtigúes,em 1.9.08.2009. O ,Procurador~Cbefe Mauro $odré Maia aprovou
°parecer, em} 1.082009, e <Yencaminhou a Diretófl,a.dePatentes; que não se opÔs à cohc1usão

' .exarada e aos efeitos normativos propostos.' I '

27. ' A Presidência da autarquia cónferiu efeitos nonnativos ao parecer; em 2~09.2009.
: . A pubiicação do parecer nonnariVÓ?correu em K09.:W,09, na RPI 2018. Aorien~ão do parecer

encontI:a"'seplenamente~vigente.

28.' O 'ato concessono da p?-tenté impugnada Ocorreu em 14;05.2002. Quando a
Diretoria. de Patentes entendêu p~la aplicação do ,período de, gráça,. não ,ha\,!ao parecer ,
normativo .

, , 29. ' Opareeer nomativo nll'o indiem,! Ir nulidádede atos, àdminislfativospraticados ,
eom enteudimento divergente. Tampouco, hli de sdàiar que O,el1tendilnentoeonttário ao do',
parecer normativo é:qes'arrazoado ou ~ivado de algum víCio de ilegalidade. Aocontiário, o
,entendimento .contrárioao patecernormativo'êbastai1te razoave1, embora a Procuradoria ea '
'Presidência lehham se posicionado' emsentidodiverso. "

" '

< -

30~ Nesse contexto~ reconhece-se como hígida a decisão da Diretoria de Patentes; a
' ....

' ... " .. " ..'., ' ".,
,qual reconheceu a novidaded~invençãoi deSde que se ~nten:da pela incidência do art. 12 daLPI
aos pedidos depositadósnavigê~ci~dÓ CPII71, o que será tratadoàsegliir.

. ,

n.3 ART. 229 DA LPI·

. '1

/
I

, '

, '.

/' \ ",'31. ' .O·art.229 dáLPI teve ~tia à~d.açãoa1teradà pela Léi 10.196, de 2001.' O quadro
abaixo traz as duas redações do dispositivo.

"
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Redação do art. 229 da,LPI anterior à Lei
. 10.196/2001
'A:t;1:. 229; Aos. pedidos em' andamento serão
aplicadas' as disposições desta Lei, , exceto

I

quanto· à patenteabilid,ade das subsfâncias,
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 0S respectivos processos
de obtenção :oumodificação,que ..só serão
priVilegiáveisnas condiçÕes:estabelecidàsnos'
arts; 230 e 73L \

I,

. Redação do art. 229 da LPI .inseridtt ,pela Lei
10.196/2001' /
Art; 229, Aos pedidos em andamento s,erão,aplicadas
as ' disposições .. desta Lei, exceto quantó ,à
pÇltenteabilid~ded~s ped~dos depositados até 31, de
de,zembto -de 1994" cujo objeto de p.rdteção sejam
substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou
processos químicos' oU substâricias, matérias, Ínisturas
ou produtos alimeptícios, químico-farmacêuticos e
niedicam~ntos de qualq~er espécie,' bem .cOmo os
respeétivosprocessos de obtenção ou modificação e
.cujos depositantes não' tenham ..exercido a ..faculdade'
prevista nos arts. 230e. 231 desta Lei,· os quais serão

>considerados', indeferidos, para todús os. efeitos,
devendo ,0 INPI publicara comunicação dos aludidos
indeferimentos. < ,

Parágrafoún:ico.. Aos pedidos relativQs a produtos
farmacêu~icos e produtos químicos para a a~iCl;lltura,
que .tenham' sido depositados entre 1Q de, jaQeiro de
1995'e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critéiiosde
patenteabilidade.desta: Lei, na data:_efetiva·do dépósito ,;.
do pedid(j)no Brasil' Ó~,daprioridade; ...-se"hou~er:

'.assegurando:-sea prot~çãoa partir da datÇlda con.cessão
da patente, pe!oprazo remanescente a contar do dia do

.depóSitonoBrasil,limitado ao prazo previst,Onocaput
"do art. 4-0. "r.' .

32~ APr6curádori~, por ineio,do PARECERINPI/PR6C~Ind/no006i97~ de lav~a da
Procui'adÓra Federal Nelida Jessen, na ocasião.Procuradora-Geral,en:tendeu peIaadoção da Lei.
9.279/96 no processamento' e <:lecisão.dos pedidos administtativosprotocolizados na vigênci,a do
Código dé Propriedadelndustrialde 1971 (fls. 544/546) ..

J3. Oparecer~ea:UtOJ;ia da P:rocuràd()raF~defalNelida Jessen; dátádode205.97,
enfrentouq"':!estão·torment<?sa, na ocasião, concernente aos processos em andamento na,segUhda
instância administrativa'. A consulta, a qual precedeu o parecer, dizia respeito ao tratamento

" 'I" . _,. I •

conferido às rev,isõesadministrativas protocolizadas na vigência da Lei 5.772/71 e não.. - . \.,' ~
notifIcadas ri~RPI.O exame4essas revi~õesadmihistrativas submete-se<.~o CPI/71 ,ou à Lei

. 9.279/967

34 .. As, revisões administrativ~~,'âihda que ~pr'otocolizados na vIgencia' da Lei
5.772/71, submetem~seao exame à luz da Lei 9279/96, em razão dó qdeclispõe' o art. 229 em '

7
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RUqnç3
Seroidpr,

~,estudo, concluiu o PARECER INPIIPROC/Plnd!no.o06/97. o parecer destaca o fato dos"
pro~essos estarem em and~ento para aplicação da Lei 9.279/96, ipsis litteris:

, .
F,

\. ;

"Como prbcessoque é, busca ele a satisfação da,presÚlçã0jurisdicional
, 'administrati~apara- ,o pedido que dele é o. objeto. Em se?do assim, , '
entendoser aplicável o art. 229 da LPI [...]
Concluo" então, que deverão. ser processadÓs,e decididos, a ,partir "de
15~5.97,segundo a LPI e' nãortrais peloOPI. E is'so não representa
novidade, pois a Lei.n° 5772/71 continha dispositivo similar.
[.:.} . i "

O nó:g6rdiodaqüestão, ée·starem os próc~ssos em andamento e eles o
estão desde a propositura até a decísaü."

35. " . ,1\ aplicaçãô dó art. 229 da LPI foi objeto denovoeXáme'da Proc~ádoria, por'
I: . ,_' __ ... _ . ~ .

meio de mal}ifestação.do Pr~curador Federal; Oswaldo Lillo Soates,em 2Táe abtil,de 1998, nos
autos ,do processo administrativo. nO'818273909 (fls; .549/551). 'A ~anifestação em apreço.
discorreu sobre anaturezajurídica darevisãoadmihisfrativa,bemcomo.sobre o teor do art,238 ,
da LPI.

,.'.'

36., ,Dari. 238daLPI deJernini'o'examédos.recut$osàIUzdo Código de'Propfied~de
Industrial de 1971',quartdo interpostos na vigência dessa lei.3 '~ . , "

37. Q Pr9curadot FederalOswaldci Lino Soares, ~m:sua manifestação, esc1árec~ que a
revisãoadrilinistrativanãopossuia a natureza de urnrecurso,por isso, não incide, no caso, o art.
238,esimo art. 229, ambos da Le~ 9.279/96. Dessa forma,ratificou-se o entendimento expresso
:', , '" ,." ",' ", . ' , ,

no PARECER INPI/PROC/Plnd/no006/97 sobre o alcance do 'art. 229 da LPI, in verbis:", '

O" ,'., ( '" •••

'''7. iA LPI deixaclato no a,rt.229 queao~ pedidoseni andamento serão
aplicadas as 'disposições .d~Iei nova·e, nó art. 238; que os recurso;
ititerpostos na vigência do ;Código revogado serãb d~cididos na form~ '

nneleprevista, admitindocl?lramente <;>,seuefeito ultrativo, apena~,nessa " '
últirtiahipótese.". '

"," . : I

38. ' OP ARECER/INPI/PROCIDIRAD/N° .29/2007" de lavra doProcufador Federal
Gerson;da Costa Goqê'a, perfilha o entendimento sobre o art. 229 da LPI presente nas duas
manifestações "previamente . d~adas. Transcreve-se ,0$ 'termos adotados', pelo I

PARECER/INPI/PROCIDlRAD/N° 29/2007 (fls. '552/558):

"Ainterpretação do ariigosURracitadúéreHl.C~onadaàaplicaçãoda lei 110

,tempo, que tem comq paradigma o artigo 2óda Lei de Introdução' ao'... ', ..
.Código Civil, em consonância coma l1orma,'constitu,cionaJdo art. 50,

.•.. 3 Lei 9.279/9õ,àrt. 23~~.osrecursosinterpostosn~vigênciadaLeino's.772, de 21 dedezembro de 1971,serão
decididosna fonnanelaprevista. / .

\,
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39.0 -PARECERlINPIIPRQC/DlRAD/N° 29/200T.observa.a existêIlPia da uma
,'manifestaçã;odaProcuí-adoria com ~ma exegesérestritiva do.art. 229' daLpI. In casu,a
manifestação dissonarite~dal>rocuradoria. é op~ecerPROC/DICONS. ref.aoMU7401J87-1,de ;: '.
lavra do Proc.urador Federal José Carlos So.ares; de Ménezes, datado de, 2Ó.09.2009 (fls .
;526/532) ..

:~,' " ,

, ,
" I":

, ." . ,' ..

XXtylçla CRFS, visto qu~,aretroativida.de,tlão·podê ferir o ato jurídico.
perfeito, a coisa.julgaCl3;e o .direitoadqqirido: No presente c,aso não~ :
houve infringênciaa qualquer dos 'instrumentos jurídicos mencionados,

·.já.que a declaraçã6 d~'dOlI}-íniopúblico"~ar-se-ia ~~mentecom parecer
conclusivo deste .INPI. ..
A LPI,noseu artigo229,nã.o apn;;serüaunia"fo~mà.de retroação da lei e

"-sim um posicionamento de política legi~lativa, que visa, em suma, a
aplicação dos novos institutos !Criadosp.or esta lei áo exame de pedidos,

. que peloac~mulo de tra:balhô, aguar,dam uma decisão por parte deste
instifuto I?orvários anos... '
Desta forma o ,disposto,llOmi. 229. da LPI não se classificacomà uma

. disposição tranSitória, ,confohne alegado pela. re"quere~tedo' PAN,
quando trata;daanáÍise do~pedidos,ou'm~rhO; da análise de recursos '

'interp~stQSjá ~a vigência da nova 1ei;pbrtantó aplicável à disciplina dá.
art; 12 da LPI, "per[odo de graça';. mesmo que o fato tenha ocorrido na
·.lei·anterlor,onde não existia.taipossibilidade"jáque.rio presente caso a.

" difer_ençaentr~a publicação do pe~idono exteriole ó'depóSito no Brasil
se de~ com urna 'diferença deJ .(três) meses é aanális.edo pedido de
Patente e dO.processoadmitlistrativo.de nuiidade se deram somente sobre
avigência da lei;I1ova,Lei9.279196':""LPI.",-'· .; I

... .
• ,";;'" , ~ I, ,," " ,

..40. "- 'A leitu.radàsprimeiras linhas do pàrecerPROC/DICONSre{aoMU7401l87_1 ..'
. indica um contexto ;fático distinto do caso em. tela. Nesse proces!s~, ,o pedIdo. de. patente de

. modelo de. uti~idadefoi depositado em .12~06.·1994,e a;mterioridadeapontaâà Joip'~bJi.cada em
1991. Essa anteriorid~~e constituiúo Óbicepara o deferimento do pedido. " ,.

I: .. t.
41. ' .. O.parecerPROC!pICQNS ref. ao MU740T 187~1 teve comofocoumapublicação
da,EMBRAPAde févereiro!de 1994, aríteríor ao'depósitodo 'pedido de patente de modelo de .",utilidade , .. " I

, . " .. "/

. 42. ' .. '- ,Nessecorrt~xtú"o patecerísta, conc1uiuqlleartovidadeJáse~ficontrava,fulminada \
pela divulgação'do conhecimento; anteriormente ao depósito do pedido/de patente de modelb de '

' .. "

'. utilidade. Seguindo· essa linha de racióc1nio, a Lei 9.279/96 .não' se aplicaria aos pedidos em
. , , -.. - -, I ", •. ". ,

a.ndam.ento osquáisamatériajá se encontniva po estado da técnica; no ~omento .do depósito ..
: Reproduz-se .asegu~r' a argumentação exposta nÓparecerPROCiDICONStef. àO,MU74011 S7-1: .

. .

,. "23. Vê"'se~que o.legÍslador quis aplicar 'a nova LPI aos pedidos em
·aridamen.toque, não estiVessemai~da.fulminad0s'pela falta de novicla&,.

bem como aos atosjuddiCosa,~ndanãorea'lizadôs,portanto,. exchtindo-se...

I" '

r

, .
. ,
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, .

da aplicaç~o da nova LPI os fatos já concretizados e aos direitos j~ .
incorporados ao domínio público .

• 24. Ademais, a jns~rção de 'urp' conhecime:p.tú t~cnol6.gico no.estadQda
técnica, c.omo jáditq antes, caracteri.za~se como sendó 'umdireit?
adquirido da coletividade, sendo, em verdade, matéria substantiva,'

. regulada pela Lei da éPbC~; não se àplicandoa lei posterior.me.smo· que
seja ela mais bertêficaao tituiar, cómoocQrre, de fato, com o artigo 12 da
LPI, posto que o direito da coletividade e o interesse do desenvolvimep.to .
tecnológico é maior do que o individual do titular.
[;..]
26. Diantedé. tudo: entendemos não ser apliçávelos artigos 12 e 229 :da

,LPI, ao objeto reivindic~d0, já incorporado ao estado da técnica antes da
Vigência daLPI, mesmo, que somente: examinado~ na vigêhcii da nova

, lei, tendo em vista os princípios gerais,do direito eao domínio público:':'

43., 'Em ql,1e·pese a argumentação supra, .0 PARECERJINPI/PROC/DlRADIN0
29/2007 ,entendeupor não aplicá-lo ao caso concreto. Em razão da dissohânciade entendimento,
justifica-se a emissãod((parecerdedicado àharrnQnizaçãúda matéria. I.

, . ,'. '.' ' .. r' .
lIA O INPI DEFENDE EM JUÍZO A INAPLICABILIDADED OART. 12 AOS PEDIDOS

.. A .

DEPATENT-EDEPOSITADOSNA VIGENCIADO CPI/71

.44. ' . Amatétia em apreço foi submetida ao PoçlerJu~icÜfrionoânibito deumaàção.na
qual o autoi-buscouo restabelecimento de .riinapatente demo'delo·de utilidade;

I t '1..

45. No caso em tela, o' pe~ido dedepositó ocorreu em<13 de dezembro de' 1996. A',
. patente foi co~cedida .nÓ.ano de 2000. Apos a concessão~pm' intere~sàdoJngress?u com Um!
.processo administrativo de nulidade em face'dessa patente. Aconchisão' do·INPI, na ocasião, foi
p~lanulidade da patênte €tri~azãod~ausê~cia de.n~vidade,:posto<iue a Invençãojá era objeto d~
c:ome;rcializaçãoem 1 de 'agostod~ 199'6. '.

46.. , Em seguida,.a parte ingressou com açâojudicialbúscando a nulidade<da decisão.
administrativado INPI para que'a patente de modelo de utilidade fosse restabelecida. ,.'

. -
..

47. . Ems~dedecontestação, o IN'pIQ.estacou'que,acOplerciaIlzaçãodo produto não se '~ , .. , ..
caracteriza como hipótese prevista no art. 12 da LPL Os três incisos desse d,ispositivoprevêem'
situações como demonstração, com:micaçãoa entidade' científica o'u exibição em exposjção.
oficial.

"". \, • J ••

48. 'Ou seja, a .venda (fo/bem com .intuito de' hicro não é ~umahipótese prevista no.
' . ,... ' :", \- ,., ,'.

período.de graça. Nesse particular, transcreve'-se a argumentação exposta na contestação do
INPI:

.

, '
•.., ~ 10
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"22. Trat~~a-se, no caso,'de cometcialização;~ura e simplesmente, °
autor simplesmente vengeu ahh~~ipadamertteopr.octuto que pretendia .no
futuro patentear, 'sem se C~!cat'dos resguardos que li Lei então vigepte
exigia; sob pena·de ver quedado no estado d~técnica e, assim, fulminada
a· nóvida.c.ledaquele posterior pedido de'patente - exatamente' o que

:'ocorre4, e inafastavelmente, n~ hipótese em apreço.':
. , ,

49. , Qua:nto~'questã~ de direito intertemporal, a contestação do INPI defende ,que n~o
se,aplica o art. 12 da LPI aos pedidos de patente depositados na vigência do CPII7J pelo seguinte
motivo: a novidade é verificada'de acordo com a ,c;latado pedido, ou' do 'pedido .de prioridáde:
Nesse diapasão,Teprodúz-se a argunientação da contestação:

"27. [...] a aferição'danovidade se dá no momento do depósito do pedido
,(ou, por expressa ,disposição legal; de caráter universal, na data da
prioridade mais antiga)., , ,
28. No.caso de que se trata aqui, a aferição. da novidade do oQjeto:da

. patente <;lemodelüde utilidade em apreço só podia sê' dài- aos 13.12.96,
r.' •

quando depositado' o respectivo pedido ~ ocasião em que, tóma..,se
'''imperioso'tepisar, vigia ainda, remansosamélte, a Leirí° '$.772171." .

. . ' I. ' .

. • , . i . i ' ... " l
50. 'Oj)ârecerPROC/DICONSref .•aoMÚ7401187_1, de lavrad~ ProcUrador Federal

.José Carlos Soares'de Menezes; datado de 20.09.20.09" é citado textualmente na contestação do
. , . " , í .•- INPI. .

" ..•

I .

\' , ,-

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

SI:. . Eni'6 de maiô de 2008,foi pioferidaa sel1tençapelaJuíza,Federal Márcia Maria' .
Nui1~s de Barros. Ó deciSul12ente'ndeu pelajnap1icabilid~de doart..' 12 .da LPI aos pedidos de

... patentes dep?sitados ,na vigência ,da ,lei revogada. Os .pedidos autorais - foram julgados.
improcedentes. Cumpre citar, treç:ho da fundanientação' da sentença:"

. ,

.\ .

-/

"Dito lsto,,resta ~videhteque, segundo as disposições legais vig~ntes à
época do depósito de patente de modelo de utilidade hO MU 7603403;-8,

/ só seria assegurado o' denominado' período de graça, mediante
.. I

requérimepto .específic~dotitular, e apenas nos casos de" demonstração, .
comunicação á entidades científicas-oue~ilJiçãodo privilégio em
:exposiçõesoficiais ou ofiCialmentereconl:1eddàs'.
Tal.péríoclo de graça não abrangia, como ocorreu n-ocaso dos autos, ~

.' . f

comerCialízaçãopura e simples do objeto patenteado, confomíe'se infere
do documento defl. 32 ..

, .- •.. _ f ."

Sendo a novidade critério apnrávelnadata do depósito,evidente.qne
1 " ••

inaplicáveis,no caso concreto, as novas disposições da LPI -:Lei nO
9.279/96, que só entrou em vigor em 14/05/1997, salvo situações
-específicas;a teor do disposto em seu art. 247..

. I " '~f

, Assim, nãq havendoconttovérsia qtranto à divulgação do 'objeto da- ... ., . ,

. patentedemodelode utilidade eu']:data anterior ao depósito para fins d,eI

co~erCia1izaçã(j,tenho' .queefetivament~ demonstrado que já se

- "
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encohtrava no estad~ da té'cnicaquando· do depósito,.razão por quê -deve.
ser \mantida' a sua m~Iidade, por ausência de novidade, devendo ser

.julgado improcedenteü pedi?o da autora."

52.. 'Aseritença foi objeto de apelação. O, acórdãó proferido 'pela la Turma,
Especializada do T~ibunal Regiemi:llFederal da la Regiãoéntendeu pela inaplicâbilidade do .art.
12 dá Lei 9.279/96 aosp~didos de patente dep,ostÚl.dosna vigência. do CPII71. 9 acórClãÇ>expliCa
que ,a áfetição do estado da técnica· submete-se à leí'vigente no momento do depósito, .isto é 0:
CPI171~Segue a ementa do acórdão em c<?mento: '

;,

I ~ "

"PROPIÚEDADE INDUSTRIAL' PATENTE. MODELO. DE
UTILIDADE. NULIDADE. NOVIDADE~ AUSÊNCIA. ESTADO
.DA TÉC~ICA. .1. O pedido de patente do modelo de.utilidade em tela .'
foi depositadojunto ao INPI quando' àlrtda vigente o·antigo 'Código de
Propriedade fudustrial; a concessão do registro, porém, sÓ veio a.
:ocotrer àpós a entradaern vigor da Leino 9.279/96. De acordo cOma .
nova legislação, Hieriosrigoros,à que aanteriot, o autor fa;zjus aos.
beneficios do.período de graça, "independentementede requerimento.
formai e prévio,.desd~ que a divulgàção ,do objeto'dapatente tenha
sido realizada pelo próprio inventor· Ou "por.ter-ceÍ1;osque tenham'
obtido dele informações sobre oinveÍ1to,desobrigando o Üwentor de .
qualquer tipo de depósito. 2. Oar't. 229daLPi não se aplica ao
caso,vez que em se tratando de aférição do estado da"técnica, ou
seJa, 'de divúlgação ~nteriorao depÓsito do registro~ o marco
definidor da legislaçãoinc~de,nte deve ser a data do depósito e não
a da concessão. Por definição, o estado da 'técnica compreende
tudó aquilo que não se tornou ,acessível ao conhecimento público
na data do depósito do pedido, isto é, tudo. aquilo que guarda

.novidade em relação áoque já existe e secoÍlhece. no mercado. 2•.
,O depó~ito'da pàtente se deu sob a égide do antigo CPI, que exigia.
para a concessão da garantia de prioridade umaveriflcação
préyia quanto à existência de novidade, e tal formalidade não foi

". efetuada, razão pela'quaI a patente em questão não preenche lun
dos requisitos para a registrabilídade;quaI.seja, a novidadê. Faz-
se mister anotar que' a patente Mncedida confere proteção ao
titular desde' a ,data do depósito· e não dá concessão posterior,
·constituindo Jal 'fato mais .umargumento lógico a favór de que o
estado, da técnica. seja examinado de acordo com a. legislação .
vigente à época. do~. depQ~ito. 3. Agravo ,retido ,e apelação

._ desprovidos.,,4 ..

~ "- .

5}. Registrê-se a compreensão, distintásóbre _à. matéfia, .presente,. no voto venCido
proferido pelo Desembargadbr Federal Messod-Azulay Neto, segundo o qual oart: 12 da,Lei
9.27?/96 é aplicável às pedidos de paten~e depositados na vigência do CPII71; 'fn verbis: ,.

, .

4TRF2~Região,'2~TunnaE~pecialiiada,~C:-APELAÇÃOCÍVEL..o:428057,'Proces,so:i007~lOi8030663,Data
Decisãot28/04/2009,Documento:TRF-200208493,RelatorDesémbargadorFederalMessod"AzulayNeto, Relator
paraAcórdãoDesembargadoraFederalLilianeRoriz,Dm -Data::.02/06/2009- Página:41.

.,.-..
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"

"E,nem se alegue, como faz.o INPI, que o período de graça, previsto no
' artigo 12 da Lei 9.279/76, não pode ser aplicado as patentes dep~sitadas
na vigência'da Lei 5.772/71,. ' , ' . , ",

-A vingar tal entendimento é negar aplicação aos claros ditames do caput
do artigo 229, da LIP, que diz: '
l·..) , " "

,E airida que se leve consideração, como quer o INPI, que óartigo 229, da
LIP, só entrou eni vigor, em 14/05/97;'0 fato é que na dáta ~n;i,questão o

t processo de análisi da patente estava longe, de terminar" vindo' isso a
ocorrer somente 'no ano 2000, três anos de depois da vigência da, nova
lei. "" "
De sorte, diferentemente do Juízo, dou aplicabilidade ao artigo 12, da
LIP, por. força' do qUe dispõe OaIiigo 229 do mesmo d'ipl0ma legal,
entendendo ,que o ato praticado pe'1o,Apelante, fls,: 32, encontra tutela no

,período de graça.'" '

54.: üaGórdão foi, atacado' por n.ieio de. recurso especià1. O recurso foi adrnitid~ na
" ,',' 'I ,', "

' ,origewe teve como objeto aaplicaçãod~art; 12 d'1:)LPI aos pedidos de patente depositados na
vigênCia do 'CPII71, ,confórme' se vei:itica na decisão, que' examinou ,os requisitos, de
admissibilidad~ recursal. 5 '. ' ' , '

f . _ ,

55. " Em 18.02.2015, o~Mii1istro Rel~tor Màrco Aurélio Belizze" proferiu decisã~
mono~rátiêa' de não-conhecimêntodo recurso especi~l, em raz:ão daintempestividade. Otrânsito

I I' ' emjulgado.ocorreu em 24.02.2.015. Resta, assim,màntido o acÓrdão proferido pela' 2a Turnía'
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região; .

, IIoSRESOLUÇÃO N° '11DA ABPI O"

. ,

56. "A Resolução nO.71daAssociação Brasilejra da: Propriedade Industrial (ABPI), de
9de fevereiro dê 2007,examitroua aplicação do art. 12~~.Lei 9.279/96 aQs pedidos de patente
depositados na vigênCia do CPI/?l. / , '

"
" , , , /. ,

,57. ,AResoluçãomo'stra..:se favorável à aplicação do art., )2, da'~Plno exame dos
pedidos de, patente depositados na vigênciadà lei revogada. Na visãóda ABPI, a valoração dos .
fatos jui-íd.icosanteriore~ àvigê~cia da Lei 9.279/96 riãoocorre:nos terri1?sda rei revogada, mas
sim da lei vigente no/momento do exame, erntazão do que determina b m:t. 229 da Lei. _ .

, . '. ',' ,

1.' •

.1', ,

, ~'Uma irivençãocái~á;óu não, em domínio pÚblico, na Jorma que a lei... I

, definir. Se, no período de graça, alguém utilizou invenção cujo pedido de
'patente ainda estava flel}derite,diante de Uma permissão' vigente à épiJca,'
. a questão s,eresolve no campo do conflito de direitos individuais. A LPI '
contém norma jurídica que valora os fatos jurídicos anteriores à sua,- '\

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

.s"Aparte recorrébtesustenta, emsintese,que 6 acórdão impugnado contrariou/os artigos229e 12,da' Lei nO
9.279/96." Tribunal RegionalF~deral da 28 Região, Relator Deseinbargadora Federal Vice-Presidente VeraLúcia
Lima, apelação cível 2007.51.01.803066-3. Decisão proferida em 24.02.2010. ' ,
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vigê~ciade forma diferente da leg:isláçãoanterior, e como avaloraçãet
incide ,sobre fatos jurídicos (e não atos jurídicos) não há que se falar em

',direÍfoadquirido, "
Do coniunto de regras relativas,à determinacãoda novidade.

- o último aspecto a corisiderar face .~necessidàde ide aplicação do artigo
12 da LPl às divulgações públicas dos pedidos depositadosnavigência "

,.da Lei nO5.772/7'1 vei-,sa:sobre o conjunto de~elementos da 'definição
jurídica daquilo 'quecQnstitui,técniéa anteriorpa!a efeitos de av~liação'de

'no~idade e atividade-in~entiva, tendo eJ.Tlyistaque adisposiçio do artigo
12 é apenas unÍdesses elementos. '
Seguindo-se à,definição geral"dos'requisitos depatenteabilidade em seus

, . ' \ ,

artigos' 8° e' 9°, ,a Lei n09.27?/9ç,define em seu artigo n o,que,se
entende por "novidade"ill eno §1-°deste artigo existe ressalvá, expressa,
às situações previstas nos artigos12 (período'de graça), 16 (priorÍdade) e '
17 (priCll~idade.interna).Ademais, o §2°.do~igo 11 iJ?põe-se restrição
inexisfynte pa. vigência da lei anterior (Lei nO 5./772/71). Em' outras '
palavras, nos termos' do,§2° passa a ser considerado como integrante do
estàdoda técnica .~'apenas para' aferição de .novidade ~. O conteúdo de

, ,pedido§.de patente já depositàdos antes do pedido'depatehte sób exame,
ainda'que Úlispedidos apenas venham à ser publicados~p6s,taldata.
Com efeito, no que dízT,espeitoaos peaidos,de patente çlepositadôsáinda

.'na, vigência da Le}nO5.772/71 e examinados já sob a égide da Lei nO
9.279/96, ha<veriaum desequilíbrio .nocomport;~ento admin~strativo,do.'
INPI c,asoestaautarquia viesse a considerar~naplicável aregr,a do artigo
12'da Lei nO9.279/96,enquanto,-poroutro' lado, aplicasse a regi:a do §2°
dó artigo '11, tendo em vista que e~taÚltimaé aind,amais rigorosa quanto
ao ,tratamento e valoração ,dosfatos.jurídicos~n1ierior~s. O simples

, I" ,

expurgodoaJ;tigo 12 na, determinação da nov,idade,de um pedido de
patepte examinadÇljá fia vigência 'da .Lei n° 9.279/96 romperia o
equilíbrio estabelecido 'pelo legi~lador, em ~c1aro prejuízo para o
depositante;" .j -

, I

,11.6CONCLUSÃO PRELIMINAR

. ' ...
58'. O 'parec~r FROC/DICONSref. aQ.,MU7401187-1emite urna.' interpretação
restritiva do art. 229 da LPI. De acorâo coni.essariJ.~ifestação, 'a Lei 9.279/96 hão 'se aplica aos
processos .em .andamento quando o objeto reivindicado já ',estáva incorporado no estado da,
" , \

.técnic~ na vigênciadaJeirevogada~

. ~~., Ocorre, todavia, que o'art229 da LPlestabelece a aplicação.da lei nova aos
',' processos em andamento,: sem qualificar se eles já estavam em detenriinada situação ou não. Os

processos em andamento, nos ,quais não se'~xaminaâ luz da LPI, são aqueles previs'tos na'
prÓpria lei: Por ex~mplo,oart. 238daLPI e~pecifica.queás recursos serão 'examinados à luido'

".( CPII71, quando interpostos na vigência da lei revogada .. '
\

I,'.

"..
/

J
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.60. Não obstante os argumentos ,eontrários, o entcpdimento' expresso no pm;ece~
' PROC/I)ICONS ref. ao MU7401,187-1 impõe-se de,form'ac~nvíncente. A entnidaem vigor da
.LPI não teve o condão de restaurar a vigência de um direito patentário já fulminado na ocasião;
salvo previsão específica na lei.

, .,

I - '

~~\'{gFlsb t)=f~~
'Rubriéa I"

Sên:iidôr,
. ,•.v'·'

. ~~~~::'.,..

'.•~. I . ( •

61. O art. 229 da (PI não c0J?stitui lima previsão específica de crestauraçãododireitó
patentário já extinto, em ,razão 'de ausêriciadcl}ovidadede um pedido de patente. O art., 229 da '
LPI é uma _ot1á~sulageral aplicável aos pedidos em andamento, desde que ,estes retinam
condíçõesmínimasde viabilidade. Um pedido de patente sem condições mínimas'de viabilidade; .
depositado na vigência doCPIJ71, nãoress~ge em razão do que (ii~põe o (lft.229 di:lLPI.'

62. ,A piesentcdiscus'são tangenciaalguhs áspectos das açàes sobre prazo de vigência
de' patente jJipeline. El}l determinados j~lgados sol:rre as ações dépatentepip(?/inej o Poder
Judiciário enien~eu pela· ausência de competência, do Poder Legislativo p~ra' editar leis que

. tetirass~m patentes do estado da téc1!ica e do domínio público. o,

63. ,', Uma vez :inserida a invençãô n~ >re~ communiSdmniu~, não há ~oJ?Ór~t~rá-la d~
dÇlmÜÜop~blico.1?sse foi ,um dos fundamentos ado~ados'para indeferira prorrogação do

' , \privilégio por mais de cinco anos, conforme se verifica nojulgàdorelatado pelo Desembargador
' FederaIAndréFontes,a'seguirfranscrito: >,

/'.. :

.'

,.

. '

,DIREITO COMERCIAL EDA.,PROPRlEDADE INDUSTRIAL.,
'PRORl}OGAÇÃO DE PATENTE CONCED:rDASOB A ÉGIDE DA .'

"LEI N° 5.772-71. INAPLICABrLlDADE, DO ACORDO SOBRE
ASPECTOS ," .DA ' PROPRIEDADE - IN'TELECTUAL

,:RELACIONADOS. AO>COMÉRCIO (ADPIC),;CONHECIDO NA
VERSÃO ·.ANGLÓFONA POR "TRIPS": I - Não tem o Pod'er
Legislativo competência para editar leis quc,utribúam patentes

. pâra~que já se encontra no estado da técnica'e no domínio
púbIi~o como tescommunisomnium. TI ':'.O Acordo sobre Aspectos

,da Propriedade Intelectual Relacionados ao' Comérci6 .oonstitui,
normativà internacional que teIll como destinatário o Estad~"'Membro,

. a depender deJei 'nacional para viabilizar sua execução, razão ,porque

....não,pode ser suscitado;,pe1aspartes 'como fundamento ,de sua pretensão, . "
tendo se tornado vigente e aPlicável no Brasil a partir de I dejaneiro de <

2000. III - A postulada prorroga,çãopor mais 5 (Cinco)anos de patente
concedida $oba égide da Lei n° 5.;772;;.71,passando de 15 (quinze) para
20 (vinte) anos, viola 'nãoipenas o: ato Jurídico perfeito

, consubstanciadomi patente, por se tratar.de termo 'pré;.fixado, na 'forma
. do artigo 6° da Lei de Introdução ao.CódigóCivil e.do.inc~so XXXVI

do artigo 5.° da Con~tituição da RepÚblica; mas também afronta o'
princípio da vincul:Ú;ãoda jUrisdiç;ãoà lei e ao' direito, pois não há lei
que crie .esse prazo •..ou .atribua ao, titular. um benefício para o qual.
nenhum' gasto teve. .IV - G deferimento da pro~rrogaçãodo 'privilégio
por mais 5. (cinco) anos ensejaril;loenriquecime.r:!to ~'em causa do

I. requerente, pois esse destinou investimentos referentes' a patente com

, .

"
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, ,
validade por apenas 15 (quinze) anos, mas deseja a exclpsi'vidade 'de
su?'exploração por 20 (vinte) anos, V- Apelaçãoprovida,6, "

64: Nesse di~pasão; vaÍe citár o jv1gado relatado pela DeseinbargadoraFederal Maria
Helena Cisne sobre pàtente requerida via PCT, qúe não requereu o, ingresso na f~se nacional. No
caso, aautanÍuia\promoveu a retirada 'd~ ,pedido da fila doPCT, ~ o ,te~peétivo arquivamento do
pedido de ,patente. O I1;JPIsustentou em Juízo',a 'perda do ,direito de renovar ° pedido via
pipeline"posto que a patente havia entrado em domínio público.

-' - .... - /' . -,

65.' '\' A Rel~t6:ra foic1araaodizer que\oingresso da.pat~nte n~res'cofnmurits bmnium
,constitui um caminho semyolta,ipsislitteris:.'·' '

I .

. '

" "

PIREITO·COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE
REQUERIDA VIA PC'f. NÃO INGRESSO NA FASE.,NACIONAL.
CONSEQUENCIADA RETIRADA, '-" ARQUIVAMENTO," NO

,,BRASIL. PERDA DO DIREITO DE RÉNOVAR O PEDIDO VIA .
,PIP,ELINE. I - Trata-se de pedido de pat,ente,s' dereválida,ou ~eja, "

" "pipeline"; vindo as requerentes a informar, no Cl.lfSOdo 'processo, que, "
haviam dado entrada 'inicial nos pedidos de patente via PCT,sendo o~
Brasil um dos países designados, mas sem ingresso dos pedidos na fase

,na~lonaL II -~~gundo o PCT -artigos 21-1) e 39-3)~, d~ixando o
depositante de praticar Os ,atos que lhe são .exigidos (apresentai texto em
língua, vernácula, do pedido conforme depósito internacional iI1Íciai _

, relatório descritivo; r.elvindicaçÕes, resumo e desenho; se houver - e
eventuais emendas"e :declaraçÕes, á par do pagamento da tespectiva
retribujção), ocorrerão os mesmos efeitds :de uma retirada de um pedido
..Íiaeionalem nosso país. m - O Brási), da mesma forma que os Estados,

, Unidos e a Comissão Européia (EPO),' segundo jurisprudência firmada,
, em caso de ietiraêIa.(withdrawal) ouabandàno (abandonment), dá por

finddo prOcesso - ó que cortes'ponde ao arquivamento previsto no item
92 da Res€Jluçãono 37/92 e no art. 18 do AN _no f26/96, IV -Não se

" pode dar aos que negligenciaram,o m'esmó tratamentó que merecer8.n). os
depositantes diligente's, -sahedores da" previsível alteração 'legislativa
desde as discussões em ;nosso país,: por Comissão in~tituída pela Portaria,

I 'Interministerial nO-~4Q,de julhoi1990; para possibilitar a patenteabilidade
de Í11venções,químicas. farmacêrtticase, alimentares, com a tarefa ,de _

' elabórarprojeto pata 'discussão no Congresso Nacional, aliada à
divulgação; ,desde 21.1:2.91, pela antiga\Secretariá Geral ôo GATT, do'
teor das negociaçÕe~' da, Rodada Uruguai, acerca do 'texto ,prévio dos
TRIPS, com necessidade de alter~ção legislativa em no.ssó, país, que
levou à edição dai Lei n° 9.279/96, ,a \ novaLPI- que, por' isso,
mantiveram em:andamento' seus pedidos' de pateJ?-tes'na~, citadas áreas,

, mesmo. como óbice;dóart.' 9° ,do ,entãovigente CP!, vindo a~er
benefiCIados p7l,as regras sqpervelllentes do "caput" do art. 229 e ,do,§5°,
do art. 23 O~da LPI. V- Em se tratando as patentes dó tipo "pipeline" de

> exceção à regra da novidade e aos princípios constitucionais consagrados'
que restringem os privilégiqs a.o interesse social e, ao desenvolvimento
tecnológico e econÔmico do 'país, só podem suas regras 'ser interpretadas

.. ~ r. ' .

. . t * , •.
6 TribunalRegional Federal da 2"Região, -2"Tunha EspecialÜada, Rel~tor Dese11l,bargadorFedera1André Fontes,

'f\~ "--415692, Processo 20075101800i353, RJ, Data d~deciSão:24.06.200iL DJU - D~ta: 12/0W2008- Página: 509..
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" '

de modo restrito,' não se' admitindo amplitude, _quando, ,no, caso,
quebrada a ,novidade pelapúblicação i~ter~aciOlial, com, 'todo~ os
efeitos de direito, e abandonado o pedIdo em nosso paIs, velO a
patente a ,caír ilOdomínio público, {"resconim unis 'omniu~"),
situação! sem retorno. VI ~, Outrossim, ocorre na hipótese, qu~' ·as
'patente~ européias. apontadas como precedentes de con,cessão no
estrangeiro para autorizar,' no Brasil, as patente~ "pipeline"eri1 tela só -
vieram a ser deferidas após o requerimento 'no Brasil, ou seja,
respectivamente nas datas de 11/11/98' ~ 13/08/97,0 que inviabilizà

~ também, sua concessão. VII - Sentença confirmada. Apelação conhecida
é' não provida. Agravo retido não conheCido.7 ,

'I

66. ' A~'ementas colacionadas. não correspondem ao cernedâ presente controvérsia.
(aplicação do art: 12 da LPl'aos pedidos ,de pateritect'ep~sitados na vigência do' CPI/71). '
Entreta~to, esses IuIgados são aqui invocadõs em razão do 'argumento 'de que, o ingresso da

, patente em.reS communis omnium 'não se desconstitui pela mera vontade das partes.
, I ,

67: ' Em razão doexpostó, cabe a ProcUradoria manter o entendimento expresso' no
,'PROC/DICONS ~et aoMU'7~0l1,87~1. Trata':se, inclusive, da tese defendida pelo 'INPI no
precitado recurso especial:, ' ,.

'" , \ ' "
68.,., Nãoobsta~te~ ma11utençãodüentendimento expresso nOPROC/DICONSref. ao
MU7401187.:.1,forçoso concluir que ele"não .se aplica ao. processo em 'tela, em trâmite na

" CGREC. Adecisãó, cómbatida ná esfe~a'ad~inist~ativa édoano de 2002, s~nd~ que o parecer
c contido no PROC/DICONSref. áoMU740H87-1 'somente foi expedido no ano de20Q9.~ ..

I,

'69. ' oparecer PROC/DICONS ref.aoMtJ7491187":1 não ·foielaborado nos autos em
',.epígrafe, ou recebeu efeito nornlativo. Não ,há, como'. vincular o· el1tendimento' expte~so no'

PROC/DICONS'ref. ao MU7401187-1 ao processo em·epígrafe.

'70., .É 'compreensíVel a adoção do pensamento expresso .l1O... "'. f .. " .', I ' •

. 'PAREC~R/INPI/PROC/DlRAD/N° 29/2007para soltiçãoda:controvérsià apresentada nos al,ltos
'em epígrate, tendo em vista a ausência de umâorientação llormativa específica sobre a .matér1a.

As manifestações da ,Procuradoria" expedidas até o anode2009, e descritas no' tópic.o lI.3,da
ptesentemanifestação, indl~am a aplicação .:diLPI aos 'pedidos de patente depositados na'
vigência do CPII71" , , "I,

'J,

71" ~essa1}e~se,no'entant(),quees~as manifestáçõesexpedidas até 0.' mio de 2009 não:
'abordaram a aplicapilidadedo' instituto do.períodC)degraça{ai-t.12 da LPI), sendo. que, essa,'
que1:itãosomente foi apresentada à 'Procuradori.a,porbc~sião da cOl1~u1ta'naqual resultou no
entendime~to restÍ'itivo contida no PROC/DICÓNS re[ao MU7401187-1,de aC6rdo'com üS

....• ' . (. ...

documentos que instruem o.presente processa administrativo:

, , ,....' , ,

, 7 Ti-ibunalRegional Federal da2a Região, la Tunna EspeCializada,Relatbra Desembargadora FedeialMariaHel~na:
Cisne, AC - 3902'67,.:Processo2005510152'24942,RI, Data da decisão lú.06.2008, J)JO _Data: 03/07/2008 ~'.
Pagina: 56/57.' ',,' " ',',
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. \ ,

72.' Está p':(ôcuradoriadiscorda daaplicayão,dô, art. 12 daLPI aos pedidos de patente
depo~itadosnavigência' do CPII7L No entanto, esseeritendimentodamatéria éstálonge de ser
iriazoavel.Ele insubsiste em face da compreensão de que a LPI não restaura'as condições de
viabilidade de um p~dldô de patentejáextinto, ~alvoprevisão específica.

. 111.'CONCLUSÃO

."
73. Diante do exposto, resta exáminadaa m~téria objeto da· consulta para fins de ,
harmonização do entendimento acerca da apli~abilidade do período de' graça aos processos em
andamento por ocasiãoda.entradà emvigor da Lei 9.279(96 ..

I

74.
. , ... : --" - "

,Asseguintes asseitivás resulriem a,compreensão da Proéura.doriasobrea matéria;
tOart. )2 da LPI não se aplica aos pedidos' de patente d~positados na

. ,vigência do CPI/71, posto que aS;Ínvenções,ent:am em domínio públi6o_
'em data anterior à entrada'ernvigorda ler atual;

"lI. O' presente entendjmento'leva em 'consideraç~o atese défendidapelo
__ • " I" "

.INPI nos autos de recurso especial no qualse:discutiu:a matéria;
. (. I ••.••

lII. Não. obstante a conclusão precedente, mostra-se razoável, se a'
.Adm~nistraçãote~tenderpel1inente, a manutençã'q dadecisão concessória
da 'pátente, com data d~ ) 4';05.2002, e combatida no presente processo,
administrativo de nulida~e, em:raiãQ da' v~dação'de aplicaç?o retro~tiva
de nóva ii1terpretação"disposta~ôart 2°, parágrafo.Único, XIII, da Lei:

'. 8' . " . " .
9.784/99. ,

, I

,

. '

75. , •.Aprovada apresente mani~estaçãopeloPrccUI'ador~Chefe,sugere-seadevclução
dosalitos àCGRECe enyamillhàmentodecç,pia dopareceràDIRPA. , .

. .
À consideração superior.

.. ( .

-/ , , \ .

.Rio de '!.aneiro,4de março de 2015.

"

\, <lALo ••':"•...•.·

Loris BáênaCunha Neto , '. -'"
, Procuràdor Federal

Coordenador
.... ' ." .

• ' " ." "\ ' •• oi

8 Art.2Q
[ ••• ] Parágrafoúniéb. Nos processos admi~istrativos serão observados, entre oútros;os critérios de: [ ...] XIII

" interpretação da nonna administrativa da fonna que .melhor garanta o atendimento do fIm público· ague se dirige,
vedada .aplicação. retroativa de nova interpretação ... ' .

, ,
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ADVOCACIA-GERAL OA UNIÃO,
" ,

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCU~ADORIA FEDERAL -.INPI'

Rua'MayrinkVeiga, 9:- 23° andar-Centro-Rio de Janeiro -CEP 20(090-910.
~, Tel: (21) 3037.3207 . /

, '

,
\

Ofício nO 1031PRlINPI Em 13 de,março de 2015 .

. ·A SLiaExcelência a Senhora
Gabriela Rodrigues Figueiredo Pereira '

I Procuradora da República ,
Ministério Público Federal .
Procuradoria da Répública do EstadodoRio de Janeiro
Av. Nilo Peçanhà, 31 .,...9 ~andar:-Centrà.
CEP: 20.020~100/':'" Rio de Janeiro - RJ.

) ,
, t

, ,
( '.

REF: Inquérito Civil nO1.30.001.002460/2013-;09
Ofício nO1268/2015/GABPR/GRFP/PR-RJ

I .

, Senhora Procuradora,.
• j

( .

,.~, ,

I'

/
\ I",

I, I

/

"
,I

I

Com' vista~ à perfeita instrução ao expedient~.' em' destaque,
I encaminho, em anexo, as informações prestadas pela divisão de Contencioso

da Procuradoria Federal -:-INPI. . : '_,

Assim, continUo à' inteira IdisposiçãO de Vossa, Excelência no
sentido de, prestar quaisqu~r esclarecime~tos adicionais que po~enti.Jra' ~e
façam necessárias.

- RÉ3s'peitosamente,

/

JJinícius Bogéa Câmara
Vice-Presidente' Substituto'

~ Portaria nO28/1 {5

. '

I'
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