Resolugao n° 71

Aplicacao do artigo 12 da Lei n°® 9.279/96, aos pedidos de patente depositados na vigéncia
da Lei n°® 5.772/71 e ainda pendentes de decisdao pelo INPI na entrada em vigor da Lei n°
9.279/96.

Assunto: Aplicacao do artigo 12 da Lei n® 9.279/96, aos pedidos de patente depositados na
vigéncia da Lei n° 5.772/71 e ainda pendentes de decisdo pelo INPI na entrada em vigor da
Lei n° 9.279/96.

Resolucao n° 71 da ABPI.

Acolhendo a recomendacao formulada por sua Comissao de Estudos de Patentes, em 09 de
fevereiro de 2007 o Conselho Diretor e o Comité Executivo da ABPI aprovaram a presente
resolugdao. Encaminhada em 27 de fevereiro de 2007 para: Ministro Luiz Fernando Furlan, do
Ministério do Desenvolvimento, Indistria e Comércio Exterior - MDIC, Jorge de Paula Costa
Avila, Presidente do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Carlos Pazos
Rodriguez, Diretor de Patentes do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
Mauro Sodré Maia, Procurador Geral do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

A ABPI - Associagdo Brasileira da Propriedade Intelectual, em sua funcao de estudar todos os aspectos
legais que afetam os direitos de propriedade intelectual no Brasil, por meio de sua Comissao de
Patentes, estudou a incidéncia do periodo de graca previsto no artigo 12 da Lei n® 9.279/92 (Lei de
Propriedade Industrial - LPI)_[1] as divulgacOes publicas das invengdes no periodo de doze meses que
antecedeu o deposito dos pedidos de patente durante a vigéncia da lei n® 5.772/71 (Cédigo de
Propriedade Industrial - CPI) e que nao tinham sido examinados antes da entrada em vigor da Lei n°
9.279/96.

Como primeiro elemento a se considerar, deve-se mencionar que o artigo 229 da Lei n® 9.279/96,
conforme alterada pela Lei n°® 10.196/01, dispde o seguinte:

“Art. 229. Aos pedidos em andamento serdo aplicadas as disposicoes desta Lei, exceto quanto
a patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de protecdo

sejam substéncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos quimicos ou substancias,
matérias, misturas ou produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e medicamentos de qualquer
espécie, bem como os respectivos processos de obtencdo ou modificagdo e cujos depositantes ndo
tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serdo considerados
indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicacdo dos aludidos
indeferimentos.” [grifou-se]

A discussdo sobre a aplicacdo do artigo acima é tipicamente relacionada a aplicagdo da lei no tempo. A
resolucdo de conflitos temporais de legislacdo esta regulada pelo artigo 2° da Lei de Introducdo ao
Cddigo Civil[2]. E, particularmente quanto a situagdo da divulgagdo anterior ao depdsito de pedidos
pendentes, situam-se no que a doutrina convencionou chamar de facta pendentia, ressaltando-se que
a Constituicdo Federal prevé que a retroatividade, quando expressa no novo diploma, ndo podera


http://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&secao=Biblioteca&subsecao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&id=73#_1
http://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&secao=Biblioteca&subsecao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&id=73#_2

contrariar trés hipoteses: (a) ato juridico perfeito, (b) coisa julgada e (c) direito adquirido (artigo 59,
inciso XXXVI, da CF/88).

(a) Ato juridico perfeito.

No caso sob exame, a simples existéncia de um pedido de patente pendente ndo se configura,
obviamente, em ato juridico perfeito.

(b) Coisa julgada.

Os limites da coisa julgada sdo jurisdicionais e, certamente, ultrapassam o escopo do processo
administrativo de concessdo de uma patente de invengao ou de modelo de utilidade. De qualquer
forma, um processo administrativo em andamento ndo pode ser caracterizado como coisa julgada.

(c) Direito adquirido.

Quanto ao direito adquirido, deve-se entender que esta é uma categoria juridica voltada para a tutela
dos individuos em face do estado, sendo uma garantia contra a arbitrariedade e a invasdo da esfera
privada de cada um. A tutela da sociedade e dos direitos da coletividade se faz por intermédio da lei
que, dispondo para o futuro, atende aos objetivos sociais propostos pelos representantes populares.

As patentes sdo concedidas na forma da lei e os seus critérios de concessdo indicam uma opgdo
politica do legislador. No Brasil, como se sabe, ja vigeu o ndo reconhecimento de patentes para
produtos farmacéuticos. A LPI entendeu que, a partir da sua entrada em vigor, 14/05/1997, seria
adequado reconhecer patentes para produtos farmacéuticos. Nao houve, no caso concreto, qualquer
violagdo a pretensos direitos adquiridos pela sociedade a inexisténcia de patentes farmacéuticas,
tendo em vista que tal situacdo foi objeto de uma norma legal.

Uma invengdo caira, ou ndo, em dominio publico, na forma que a lei definir. Se, no periodo de graca,
alguém utilizou invengdo cujo pedido de patente ainda estava pendente, diante de uma permissao
vigente a época, a questdo se resolve no campo do conflito de direitos individuais. A LPI contém
norma juridica que valora os fatos juridicos anteriores a sua vigéncia de forma diferente da legislacao
anterior, e como a valoragao incide sobre fatos juridicos (e ndo atos juridicos) ndo ha que se falar em
direito adquirido.

Do coniunto d o inacio da novidade.

O ultimo aspecto a considerar face a necessidade de aplicacdo do artigo 12 da LPI as divulgacGes
publicas dos pedidos depositados na vigéncia da Lei n® 5.772/71 versa sobre o conjunto de elementos
da definicdo juridica daquilo que constitui técnica anterior para efeitos de avaliacdo de novidade e
atividade inventiva, tendo em vista que a disposicdo do artigo 12 é apenas um desses elementos.

Seguindo-se a definicdo geral dos requisitos de patenteabilidade em seus artigos 8° e 9°, a Lei n°
9.279/96 define em seu artigo 11 o que se entende por "novidade"[3] e no §1° deste artigo existe
ressalva expressa as situacdes previstas nos artigos 12 (periodo de graga), 16 (prioridade) e 17
(prioridade interna). Ademais, o §2° do artigo 11 impde-se restricdo inexistente na vigéncia da lei
anterior (Lei n® 5.772/71). Em outras palavras, nos termos do §2° passa a ser considerado como
integrante do estado da técnica - apenas para afericdo de novidade - o conteldo de pedidos de
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patente ja depositados antes do pedido de patente sob exame, ainda que tais pedidos apenas venham
a ser publicados apds tal data.

Com efeito, no que diz respeito aos pedidos de patente depositados ainda na vigéncia da Lei n°
5.772/71 e examinados ja sob a égide da Lei n°® 9.279/96, haveria um desequilibrio no
comportamento administrativo do INPI caso esta autarquia viesse a considerar inaplicavel a regra do
artigo 12 da Lei n© 9.279/96, enquanto, por outro lado, aplicasse a regra do §2° do artigo 11, tendo
em vista que esta Ultima é ainda mais rigorosa quanto ao tratamento e valoragdo dos fatos juridicos
anteriores. O simples expurgo do artigo 12 na determinacdo da novidade de um pedido de patente
examinado ja na vigéncia da Lei n°® 9.279/96 romperia o equilibrio estabelecido pelo legislador, em
claro prejuizo para o depositante.

Conclusao.

Deve ser aplicada a disposicdo do artigo 12 da Lei n® 9.279/96 ao exame dos pedidos de patente
depositados, ou cujo objeto foi publicado, na vigéncia da extinta Lei n® 5.772/71 e examinados na
vigéncia da Lei n°® 9.279/96, tendo em vista que a valoragdo dos fatos juridicos anteriores atende a
um comando direto do artigo 229 daquele diploma legal.

Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2007.

Gustavo S. Leonardos
Presidente

Claudio Roberto Barbosa
Diretor Relator

Jodo Luis D'Orey Facco Vianna
Coordenador

Igor Leonardo Guimaraes Simoes
Vice- Coordenador

[1] LPI. “Art. 12 - Ndo sera considerada como estado da técnica a divulgacdo de invencdo ou modelo
de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depdsito ou a da
prioridade do pedido de patente, se promovida: I - pelo inventor; II - pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI, através de publicacdo oficial do pedido de patente depositado sem o
consentimento do inventor, baseado em informacgdes deste obtidas ou em decorréncia de atos por ele
realizados; ou III - por terceiros, com base em informacobes obtidas direta ou indiretamente do
inventor ou em decorréncia de atos por este realizados. Paragrafo unico - O INPI podera exigir do
inventor declaracdo relativa a divulgacdo, acompanhada ou ndo de provas, nas condicées
estabelecidas em regulamento.

[2] LICC. “Art. 2° N&o se destinando a vigéncia temporaria, a lei tera vigor até que outra a modifique
ou revogue. § 1° A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com
ela incompativel ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2° A lei
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nova, que estabeleca disposicées gerais ou especiais a par das ja existentes, ndo revoga nem modifica
a lei anterior. § 3° Salvo disposicdo em contrario, a lei revogada ndo se restaura por ter a lei
revogadora perdido a vigéncia.”

[3] “Art. 11 - A invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados novos quando ndo compreendidos
no estado da técnica. § 1° - O estado da técnica é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao
publico antes da data de depdsito do pedido de patente, por descri¢cdo escrita ou oral, por uso ou
qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. § 2° - Para
fins de afericdo da novidade, o contetdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda ndo
publicado, seré considerado estado da técnica a partir da data de depdsito, ou da prioridade
reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqiientemente. § 3° - O disposto no
paragrafo anterior sera aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou
convencdo em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.”
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