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:INTERESSADb:Coordetia.ção_Geràlde Recursos e ProcessÔSAdiniilistrativosde Nulidade.
.:ÃSSUNtO: DepõsÍtodepedido de:paientepipeline em momento posterior à data deeiltradade
fase niicional-depedidôdepositadomediante o sistema PCT, ....

..LOPAREcÊRN" FMNPIIOb3/2010é aplicável
quando o pedido de . patente, depositado no
sistema -PCT, ingressa na fase nacionál em.
momento -posteÚor ao depósito do _peqidô de.. -.
patentepipélifze .. _ ... -

II A parte final do art. 230, W; da Lei 9.279/96
.prevê umiI.fôrmalidade ao depositante do pedido
. de patente pipeline, cuja. inobservância não
impede .a substituição do pedido anterior em.
arida.m.ento;
lU. O depósito do pedido"de patente pipeline é
expressão da falta de . interesse· no
prosseguimento do proceSSo em andamento, a
despeito da inobservâÍ1cia no cumpriínento. da

. formalidade disposta no art. 230, §$O, da UI.

;Senhor Ptocurador-Chefe da PFEIINFI,

MLATÓRlO

".é •••

I. A Coordenação-Gerar de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade
(CGREC) submete consulta à Procuradoria sobre a subsistência do PARECER N0 PF-
INpr/OÓ3/2010qua:ndoa entrada em fase nacionaJ.do pedido de patente ocorreuernmomento

·posterioràdiJtadodepósito do pedido de Jiatentepipeline.



6. 'AcontrOvérsia ora trazid~ pela CGRECé àparenremerrtedistinto, o que demanda
uma síntese fáticaa~tes do exame do mérito .•

2.• QPAREtER N°PF-lNPI/003Z20LO,délavtadoProcurador-Chefe Mauro Sodre
Maia, assevetaqu'eO depósi10 de um pedidó de parehtepzjJelinerepresentauma desistência do .
pedido anteridr;o qual·se.encontrava em andamento,

'2
.. : ~

o depósito dopedido depatente pipeline ocorreu em 02.05.1997.11.

5. o'PARECER N° PF-INPI/0D3/2010 decorre de uma COnsulta versando Um
depÓsito de 'pédido de. patente pipeline Ocorrido quandOjá seenéontrava em alidamento um
pedidOarttei'iót...

- .... -

.3; " Oart, 230, 'S5,o,daLei9:279/96(LPI).prevê a jurttada de prova de desistência do
·pedidoemâJi.datnefitó,pôrocasiâ~· do depósito do pedido de patente pipelin~. Essa previsão é
. timaf6finalidade,consoanté a cOlfipreensâoexaradan6' páfe~ei, Ainda quertãoêúinpri'éfaessa

'formalidadé,l1âiÚlácoruomantera coexistência dos dOispedidb~depaie'iliet:' (,,: t:.,._,,' •.

4.. o depÓsitOdo pedidq depatentepip~lihe (exptessãi:rda falta de il1teresse.no
"ptossegúÜnentó doproeessoe.in arrdamento, a desp'eÚOda'irrobsenlânciarrocumprimento da

foth1àJidadedisposrano art. 2JO,§5ó, daLPL' .

9. Com fundamenton6art. 230; §5°,daLPI, eem consonância com OPARECER W .
PF·lNPI/003./20 10, a Diretoriadé 'Patentes deterininou.o.arquivamento do'pedido depositad,ono
sisiemaPCT(pI 9708574.0), correspondente ao pedido PCTIUS97/05497.0des~achofoi
publicado nâRP12l40, ém 10.01.2012:

. -, -... ,'. -.' . -.. h.

7." Em 11,de abril de 1997, houve o depósitodop~dido depattlTItePCTlUS91/05497
noÊsciit6tiolntern~éiortal eia OMPl. Em1 L09.1998, o depositante requereu a entrada da fase
nacionáldO pedido de patente depositado no sistema PCT. üpédidode entrada na fase nacional

·•·•.fOiindereridopelaDitetdria dePaientes, eüdespácho respeétivo foi publicado·naRPI1900"de.'
05,06.2007...

8.', .' ....•Em face do ãt'odenegatói'io, foiirtterpostotecutso:.A Diretoria de Patentes opinou
. ,..pelo ptoviinento dó recurso.. Após esse parecer técnico, verificouose a existência de uma
, patentepipeline PPII00403-7, a qual reivindica. idêntica prioridade ao do pedido de patente

depbsitadono sistema PCT,

10. , '.O deposi~anteimpetrou novo.reCUrsoe alega a inaplicabilidade do PARECER W
. PF"lNPI/003/2010. O depôsÍtante alega que a P19708574-0erttrou na fase nacional em '
·1 L09.i998, data posterior ao depÓsitodo pedido de patelitepipeline (PPI 10040307).
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12. O pedido de patente depositado no sistema f>CT (PI9708574-0) é considerado
"pedido ern andamento" nos tetmos do art. 230, § 5°, da LPI? Se assim o for, não há dúvida
quanto à aplicação da inteligência do PARECER N° PF-INPI/003/2010 no caso em tela.

13.

11. MÉRITO

É o relatório.
'.,-.

,I;'

.---' .

1I.1 PARECER N° PF-INPU003/2010

14. Quando existe um pedido de patente em andamento e o depositante decide
depositar um pedido de patente pipeline, esse ato precisa conformar-se ao que dispõe o art. 230,
§5°, da LPI. No depósito do pedido de patente pipeliné, o depositante precisa juntar

comprovante de desistência do pedido em andamento, porquanto é inadmissível a coexistência
dos dois pedidos.

LPI, art. 230 [...] § 5° O depositante que tiver pedido de patente em
andamento, relativo ás substância.s, ~atérias ou produtos obtÍ90S por
meios ou processos químicos e as substâncias,' 'matérÜis, misturas -ou
produtos alimeiltícios, químico-farmacêutícos e medicamentos de
qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou
modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condiçães
estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em
andamento.

15. Se o depositante do pedido de patente pipeline não apresenta o pedido de
desistência do pedido anterior em andarnento? Vislumbram-se duas alternativas. A primeira
delas é a impossibilidade de prosseguimento do pedido de patente pipeline, o que ensejará o
arquivamento.

16, A segunda alternativa seria o INPI promover o arquivamento do pedido an!erior
em andamento, por entendet que o depósito do pedido de patente pipeli'1é implica uma
desistência do prirneiro.

17. O PARECER N" PF-INPV003/201O adotou a segunda alternativa. O depósito do
pedido de patente pipeline representa uma desistência do pedido de patente em andamento,
independentemente do cumprimento da formalidade disposta na parte final do art. 230, §5°, da
Lf>I(juntada da prova de desistência do pedido em andamento).

18.
comento:

Cabe verificar alguns dados concernentes aos pedidos abordados no parecer em

\

(i) Em 13.02.1990, o pedido de patente PI 9007159-0 foi depositado no INPI;
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(ii) Em 12.06.1996, houve o depósito do pedido de patente pipeline PP

L100009-0;

(iii) O pedido de patente PI 9007159-0 sofreu divisão em 2001. A notificação
do depósito do pedido dividido foi publicada em 31.07.2001, o que resultou
no pedidúPI 9008070.0.

19. Os pedidos de patente PI 9007159-0 e PI 9008070-0 apresentavam idêntica
referência- àq"uela contida no pedido de pijJeline PP .1100009.0, isto é, a patente correspondente
nos Estados Unidos US 5.500.365, qualificada como continuation-in-part do pedido US
315.355. Os pedidos de patente PI 9007159·0 e PI 9008070.0 apresentavam idêntico quadro
técnico informado no pedido de patente pipeline.

20. Em dado momento, o depositante requereu a desistência do pedido de patente
pipeline, sem mencionar na petição que havia um pedido anterior em andamento.

2 I. Indagou·se à'Procuradotia sobre a possibilidade de prosseguir com o exame
técnico dos PI 9007159-0 e PI 9008070.0.

22. Reconheceu-se que o depositante do pedido de patente, a empresa Monsanto
Tecno1ogy, não cumpriu a fotlllalidade disposta no art. 230, § 5°, da LPI, concernente à juntada
de desistência do pedido em andamento. O CÜmprimento dessa formalidade era importante para
que o pedido de patente pipéline substituísse o pedido de patente em andamento.

23. A omissão do depositante (não comunicação ao INPI sobre a existência de um
pedido em andamento) índuziu a Administração a considerar o pedido de patente pipeline sem
correSpondente comum pedido em andamcnto,

24. Como esclarece o PARECER N° PF-INPI/003/2010, há indícios fortes de que o
• depositante adotou .uma estratégia delibera-da para omitir dados. Tal expediente vai de encontro

. com o art. 230, § 5°, da LPI.

25. O PARECER N° PFeINPI/003/2010 deixa claro que o caso não é de mero
esquecimento na juntada do comprovante de desistência do pedido nacional anterior. O caso é
mais grave, o depositante não menciona, em nenhuma ocasião, a existência do pedido em
andamento.

26. Ao não desistir do pedido de patente em andamento, o depositante buscou obter
uma patente sem as limitações próprias da patente pipeline.

PARECER W PF-INPI/003/201O: "27. A opção de buscar se valer da
coexistência do pedido de pipeline e do nacional anterior, para, ao que
parece, beneficiar-se de uma maior proteção patentária caso os nacionais
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viessem a ser concedidos, não está,conformada,a,,melhor,leitura e práiica
orientada pelo Estatuto legal vigente,"

27, Não háautorizativo legal para a manuteilção de um pedido de patente pipeline e
um pedido de patente anterior em andamento. O ato de depósito do pedido de patente pipeline
decorre de uma decisão do requerente de desistência do pedido em andamento, posto que a
coexistência dos dois pedidos não épossivel. Nesse sentido expressou-se o Procurador-Chefe da
PFEIlNPI, no PARECER W PF-INPII003/201 O:

"29. E se a manutenção de ambos pedidos nao tem autorizativo legal, é
porque quis o legislador que a opçao pela via transitória de
patel1teamentoprevista pelo artigo 230 da Lei 9279/96, fosse a tradução
de uma deCisãofirme e objetiva do requerente.
30. Ou seja, o pedido de uma patente pipeline, reqUeridoo,a~o~mado',§
5° do artigo 230 da Lei 9279/96, traduz-se nUmato incbmpatí\iel com a
vontade de manutenção do pedido nacional anterior."

28. O parecer prossegue explicando que a obrigação de apresentar a prova de
desistência do pedido em andameilto, por ocasião do depósito do pedido de patente pipeline,
constitui uma formalidade. Ou seja, o descumprimento dessa formalidade não confere direito ao
depositante de prosseguir com os dois pedidos de patente e depois escolher o que melhor lhe
aprouver.

PARECER N° PP~INPV003/2010: "32. Portanto, queremos com isso.
dizer que, ao fazer uso do § 5° do artigo 230 da Lei 9279/96, o
arquivamento do pedido nacional anterior é medida que independe de
qualquer outra manifestação do' requerente, ou, mesmo daquela
formalização de desistência, já que a maior demonstração de interesse e

' , . '-' ...·1' ,

vontade do requerentejá foi tomada quando efetuoÜo depósito de pedido
pipe/ine na forma do referido dispositivo legal.".

29. Concluiu o parecer pelo arquivamento do pedido PI 9007]59-0 e do seu
correspondente dividido PI 9008070-0.

11.2 DEPÓSITO DE PEDIDO DE PATENTE NO SISTEMA PCT E PEDIDO DE
PATENTE PIPELINE

30. O caso em tela distiilgue-se do àbordàdo no PARECER N° PF-INPI/003/2010 no
seguinte aspecto: a entrada na fase nacional do pedido de patente ocorreu posteriormente ao
depósito do pedido de patente pipeline. Na consulta objeto do aludido parecer, o pedido em
andamento, depositado ànteriormente ao depósito do pedido de patente pipeline, não tramitou no
sistema pcr.
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33. Permitir a coexistência de dois pedidos de patente e deixáro depositante liVrep~a
escolher qual deles deseja ver arquivado, é .premiar ir "arquitetura de instruções processuais",
expressâoadotada no PARECERWPF-INPI/003/201 O.' _.,'1 . 'li ••.

• \11 , ..•...I'~~\~~.,>~''.•";~~:';,"•.'i' _,','..;.'-'t" , - -.

i.

.-',

....

,-~.

3 L .$eexistee'ssa diferença, por outro lado, existem semelhanças nos dois processos ..
No processo administrátivo' ora em exame também se configura urna omissão do depositante em
.declarar a exisrêilcia de um pedido em .andamento. Não há de se falar de mero esquecimento na

, juiltada do comprovante .de desistên'cia do pedido depositado fio sistema PCT, mas sim de
omissãó deliberada,

32. '.A omissão do depositante de com1lt1icar a existênci~de umpedidbem andamento
.' ·e promóveradesistênciadeste; ensejou a triutl:itaç'ãoconcornítante dosdó'ispedidos .

34. Como é cediço, o pedido de patente pipe/ine possui algumas restrições,
notadamente duas aqui explicitadas:

(i) O cômputo de vigência da patente pipeline não se submete ao parágrafo
Úhico,do art. 40, da Lei 9.279/96. A proib'ição de aplicação da extensão de
dez anos a partir da conCessão encontra-se expressa do art. 230, §40,da LPI1;

(ii) A patentepipe/ine é concedida "tal como concedida no país de origem", de
acordo com o art. 230, §4°, da LPI/ o que significa idêntico quadro
reivindicatório.

35. Em razão das limitações legais supra identificadas, é compreensível que o
depositante de dois pedidos .que· 'coexistam .tenha preferência pelo. arquivamento do pedido'

. pipeli1ie,e não do anterior em andamento, Essa liberdade de eSColha, embora compreensível, fere
,o art. 230 da Lei 9.279/96 .... ; C".'· • "'1.;";'''' ":"";;' ;.;";

36 .. Amens legisdo art. 230, §5°, da LPlé de facilcompreensão: não existe
possibilidade,decoexistên.cia de,doispedidoscle patentecoín idêntica prioridáde, ainda que um
deles,sejapipeline. Imagina·se a seguinte situação hipotética:

.. ' .. (i) .OdepósÍfddoljedidode patente no INPI ocorreu em 15;06. I995;
(ii) .pdepósito do pectidode patente pipeline .ocorreu'em15.06.l996, sem que o

. depositante tenha cÚInprido a formalidade prevista na parte final do art.
230, §5°,daLPI;.

tHi) Cabe ao INPI promover o arqi1ivarnentodopepido depatenteocotrido em
'15.06.1995; com sup'edâneo no art. 230,§5°, da LPI, e no PARECER N0
PF-INPI/003/20IO.

"'<...' ",' \-~:.~ --"
': . -- .~,. --- ' . -- '. -"" -_ -_ ~: ~,.~ __ .. \ "'1.' •..-~:,,~r- :~:i,.-;if"" -';-":.,

I Lei 9.279/96, art. 230 [...) § 4° Fica assegúrado àpatente concedida com base neste artigo Ó praio téinanescente de
.. proteção no'país o;ride foi depositado o ptimeitopedido, contado da data do depósitoiIO Brasil e Iirhitado ao prazo
,. 'preVisttino ait. 40, nãO se aplicando o'disp'osto nO seu parágrafo único .

.' L:éi9.279/96, .art 230 [..1§3' Respeitados os arfs. lOe18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições
estiÍbelecidas n"e-steartigo"e comprovada a concessão da p'ate'nte;no país onde foi depositado o primeiro ped~doJ será
c_oncedid~,apatent~noBras:il~ tal cCltnb c?ncedid,p:lO país-de origem,
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37. A situação hipotética descrita no parágrafo precedente não oferece dúvidas. Passa-
se, no momento, à descrição do caso trazido pelo órgão consulente:

(i) O pedido de patente PCTIUS/97/05497 foi depositado no Escritório
Internacional da OMPI, no sistema PCT, em 11.04.1997. No mom"nto do
depósito, o depositante designou o Brasil como um dos países para entrada
na fase nacional." O depositante recolheu as custas no valor proporcional aos
países designados. O depositante manifestou a vontade, em 11.04.1997, de
processamento desse pedido de patente no Brasil. Manifestação de vontade
esta que depende de ratificação. A manifestação, no caso, é o requerimento

"dê'~ii\radil na fase nacional, o que foi apresentado pelo depositante, perante, .
o INPI, em 11.09.1998;" 'U ••

(ii) Em 02.05. I997, ocorreu o depósito do pedido de patente pipeline PP
1100403-7, junto ao INPI. Esse pedido de patente pipeline possui' uma
reivindicação de prioridade idêntica ao pedido de patente descrito no item
precedente. No depósito do pedido de patente pipeline, o depositante não
declarou a existência do pedido depositado no sistema PCT;

(iii) Em 11.09.1998, o depositante requereu a entrada na fase
pedido de patente PCT/US/97/05497 no Brasil, o que foi
referido pedido passa a ser identificado como PI 9708574-0;

(iv) Os dois pedidos de patente passaram a coexistir no INPI. Passados alguns
anos, o INPI identificou a coexistência dos pedidos. Com fundamento no
art. 230, §SO, da LPI e no PARECER N" PF-INPI/003/2010, a Diretoria de
P~i~~t6spromoveu o arquivamento da PI 9708574-0. Esse despacho foi
pubIic~do ~a RPI nO2]40, pe ]Q.01.2012;

(v) Em face do despacho de arquivamento da PI 9708574-0, o depositante
interpõe recurso no qual alega a inap]icabi]idade do PARECER N0 PF-
INPI/003/20] O ao caso em tela sob o argumento que a entrada na fase
nacional do pedido de patente deu-se em momento posterior ao depósito do
pedido de patente pipeline.

~~.i "''-4-- ~
Rubrica

seruido.y'.
! '.' ,(,,- .' ,

~~

nacional do
deferido. O

38. O recorrente apresenta um único fundamento como óbice à adoção do PARECER
N° PF-INPI/003/20]O para o deslinde da presente controvérsia, a saber, a ausência de um pedido
nacional em andamento no momento do depósito do pedido pipeline. Cumpre, inclusive,
transcrever trecho da argumentação exposta no recurso:

..~.
,,:;.

. /(,:D~preende-se de uma leitura atenta deste parecer que ele não se aplica
. .,"'ao presente caso, que versa sobre coexistência do pedido de patente PI

9708574-0 e da paterÍté pipejirie PP ] 100403-7, distinguindo-se do caso
examinado pelo parecer por um motivo fundamental: não havia pellillo
nacional em anllamento no momento do depósito do pipeline
PPll00403-7.
[...]
Por outro lado, no caso discutido pelo presente aditamento vê-se esta
divergência fundamental: a empresa G.D. Searle & Co. depositou a
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(L..
patente pipeline FPI 100403·7 em 02/05/1997. Contudo, a entrada na
fase nacional do pedido de patente 11° PI9708574-0 ocorreu apenas em
1110911998. Embora os pedidos partilhem da mesma prioridade, não
~avia, no momento do depósito da pipeline um pedido de patente
nacional anterior.. Assim sendo, não é correta a aplicação do
parágrafo 5" do artigo· 230 da LPI e do Parecer Técnico PF-
INPII003/210, uma vez que não houve pedido de patente nacional em
andamento quando o pipeline foi depositado e, conseqüentemente,
não teve como desistir de um pedido que não existia quando o pedido
pipeline foi depositado."

39. Para fins do art. 230, §5°, da LPI, o depósito do pedido de patente no sistema PCT
representa "pedido em andamento". É verdade que o pedido, em II de abri] de ]997, não havia
ingressado na fase nacional. Também é verdade que o ingresso na fase nacional poderia não ter
ocorrido, se o depositante não tivesse apresentado o requerimento nesse sentido.

40. Atente-se· ~o fato que em II de abril de 1997, já havia uma expectativa de'
. ingresso .desse pedido .de "pat~nte no Brasil, posto que o depositante designou o Brasil, no
momento do depósito perante o Escritório Internacional da OMPI, tal Como previa a regra do
Tratado vigente na ocasião. _ ('

41. Para fins de esclarecimento, as regras do PCT sofreram alteração. Atualmente, o
depósito não exige a prévia designação.

42. Inclusive, o depositante efetuou o recolhimento de retribuição junto ao Escritório
Internacional do PCT no montante, cujo cálculo considerou a entrada na fase nacional do pedido
no Brasil, entre outros países. Até 31.12.2003, a retribuição do depósito do pedido abrangia a
"taxa básica" (basicfee) e a de designação de cinco Estados Membros. Acima de cinco Estados
Membros, pagava-se um montante Único.

; 43.",-, ) O pedido d~)atênte PI 9708574-0 iniciou o seu trâmite administrativo em II de
àbril de 1997, quando Ocorreu o depósito ·'lO. si.st.ema PCT. Ocasião esta na qual ele foi
identificado como PCTIUS/97/05497.

44. Embora o trâmite administrativo junto ao Brasil inicie após a apresentação da
petição de requerimento de entrada na fase nacional, mister reconhecer a existência de efeitos
jurídicos desse pedido de patente, desde o depósito no sistema PCT, o que ocorreu em I I de abril
de 1997.

45. Pode-se dividir o trâmite administrativo de um pedido de patente depositado no
sistema PCT em, pelo menos, duas fases. A primeira fase é a que ocorre da data do depósito até
o requerimento de entrad<:tna fase nacional; (ii) A segunda fase inicia-se a partir da apresentação
do requerimento·de entrada na fase nacional.

.'

.,,
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46. O pedido de patente inicia a sua tramitação no INPI a partir da entrada na fase·
nacional. No entanto, atos praticados na primeira fase (antes da entrada na fase nacional) são
incorporados, ou aproveitados, quando se inicia a segunda fase, consoante o art. 11.3 do PCr.

47. O art. I I do PCT, na redação vigente no ano de 1997, prevê que o depósito
internacional do pedido de patente (international applicatlon), conquanto preenchidas as
condições previstas no dispositivo, terão efeitos como um depósito nacional (regular national
application) em cada um dos Países designados, desde a data em que houve o depósito
internacional (as oflhe ínlernalionalfllíng date).

48. A expressão "as of the international filing date" indica que o pedido de patente
quando ingressa na fase nacional em um País designado carrega consigo os efeitos do depósito
internacional do pedido de patente realizado no sistema PCT. Nesse sentido, reconhece-se, no
caso objeto da consulta, que o pedido de patente já se encontrava em andamento, desde o
depósito realizado junto ao Escritório Internacional da OMPI.

49. Ainda, a parte fina] do ar!. ] 1.3 do PCT estabelece que a data do depósito
internacional será considerada por ocasião do ingresso da fase nacional do pedido de patente nos
Paises designados (lhe Internatlonal jiling date, which date shall be consldered to be the actual
filingdate in each deslgnated State).

Patent Cooperation Treaty (PCT) (as modified on February 3, 1984)
Artiele 1i
Filing Date and Effeets ofthe Intemational Application
(3) Subjeet to Artiele 64(4), any international applieation fulfilling the
requirements listed in items (i) to (iii) of paragraph (I) and aeearded an
internationalfiling date shall have the effeet of a regular national
application in eaeh designated State as af the intemational filing date,
whieh date shall be eonsidered to be the aetualfiling date in eaeh
designated State.

50. O ati. 11.4 do PCT reafirma o conteÚdo da norma precedente e acrescenta o
seguinte significado; o depósito internacional possui os efeitos equivalentes ao depósito nacional
de um pedido de patente, inclusive, para os efeitos da Convenção da União de Paris.

Patent Cooperation Treaty (PCT) (as modified on February 3, ]984)
Article] ]
Filing Date and Effee!s of the lnternational Applieation
(4) Any international applieation fulfilling the requirements listed in
items (i) to (iii) of paragraph (1) shall be equivalent to a regular national
filing within the meaning of the Paris Convention for the Protection of
Industrial Property.

51. O ar!. 29 do PCI prevê os efeitos da publicação internacional do pedido de
patente no País designado. A publicação internacional do pedido de patente depositado no

sistema PCI terá no País designado os mesmos efeitos como se fosse publicação nacional. Em
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outros termos, a publicação internacional do pedido de patente produz os efeitos que a legisfllção
nacional prevê para os depósitos nacionais.

'"I·" "~' .,.'

~j"..- .•.. -.

Patent Cooperation Treaty (PCT) (as modified on February 3, 1984)
Article 29
Effects ofthe hiternational Publication
(1) As far as the protection of any rights ofthe applicant in a designated
State is concerned, the effects, in that State, of the international
publication of an international application shall, subject to the provisions
of paragraphs (2) to (4), be the same as those which the national law of
the designated State provides for the compulsory national publication of
unexamined national applications as such.

- ·'1
52. Quando houve o ingresso na fase nacional do pedido PI 9708574-0, encontrava-se
vigente a Resolução INPI/PR nO128/97, cujo art. 8° previu que a data de depósito internacional
prevalece para todos efeitos como se fosse a data de depósito no Brasil.

Ato Normativo PR 128, de 05.03.1997
8. As datas de depósito internacional e da publicação internacional
prevalecem para todos os efeitos como as de efetivo depósito no Brasil e
de publicação nacional (Art. 11.3 e 29.] do PCT).

53. Em síntese, não há como negar que o pedido PI 9708574-0, correspondente ao
PCTIUS/97/05497, já se encontrava em andamento, desde o depósito em 11.04.1997.
Reconhecido que o pedido PI 9708574-0 já se encontrava em andamento desde 11.04.1997,
forçosa a aplicação do PARECER N° PF-INPT!003/2010 para o deslinde da controvérsia.

~ •.•••. I '

III. CONCLUSÃO

54.
o seguinte:

Ante o exposto, e levando em qonta os argumentos jurídicos expostos, conclui-se

I. O PARECER N° PF-INPI/003/2010 é aplicável quando o pedido de patente,
depositado no sistema PCT, ingressa na fase nacional em momento anterior
ou posterior ao depósito do pedido de patente pipeline;

I!. A parte final do art. 230, §5°, da Lei 9.279/96 prevê uma formalidade ao
depositante do pedido de p;ttente pipeline, cuja inobservância não impede a
substituição do pedido anteri.or em andamento;

lII. O depósito do pedido no sis(ema PCT qualifica-se como "pedido anterior em,
andamento", para fins do art. 230, §5°, da Lei 9.279/96, porquanto os arts.
11.3. e 29. r do PCT estabelecem que a data de depósito internacional
prevalece para todos feitos como se.fosse a data de depósito no Brasil

55. Aprovada a presente manifestação pelo Procurador-Chefe, sugere-se a devolução
dos autoS à CGREC e encaminhamento de cópia do parecer à DIRPA, DICIG, DIRMA e Divisão
de Contencioso desta Procuradoria.
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56.. Embora a rriaféri~ cSntida nos autos não tenha pertinência com as atribuições
institucionais da DIRMA e da mCIG, a compreensão aqui exarada talvez auxilie no deslinde de
controvérsias similares no âmbito das respectivas diretorias finalisticas.

57. Ainda, mostra-se pertinente a inserção desta manifestação no sistema SAPIENS,
considerando a provável judicialização da presente controvérsia administrativa, cabendo a
SECOR adotar tal providência.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 20 I5.
. ,.. / -,,\~.?

/' . f-. .. '
.-// ... ': ./" "---.') . r

/" t;;.;; B;;;;;;cunhi·fJeTI;----
Procurador Federal

Coordenador
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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 Janeiro - Cep 20.090-050

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

Despacho N° 0578/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. PI 9708574-0

~~iIfR,542,->'J,~
Rubrica
Servidor

I. Aprovo o PARECER N" 002I/20]5-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC_I.O,
elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da Coordenação
Jurídica de Assessoramento e Consultoria em Matéria de Propriedade Intelectual (COOPI) desta
Procuradoria.

2. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 3 de setembro de 20] 5.

. . A-. r I/" t~

e-/ Maur~dré' Maia
Procurador-Chefe

,
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